CAMARA DOS DEPUTADOS

*PROJETO DE LEI N.° 8.091, DE 2014

(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)

Altera os arts. 43 e 184 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 para
substituir a modalidade interna de exaustado de direitos de propriedade
intelectual pela modalidade internacional.

DESPACHO:

DEVIDO AO ARQUIVAMENTO DO PL 139/1999 NOS TERMOS DO ART.
105 DO RICD, DESAPENSE-SE DO PL 139/1999 O PL 2511/2007, O PL
3709/2008, O PL 2846/2011, O PL 3944/2012, O PL 5402/2013, O PL
8090/2014, O PL 8091/2014, O PL 9408/2017 E O PL 2123/2021, E, EM
SEGUIDA, APENSE-OS AO PL 303/2003.

APRECIACAO:
Proposicao Sujeita a Apreciacao do Plenario

(*) Atualizado em 15/02/2023 em virtude de novo despacho.
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PROJETO DE LEIN® , DE 2014

(Da Comissao de Seguridade Social e Familia)

Altera os arts. 43 e 184 da Lei n°® 9.279,
de 14 de maio de 1996 para substituir a
modalidade interna de exaustdo de direitos de
propriedade intelectual pela modalidade
internacional.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O art. 43 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996, passa

a vigorar com a seguinte redacao:

AL A3, e

IV — a produto fabricado de acordo com a patente de processo
ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno ou
externo diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento, bem como por qualquer pessoa legalmente
autorizada, ainda que sem o consentimento do titular da
patente.” (NR)

Art. 2° O art. 184 da Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redacao:

SAIE. 148

Il — importa produto que seja objeto de patente de invencédo ou
de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo
patenteado no Pais, para os fins previstos no inciso anterior, e
gue néo tenha sido colocado no mercado externo diretamente
pelo titular da patente ou com seu consentimento, ou por



gualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que sem o
consentimento do titular da patente.” (NR)

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua publicacéo.

JUSTIFICACAO

A Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 foi elaborada e
aprovada em tempo exiguo, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso, para
atender aos ditames do Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido por Acordo TRIPS, na sua sigla em
inglés.

Entretanto, o Acordo TRIPS n&o obrigava qualquer pais
signatario a adotar a modalidade interna de exaustdo dos direitos de propriedade
intelectual. O Brasil o adotou por espontdnea vontade, para atender reclames do
governo dos EUA.

A exaustéo de direitos refere-se ao fim do controle pelo titular
de uma patente no que tange a circulagdo de seu produto — comercializacao,
importacdo ou exportacao -, apos ele ter sido colocado no mercado. Ou seja, uma vez
que o titular do direito tenha obtido o retorno econdmico pela primeira colocagdo no
mercado, o comprador pode dispor do bem sem maiores restricoes.

Ha trés modalidades de exaustdo de direitos: i) nacional; ii)
regional; ou, iii) internacional. Pela exaustdo internacional, os direitos do titular de
patente se exaurem no momento em que o produto € colocado no mercado em
qualquer pais no mundo. Na modalidade regional, os direitos se exaurem quando o
produto é colocado no mercado de um pais membro de um acordo regional de
comércio, como o MERCOSUL, por exemplo. No regime nacional (ou interno), os
direitos do titular se exaurem apenas quando o produto é colocado no mercado interno

do proprio pais concedente da patente.

A exaustdo internacional é o regime que possibilita a maior
circulacdo dos produtos. A exaustdo nacional ou interna é a mais restritiva quanto a
liberdade dos agentes no territério nacional, outorgando uma maior protecdo aos
titulares de patentes. Deste modo, o titular pode impedir a importacdo paralela de
produtos no Brasil, porque retém seus direitos exclusivos de importacdo no territério,
conferido pelo art. 42 da lei de patentes.



A discusséo sobre a exaustdo dos direitos foi uma das mais
controvertidas durante a negociagcdo do Acordo TRIPS, e por isso ndo se conseguiu
chegar a um consenso. Foi definido entdo que os paises membros poderiam adotar o
regime de exaustao que fosse mais adequado para o seu pais (artigo 6, Acordo TRIPS
da OMC). Mesmo assim, adotamos a regra mais desfavoravel ao pais, que tem grande
impacto sobre o acesso dos brasileiros aos medicamentos.

Este projeto de lei busca superar esta barreira por meio da
adocdo do regime internacional de exaustdo de direitos de propriedade intelectual,
modalidade dotada pela grande maioria dos paises membros da OMC.

Esta proposicdo permite a aplicacdo do principio da exaustédo
de direitos a produtos colocados no mercado internacional (em qualquer pais), por
qualquer pessoa autorizada, com ou sem o consentimento do titular da patente,
possibilitando n&o apenas a importagdo do produto patenteado, mas também a
importacéo de produtos ndo comercializados diretamente pelo titular da patente ou seu
licenciado.

A modificagdo do art. 184 se faz meramente para dar
coeréncia ao texto legal, uma vez que se refere a caracterizacdo de crime contra
patente de invencdo ou de modelo de utilidade. A modificacdo se faz apenas para
adequar o art. 184 ao art. 43 modificado.

Pela alta relevancia que o assunto tem para a concretizagédo do
direito humano a satde no Brasil, conclamamos a todos os Deputados a aprova-lo.

Sala das Sessodes, em 10 de novembro de 2014.

Deputado AMAURI TEIXEIRA
Presidente



LEGISLNA(;AO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N°9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996

Regula direitos e obrigacBes relativos a
propriedade industrial.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO |
DAS PATENTES

_ CAPITULOV
DA PROTECAO CONFERIDA PELA PATENTE

Secéo |
Dos Direitos

Art. 41. A extensdo da protecdo conferida pela patente serd determinada pelo teor
das reivindicac0es, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos.

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o0 seu
consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com estes propdsitos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros
contribuam para que outros pratiqguem os atos referidos neste artigo.

§ 2° Ocorreréa violacao de direito da patente de processo, a que se refere o inciso I,
qguando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinacao judicial especifica,
que o seu produto foi obtido por processo de fabricacdo diverso daquele protegido pela patente.

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:

| - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater privado e sem
finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econdmico do titular da
patente;

Il - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas;

Il - & preparacdo de medicamento de acordo com prescricdo meédica para casos
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento;

V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
sem finalidade econémica, o produto patenteado como fonte inicial de variacdo ou propagacao
para obter outros produtos; e

VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem,
ponham em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido
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licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenca, desde que o produto
patenteado ndo seja utilizado para multiplicacdo ou propagacdo comercial da matéria viva em
causa.

VII - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, relacionados a invencéao
protegida por patente, destinados exclusivamente a produgdo de informacles, dados e
resultados de testes, visando a obtenc¢édo do registro de comercializacdo, no Brasil ou em outro
pais, para a exploracdo e comercializacdo do produto objeto da patente, apds a expiragdo dos
prazos estipulados no art. 40. (Inciso acrescido pela Lei n® 10.196, de 14/2/2001)

Art. 44, Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenizacdo pela
exploracdo indevida de seu objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a data da
publicacéo do pedido e a da concessao da patente.

8 1° Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do contetdo do pedido
depositado, anteriormente a publicacdo, contar-se-4 0 periodo da exploracdo indevida para
efeito da indenizacéo a partir da data de inicio da exploracéo.

8 2° Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biologico, depositado
na forma do paréagrafo Unico do art. 24, o direito a indenizacdo serd somente conferido quando
0 material bioldgico se tiver tornado acessivel ao publico.

8 3° O direito de obter indenizacéo por exploracdo indevida, inclusive com relagédo
ao periodo anterior a concessao da patente, esta limitado ao conteldo do seu objeto, na forma
do art. 41.

TITULO V
DOS CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITULO |
DOS CRIMES CONTRA AS PATENTES

Art. 184. Comete crime contra patente de invencdo ou de modelo de utilidade quem:

| - exporta, vende, expde ou oferece a venda, tem em estoque, oculta ou recebe,
para utilizagcdo com fins econémicos, produto fabricado com violagdo de patente de invencéo
ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patenteado; ou

Il - importa produto que seja objeto de patente de invencdo ou de modelo de
utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no Pais, para os fins previstos no inciso
anterior, e que ndo tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente
Ou com seu consentimento.

Pena - detencéo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou
equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicacdo final do componente,
material ou equipamento induza, necessariamente, a exploracdo do objeto da patente.

Pena - detencdo, de 1 (um) a 3 (trés) meses, ou multa.

FIM DO DOCUMENTO
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