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XXV CONGRESSO DO CONPEDI - CURITIBA
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA E CIDADANIA EMPRESARIAL

Apresentacdo

Os encontros académicos estabelecem o ambiente perfeito para o exercicio da

importantissima habilidade de renovarmos nossos conceitos juridicos. Ndo s6 no que se
refere ao exercicio de interpretagdo das normas, como também na conformagdo de um espago
de reflexdo sobre a eficiéncia dos sistemas e sobre 0 real papel a ser exercido pelo Direito
diante das demandas da sociedade. N&o por acaso, o tema geral escolhido para o

CONGRESSO DO CONPEDI/2016 foi Cidadania e Desenvolvimento Sustentavel: o papel
dos atores sociais no Estado Democrético de Direito. Dentre os atores sociais € impossivel
ndo se destacar o papel da empresa para o amejado desenvolvimento com cidadania.

Por outro lado, sGo também as necessidades da sociedade contemporénea que nos levam a
pensar 0s conceitos de soberania em cotejo com os avangos tecnol 6gicos e as facilitagdes nas
trocas internacionais, asssm como nos induz a buscar sistemas de solugdo de controvérsias
mais eficazes.

O XXV Congresso do CONPEDI foi recepcionado pelo Programa de Mestrado em Direito
do Centro Universitario Curitiba— UNICURITIBA. O Programa de Mestrado em Direito da
UNICURITIBA foi criado em 2001. Sua area de concentragdo volta-se ao Direito

Empresaria e Cidadania.

O grupo de trabalho que tivemos a honra de coordenar teve como temética a
Responsabilidade da Empresa e Cidadania Empresarial, cumpriu com louvor sua funcéo de
discusséo socializante e transformadora, reforgando a nossa crengca em uma sociedade mais
livre, consciente, solidaria e, acima de tudo, justa.

Nesse livro, os 12 (doze) trabal hos apresentados guardam estreita relagdo com o pensamento
juridico desenvolvido na anfitria

Os temas relacionados a responsabilidade da empresa trouxeram pesquisas sobre a Empresa
Contemporanea e sua fungéo social em face do envelhecimento da Populag&o, trabalho
sensivel a realidade brasileira que vivencia hoje os desafios econdmicos e sociais que
decorrem do envelhecimento de sua populagdo; Comunicagéo, marketing e responsabilidade
daempresa, artigo que chama a atencéo para a necessidade de regulamentacéo da propaganda
subliminar e A responsabilidade social do terceiro setor como prestador de servigos publicos



gue enfatizou os limites entre a responsabilidade estatal e das entidades privadas que
compdem o terceiro setor.

O dever de reservar vagas de trabalho para as pessoas com deficiéncias e as dificuldades
encontradas pelos empresarios na contratacdo de profissionais habilitados aportou reflexdes
sobre a escolha de estratégias aptas a capacitacdo das pessoas deficiéncias em cotejo com a
definicdo normativa de obrigatoriedade de contratagdo; O novo direito empresarial e a lei
anticorrupcgao: responsabilidade ética e social enfrenta a perspectiva de edicdo de um novo
Cédigo Comercial como instrumento de aprimoramento do ambiente institucional
econdmico.

Também a deficiéncia na delimitacdo dos [Os] limites dos termos de compromisso de gjuste
de conduta realizados pelo Ministério Plblico em relacéo as violagdes de direitos humanos
praticadas por empresas foi trazida a debate; uma abordagem sobre as ferramentas de gestéo
disponibilizadas aos empresarios foi a escolha do trabalho a Responsabilidade social
empresarial: instrumentos de gestéo para a sustentabilidade. Uma abordagem da evolucéo do
pensamento econdmico permeou o artigo A eficiéncia econdmica da responsabilidade nas
sociedades limitadas: algumas consideracGes em analise econémica do Direito.

As estratégias em relagdo as definicbes legais relativas a propriedade industrial sdo
analisadas na forma de estudo de caso no trabalho A doutrina da primeira venda e uma
atualizacdo sobre as patentes. 0 caso Lexmark Intall, inc. X Impression Prods., inc.

Uma proposta de ampliacdo de institutos empresarias na prestacdo de servigos € apresentada
no artigo O compliance nas serventias notariais e de registro: um estudo sobre a sua
conceituacdo, caracteristicas e necessidade de implantacéo pelos delegatérios.

As justificativas para a atribuicdo do Dano moral pelo ndo adimplemento das verbas
rescisorias trabal histas foram debatidas no painel, assim como os Deveres fundamentais e
corporacao cidada na sociedade contemporanea.

Como ndo poderia deixar de ser, todos os participantes contribuiram a principal funcdo da
academia que perpassa pelo interesse cientifico na consolidacdo de novas respostas aos
desafios que nos sdo impostos na vida em sociedade.

A riqueza e a amplitude dos temas apresentados geraram frutos concretos e justificaram
sobremaneira a importancia e a necessidade de continuidade da pesquisa e dos debates
cientificos em prol dajustica



E a partir de trabalhos como os trazidos pelos participantes deste XXV Congresso do
CONPEDI que os diversos institutos juridicos podem ser repensados, implementados e
concretizados com eficiéncia, aprimorando também as diversas relagdes humanas.

Profa. Dra. Marcia Carla Pereira Ribeiro — UFPR e PUCPR

Profa. Dra. YnesDaSilvaFélix — UFMS



A DOUTRINA DA PRIMEIRA VENDA E UMA ATUALIZACAO SOBRE AS
PATENTES: O CASO LEXMARK INT’L, INC. X IMPRESSION PRODS.,, INC.

THE FIRST SALE DOCTRINE AND AN UPDATE ON PATENTS: THE CASE
LEXMARK INT'L, INC. V.IMPRESSION PRODS,, INC.

Carlos Alberto Rohrmann 1
Alexandre Castro Dantes 2

Resumo

O artigo analisa e identifica os limites da propriedade intelectual das patentes em face do
principio da exaustdo dos direitos (ou doutrina da “primeira venda’) e utiliza o caso
LEXMARK INTL, INC. X IMPRESSION PRODS,, INC, recentemente julgado pela Corte
de Apelacdo dos Estados Unidos do “Federal Circuit”, com destaque para uma atualizacéo
acerca do direito nacional relativo as patentes e a importancia da distin¢éo entre exaustao
nacional e internacional. A empresa ndo pode estender sua patente de forma exagerada e
irresponsavel. Este artigo demonstra que a exaustdo ha que ser aplicada as patentes.

Palavr as-chave: Patentes, Doutrina da primeira venda, Cidadania, Responsabilidade
empresarial

Abstract/Resumen/Résumé

The article analyzes and identifies the boundaries of intellectual property patents in the face
of the principle of the exhaustion of rights (or, "the first sale doctrine") and uses the case
LEXMARK INT'L, INC. v. Impression PRODS., INC recently judged by the US Court of
Appeals of the "Federal Circuit", highlighting an update on our national law relating to
patents and the importance of the distinction between national and international exhaustion.
Theissueis so important due to the social responsibility of corporations.

K eywor ds/Palabr as-claves/M ots-clés. Patents, First sale doctrine, Citizenship, Social
responsability

1 Doutor em Direito (UC Berkeley). Mestre em Direito (UCLA). Mestre em Direito Comercia (UFMG).
Professor do Mestrado FDMC. Advogado.

2 Bolsista da Fundagdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. Mestrando do em
Direito Empresarial (FDMC). Bacharel em Direito pela PUC/MG e em Portugués (UFM G-2012). Advogado.
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1. INTRODUCAO

Indaga-se bastante qual o limite da propriedade sobre as patentes, marcas e
direitos autorais e a quem, de fato, tal propriedade protege e beneficia.

Tal pergunta, na maioria das vezes, tem duas respostas: a protecdo visa
estimular a continuidade de investimentos em pesquisa e inovacdo, além de incentivo a
concorréncia e, de outro lado, ha aqueles que acreditam ser um instrumento da protecédo
do capital: protege os lucros dos investidores em pesquisas e desenvolvimento (KLEIN,
Naomi. No logo — El poder de Las Marcas /Barcelona, 2007).

Fato é que tal divisdo mostra o qudo relevante e atual é a propriedade
intelectual. Ainda que se ponha um preco e uma razdo econémica para 0 necessario
desenvolvimento do conhecimento, sempre, no caminho e ao final, os beneficios sociais
serdo evidentes. Em algum momento, a sociedade seré& beneficiada com o conhecimento
de uma tecnologia. A divulgacdo da patente, por exemplo, no nosso sistema,
transforma, logo no inicio, em conhecimento publico o que poderia ser um segredo
industrial.

Como consequéncia, ha um justificado incentivo a protecdo, mas,
principalmente, ao constante desenvolvimento do conhecimento. Podemos ilustrar esse
beneficio com o que acontece com os grandes laboratérios, pois, tdo logo noticiado um
surto de doenca grave, com possibilidades de pandemia, é impressionante a capacidade
de desenvolverem vacinas e medicamentos capazes de diminuir, ou mesmo exterminar
0 mal social (foi o que aconteceu com os medicamentos da AIDS, vacinas da paralisia
infantil, ou mesmo a recente vacina contra a dengue, doenca critica no Brasil).

A caracteristica romano-germanica/positivista do direito brasileiro, apesar de
diferente do direito anglo-saxdo, da Commom Law, ndo impede comparacdo com 0S
Estados Unidos, ao contrario, no caso da propriedade intelectual, mais que em outras
nacOes, ali se constrdi uma interpretacdo e entendimento da Propriedade Intelectual
adequada a nacdo que a concede — sem pressao desmedida dos parceiros internacionais,
e sem ameacas de retaliagdo —, visdo que interessa diretamente ao Direito Brasileiro, até
porque a exaustdo dos direitos € um principio comum de ambos 0s sistemas legais
(tanto no direito interno, quanto no direito internacional).

Considerando que a protecdo para todos direitos da propriedade intelectual é

uma restricdo a concorréncia (inciso 1V, do art. 1° e inciso IV do art. 170, ambos da
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Constituicdo Federal do Brasil), procura-se explorar a tensdo entre a liberdade de
informacdo e de expressao, interesses do investidor e do criador e o principio do uso
social das propriedades.

Logo, a partir de balanceamento de interesses pretende-se compreender
porque a Lei de Propriedade Industrial ndo € um estatuto de prote¢do ao investimento —
e nem dos criadores e inventores, ou simples mecanismo de internacionalizagdo do
nosso direito, mas, sim, um instrumento de medida e ponderacdo, uma proposta de um
justo meio que deve ser assim interpretado, neste caso, em relagdo a exaustdo de
direitos.

Com isso, assim como a imagem em um caleidoscépio, o objetivo do
desenvolvimento do conhecimento humano pode ser visto a partir de varias posicdes,
mas, ha um ponto comum, que é o foco deste trabalho: refletir sobre um dos limites
legais que permitird disponibilizar o conhecimento para o livre desenvolvimento do
bem social (a exaustdo dos direitos que significard o fim do monopdlio e direito
exclusivo).

O presente trabalho, sob a perspectiva comparativa, adota 0 método dedutivo
para demonstrar que a exaustdo dos direitos do titular da patente deve ocorrer sob pena
de se conferir uma protecdo exageradamente ampla ao seu titular, o que violaria o
préprio conceito de justica. O nosso marco tedrico para demonstrar a tese de violagao é

a justica como troca em Nietzsche.

2. O SISTEMA DAS PATENTES

A patente € um direito conferido pelo Estado ao inventor de uma nova
tecnologia, seja para produto ou processo. A patente da ao seu titular a exclusividade da
exploracdo dessa tecnologia, isto é, reconhece o direito de impedir terceiro de usar o
invento nela reivindicado, que s6 podera fazer uso da invengdo com a autorizagdo do
titular.

E como se 0 inventor optasse por uma protecdo estatal, com o
reconhecimento do monopolio legal, ao publicar e ter reconhecido o seu direito a
patente, ao inves de manter em segredo o trabalho desenvolvido (o que traria enorme

prejuizo social e inseguranca juridica ao proprio inventor).
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Assim, e importante identificar a dimensdo do direito que é conferido ao
titular. De inicio, trazemos a Convencdo da Unido de Paris (CUP), que, em seu artigo 4°
quarter, prevé: “N&ao podera ser recusada a concessdo de uma patente e ndo podera ser
uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por
um processo patenteado sujeito a restricdes ou limitagdes resultantes da legislacédo
nacional”, conforme disponibilizado no proprio INPI
(http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf).

Isso nos permite inferir que a patente € um direito imaterial e ndo se confunde
com o produto material. Além disso, nem toda criacdo técnica nova merece ser
patenteada. A simples descoberta (ato de conhecimento), inclusive de material
biolégico encontrado na natureza, as criacOes estéticas, as técnicas operatdrias e de
diagnostico, assim como todas as formas de criacdo pratica ndo industrial estdo
excluidas da protecdo da LP1/96.

O art. 27.1 do acordo TRIPS, ao tratar da matéria patenteavel, é claro ao
afirmar que “qualquer invencdo, de produto ou de processo, em todos 0s setores
tecnoldgicos, serd patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja
passivel de aplicacdo industrial”. Diante disso, é possivel identificar trés condicdes
substantivas de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva (ou ndo obviedade) e
suscetibilidade de utilizagdo industrial.

Para Nunes Pires Carvalho (CARVALHO, Nuno Pires de. A estrutura dos
sistemas de Patentes e de Marcas. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2009, p. 74), a
estrutura do sistema de patentes de hoje pode ser caracterizada por 04 (quatro)
elementos: (a) a natureza do direito (que impede terceiros de usarem a invencgéo); (b) a
natureza do objeto (a invencdo propriamente dita); (c) as condi¢Bes necessarias para que
a invencao se torne patenteavel (novidade, suficiente atividade inventiva e utilidade) e
(d) a ndo exclusividade do direito de patente ao inventor, mas, também, aquele que, por
contrato, antes mesmo da concessdo, recebe do inventor o direito de requerer a
propriedade.

Pois bem, o art. 6° da LPI/96, expressamente prevé que: “Ao autor de
invencdo ou modelo de utilidade sera assegurado o direito de obter a patente que lhe
garanta a propriedade, nas condi¢Oes estabelecidas nesta Lei”.

A principio, o inventor podera solicitar a prote¢gdo como patente de modelo

de utilidade ou patente de invengdo. O que ird determinar a definicdo da natureza

29



correta sera avaliar se estamos diante de um aperfeicoamento de efeito ou
funcionalidade — caso de protecdo como patente de modelo de utilidade ou diante de
novo efeito técnico-funcional — caso de protecdo como patente de invencdo (que é
objeto deste trabalho).

Aqui, precisamos definir o que é o invento: é a coisa nova criada ou
concebida no campo da ciéncia, da tecnologia ou das artes. Logo, antes mesmo de se
perguntar se uma criacdo técnica é patentedvel, deve-se ter certeza que estamos diante
de uma invencdo. Um invento ndo pode ser abstrato, nem nao técnico.

Ao contrério, deve haver técnica em seu objeto, aplicacdo e em seu resultado.
A LPI1/96 ndo traz a definicdo de invencdo, mas, em seu art. 10, elenca o que ndo se
considera invencdo, nem modelo de utilidade.

Ainda, quanto aos pressupostos técnicos, podemos acrescentar que a
novidade, critério objetivo, exige que a tecnologia ndo seja acessivel ao publico em
geral, de forma que um técnico, dela tendo conhecimento, ndo possa reproduzi-la (dessa
forma, deve estar além do estado da técnica e diretamente ligado a data em que o
conhecimento da invengdo tornou-se acessivel ao publico, por isso, pode-se afirmar
que, no Brasil, vale o principio da novidade absoluta).

O art. 12° da LPI1/96 expressamente considera ndo ser estado da técnica e,
portanto, ofensa ao requesito da novidade, a divulgacdo do invento, “quando ocorrida
durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a da prioridade do
pedido de patente, se promovida pelo inventor, pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI, através de publicacdo oficial do pedido de patente depositado sem o
consentimento do inventor, baseado em informacGes deste obtidas ou em decorréncia
de atos por ele realizados; ou por terceiros, com base em informacGes obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados”. E o chamado
periodo de graca.

J& a atividade inventiva significa uma inovacdo, nos termos acima citados,
gue ndo decorra obviamente do estado da arte do momento (critério da ndao obviedade),
assim, quanto maior a atividade inventiva, maior a possibilidade de o invento ser
patenteavel (o oposto vale para invengdes de baixo nivel inventivo).

O terceiro critério subjetivo € a aplicacéo industrial, ou seja, que a tecnologia

seja capaz de emprego, com a modificacdo direta da natureza, numa atividade
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econdmica, isto é, a suscetibilidade de um invento ser usado repetidamente em qualquer
atividade econdmica humana para a producgéo de bens e servicos.

A LP1/96 e o0 acordo TRIPS enumeram as trés referidas condi¢des (novidade,
atividade inventiva (ou ndo obviedade) e suscetibilidade de utilizacdo industrial) sem
dar qualquer realce a nenhuma delas.

Outros requesitos da patente aparecem na doutrina e jurisprudéncia com
frequéncia: a acdo humana (relacionada ao invento, ou seja, uma acao humana sobre a
natureza), a possibilidade de reproducéo (repetibilidade e reprodutibilidade), a unidade
da invencdo (o pedido de patente refere-se a uma Unica invengdo, ou a um grupo de
invencdes relacionadas de maneira a compreenderem um Unico conceito inventivo) e o
conceito inventivo (a resolucdo de um Unico problema técnico).

Por fim, ha aqueles que ainda acrescentam (CARVALHO, Nuno P., 2009, p.
99) a descri¢do da invengdo como condicdo formal, isto é, a divulgacdo da invengdo. O
titular da patente, portanto, torna-se o Unico autorizado a usar a invencao, o produto
reivindicado (ou o produto fabricado pelo processo reivindicado), o que certamente ird
diferencia-lo dos seus concorrentes. Por isso é possivel afirmar que a patente cobre um
intangivel diferenciador. O direito resultante da patente é, dessa forma, uma relacdo de
propriedade, semelhante a propriedade em sentido tradicional.

Nos termos do art. 42 da LPI/96, esse direito confere ao seu titular a
possibilidade de impedir terceiro, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar com esses propositos, tanto o produto objeto de patente,
guanto o processo, e até mesmo o produto obtido diretamente por processo patenteado.

Cabe, aqui, citar Gama Cequeira para destacar que “O direito do inventor,
porém, ao contrario do direito dos autores de obras literarias e artisticas, sO se
aperfeicoa e adquire plena eficacia apds o seu reconhecimento pelo Estado, na forma
prescrita em lei. Antes disso, ¢ um direito precario” (GAMA CERQUEIRA, Jodo
da.Tratado da Propriedade Industrial, vol. 11, 28 Ed. Lumen Juris, 2010, p. 130).

Entretanto, o fato dos direitos do titular de uma patente terem plena eficacia a
partir da sua concessdo (com a efetiva expedicdo do certificado da patente), ndo impede
0 seu direito de ser indenizado por exploracao indevida, inclusive em relagdo ao periodo
anterior da concessdo da patente (limitado ao contetido do seu objeto, conforme o art.
44 e 83 da LP1/96).
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Logo, € evidente e necesséria a preocupacgdo social com essa exclusividade
concedida ao particular. Dai porque uma vez emitida a patente, ndo pode ser usada para
garantir qualquer monopdlio além do que estiver contido na respectiva patente “(...)
“Once the patent issues it is strictly construed”, frase proferida pela Suprema Corte dos
Estados Unidos em Sears, Roebuck & Co. V. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), relator
Mr. Justice Black.

Acrescente-se que ha limites e excecOes aos direitos conferidos ao titular da
patente. Pois bem, o art. 30 do acordo TRIPS expressamente previu a possibilidade das
leis nacionais adotarem excegdes a esses direitos, nos seguintes termos: “Os Membros
poderdo conceder excecdes limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente,
desde que elas ndo conflitem de forma ndo razoavel com sua exploracdo normal e ndo
prejudiqguem de forma ndo razoavel os interesses legitimos de seu titular, levando em
conta os interesses legitimos de terceiros”.

No Brasil, uma primeira limitagdo é a temporal. Segundo o art. 40 da Lei de
Propriedade Industrial em vigor, o prazo é de 20 (vinte) anos para patentes de invencao
e 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade, ressalvado no seu paragrafo Unico que
“O prazo de vigéncia ndo serd inferior a 10 (dez) anos para a patente de invencdo e a 7
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concesséo,
ressalvada a hipotese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do
pedido, por pendéncia judicial comprovada ou por motivo de forga maior”.

Além disso, nos termos do art. 41 da LPI/96, “A extensdo da protegédo
conferida pela patente serd determinada pelo teor das reivindicagdes, interpretado com
base no relatério descritivo e nos desenhos”, ou seja, temos, aqui, uma limitacdo técnica
da patente: os estritos termos das reivindicac@es e da tecnologia ali descrita, nenhuma
outra. Acresce destacar que ndo ha direito de manter a exclusividade nas etapas do
processo produtivo, ndo cobertas pela patente.

De outro lado, o alcance da reivindicacdo ndo é, necessariamente, formal e
literal. O que se protege, na verdade, é a solugdo nova para 0 problema técnico
pertinente. O artigo 186 da LPI/96, assim prescreve: “Os crimes deste Capitulo
caracterizam-se ainda que a violacdo néo atinja todas as reivindicacdes da patente ou se
restrinja a utilizacdo de meios equivalentes ao objeto da patente”. Com isso, fica
evidente que o sistema brasileiro expressamente proibe a utilizacdo de meios

equivalentes.
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H&, também, o limite territorial. Isto é, a patente, em regra, tem validade
somente dentro dos limites territoriais do pais que a concede. Entretanto, a Convencéo
de Paris (CUP), em seu 4° A.-(1) prevé o direito de prioridade em caso de patentes,
modelos de utilidade, marcas e desenho industrial.

Este direito significa que com o primeiro requerimento (regular) apresentado
em um dos estados-membros, o inventor pode, dentro de 12 (doze) meses para patentes
e modelos de utilidade e 6 (seis) meses para desenho industrial e marcas, requerer a
protecdo em todos os estados-membros (vide art. 4°, C. — (1), da Convencdo de Paris -
CUP).

Temos, ainda, os limites relativos ao exercicio do direito, que sdo aqueles
previstos no art. 43 da LP1/96, que enumera as situacdes em que ndo havera direito do
titular da patente de impedir o exercicio de atos de terceiros (ou seja, situacGes que
estariam fora da exclusividade).

Assim, a LP1/96 considera fora da exclusividade da patente essa série de atos
que podem ser praticados sem a permissao do titular do privilégio. Cabe, ainda,
acrescentar a possibilidade da licenca compulséria (art. 68, da LPI/96), isto €, a
possibilidade do titular ficar sujeito a ter a sua patente licenciada compulsoriamente se
exercer os direitos (provenientes da patente) de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econdmico (comprovado nos termos da lei, por deciséo
administrativa ou judicial). Nas duas hipdteses legais acima destacadas, estamos diante
das licencas compulsorias por abuso de direito, ou por abuso de poder econémico.

O paragrafo primeiro do referido artigo 68 trata expressamente de duas outras
hipoteses que ensejam a licenga compulsoria: “l - a ndo exploracdo do objeto da patente
no territorio brasileiro por falta de fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou,
ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econémica, quando serd admitida a importacdo; ou Il - a comercializacao
que ndo satisfizer as necessidades do mercado”. Estamos, neste caso, diante da licenca
compulsoria por falta de uso.

O art. 70 da LPI1/96 traz, também, a hipGtese da denominada licenca por
dependéncia (aquela cuja exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto
de patente anterior). Nessa hipdtese, quando cumulativamente ficar caracterizada
situacdo de dependéncia de uma patente em relacdo & outra; o objeto da patente

dependente constituir substancial progresso técnico em relacdo a patente anterior e 0
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titular ndo tiver entrado em acordo com o titular da patente dependente para exploracéo
da patente anterior, o titular da primeira patente poderd ser obrigado a permitir a
exploracdo da segunda (mediante o pagamento de royalties a serem estipulados). A
motivacao que leva a concessdo compulséria do uso da patente €, portanto, de cunho
técnico.

Cabe destacar, ainda, a licenca compulséria por interesse publico, prevista
no art. 71 da LPI/96: “Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu
licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera ser concedida, de oficio, licenca
compulsoria, temporéria e ndo exclusiva, para a exploracdo da patente, sem prejuizo
dos direitos do respectivo titular”.

A maior distincdo que podemos fazer aqui € que, diferente das hipdteses
anteriores, 0 que € protegido é o interesse publico e, ndo, o interesse licenciado (ha
regulamento especifico para a concessdo, de oficio, de licenga compulséria nos casos de
emergéncia nacional e de interesse publico de que trata o referido artigo — Decreto n.
3201/99).

Nos termos do art. 72 da LPI/96, as licencas compulsérias serdo sempre
concedidas sem exclusividade e ndo se admite o sublicenciamento. O procedimento esta
regulamentado nos artigos 73 e seguintes da LP1/96.

Destaque-se que na Lei 12.529/11 (lei do sistema brasileiro de defesa da
concorréncia) ha previsdo de licenciamento compulsério de direitos de propriedade
intelectual (alinea “a)”, do inciso IV, do art. 38 e inciso V, 82° do art. 61), mas, essa
tem carater distinto, pois, € uma punicdo imposta e, por isso, diferente das situacdes
previstas na LP1/96, todas com claro propdsito de correcdo de disfungdes do sistema de
patentes.

Ainda cabe acrescentar outro limite ao direito exclusivo do proprietéario da
patente: o caso do usudrio anterior. A LP1/96, em seu art. 45, prevé que “A pessoa de
boa fé que, antes da data de depdsito ou de prioridade de pedido de patente, explorava
seu objeto no Pais, sera assegurado o direito de continuar a exploragdo, sem 6nus, na
forma e condicdo anteriores”.

Ou seja, o referido artigo autoriza o usuario a explorar o objeto da invencao

se ja o fazia antes do seu depdsito perante o INPI. Assim, esse usuario podera continuar



a exploragédo na forma e condigcOes anteriores, sem ser considerado contrafator, apesar
da existéncia do direito de exclusividade do titular da patente do mesmo objeto.

Ressalte-se que a tecnologia ndo pode ser utilizada de forma a constituir uma
anterioridade, isto é, sera insuscetivel de ser revelada pela exploracdo anterior, sendo
desconhecida aos olhos do publico. Se tal exploracdo decifrar a tecnologia, tera havido
perda de novidade e a patente concedida posteriormente seria nula (logo, ndo seria o
caso do usuario anterior).

Trata-se de excecdo e, assim, ha limitacdo na transferéncia desse direito do
usuario anterior: somente pode ser vendido ou arrendado juntamente com o negdcio ou
empresa, ou parte desta que tenha relacéo direta com a exploragdo do objeto da patente.
(81° do referido art. 45 da LP1/96).

Acrescente-se que, conforme disposto no §2° do mesmo artigo, “O direito de
que trata este artigo ndo serd assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do
objeto da patente através de divulgacdo na forma do art. 12, desde que o pedido tenha
sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgacdo”, assim, privilegia-se,
aqui, o principio da boa-fé, a fim de garantir a correcdo do ato do usuario anterior que
ignora o possivel ilicito a ser praticado.

Prevé, ainda, o art. 78 da LPI1/96, que sdo causas de extin¢do do privilégio: a
expiragdo do prazo de vigéncia (20 (vinte) anos); a rendncia de seu titular, ressalvado o
direito de terceiros; a caducidade (nos termos do art. 80 da LP1/96); a falta pagamento
das anuidades e, por fim, na hipdtese da pessoa domiciliada no exterior ndo constituir e
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no pais, com poderes para
representa-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citaces. Extinta a

patente, 0 seu objeto cai em dominio publico.

3. ADOUTRINA DA EXAUSTACAO DOS DIREITOS

O principio da exaustdo do direito de propriedade intelectual (originario do
desenvolvimento jurisprudencial alemdo, no inicio do século) é uma limitacdo ao
direito de exploracéo exclusiva da propriedade intelectual, a partir da seguinte acepcao:
“o direito de exclusividade ndo confere ao titular o poder de controlar a revenda do

produto protegido, uma vez que este tenha sido colocado no mercado por ele ou por
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seus licenciados” (ALEXANDER, Willy, “Exhaustion of Trade Mark Rights in the
European Economic Area”, European Law Review, vol.24, fevereiro, 1999, pp. 56-67).

De acordo com Robert Alexy, “o ponto decisivo na distingdo entre regras e
principios é que principios sdo normas que ordenam que algo seja realizado na maior
medida possivel dentro das possibilidades juridicas e faticas existentes” (ALEXY,
Robert, 2015, p. 90).

Assim, o principio da exaustdo propGe limite no exercicio dos direitos de
propriedade intelectual e é dessa forma que devera ser utilizado. Pois bem, de acordo
com esse principio, o proprietario de um direito de propriedade intelectual ndo pode
mais recorrer aos seus direitos exclusivos apos ter colocado o produto no mercado.

Isso que dizer que o direito de excluir outros da venda ou distribuicdo do
produto ou servigo protegido pela propriedade intelectual, sem a autorizacdo do titular,
sera limitado pela circulagdo do produto, ou “primeira venda” (first sale), porque com
ela os direitos do titular do bem se exaurem.

Os direitos exauriveis, portanto, sdo os direitos de comercializar (no caso das
patentes) e o de usar o signo distintivo (no caso das marcas). E possivel dizer, também,
que o direito de uso privado estaria entre os direitos exauriveis, uma vez que ndo
haveria mais o direito do titular de fazer a utilizagdo normal para a qual o produto se
destina (como a exposi¢do de uma fotografia, a disponibilizacdo para venda, que néo
mais pertencem ao titular apos a primeira venda).

Conforme afirma Maristela Basso, “a doutrina da first sale e o “principio da
exaustdo de direitos de propriedade intelectual” sdo faces da mesma moeda, isto €,
inseparaveis. Aquela vinculada a perspectiva comercial/geogréfica (de mercado), e esta
a perspectiva legal/juridica relativa aos limites do exercicio dos direitos” (BASSO, M.,
2011. p.5).

Neste trabalho, preferi adotar, sempre que possivel, a expressao principio da
exaustdo de direitos, ou doutrina da primeira venda, respeitados as especificidades das
citacdes e a opgdo estadunidense de utilizar “first sale doctrine” (o que, como visto,
pouco interfere para o acerto técnico da questao).

Um exemplo da doutrina da primeira venda é a seguinte situagcdo: a marca
“Jeep” ¢é de titularidade do CHRYSLER GROUP LLC (INPI 002811316). Entretanto,
um consumidor adquire um automdvel novo “Jeep”, em uma das lojas autorizada.

Como é notorio, depois disso, o consumidor esta autorizado a revender o carro para
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outra pessoa e pode, inclusive, publicar na internet que um “Jeep” esta a venda. A
CHRYSLER GROUP LLC, assim, realizou a primeira venda, logo, ao colocar o
produto no mercado ndao mais controla as vendas posteriores e o seu direito sobre a
marca “Jeep”, pois, naquele carro em particular, esgotou-se 0 seu direto de
exclusividade (considera-se que o titular do direito ja tenha tido, na primeira venda, a
recompensa dos seus custos e investimentos).

Destaque importante é que a exaustao dos direitos de controlar a revenda do
produto, apos o titular ter colocado no mercado, ndo afeta a existéncia e o exercicio das
outras formas de uso da patente (os demais direitos de propriedade intelectual), nem os
direitos os direitos com relacdo a todas as acOes levadas a efeito sem o consentimento
do titular: “A exaustdo nao afeta, em absoluto, o escopo ¢ a esséncia de um direito de
propriedade intelectual” (BASSO, M., 2011. p.8).

As infracOes de direitos de propriedade intelectual (contrafacéo, pirataria, uso
da invencdo patenteada ou da marca a fim de causar confusdo, etc.), também, nédo
alteram com a primeira venda.

Parece-nos cabivel e correto afirmar que o objetivo do principio da exaustao
é buscar um equilibrio entre os interesses patrimoniais de seu titular e o interesse
comum ao livre acesso, circulacéo e utilizacdo de mercadorias que incorporem direitos
de propriedade intelectual.

Dai porque importante a distingdo entre a exaustdo nacional e a internacional,
pois seus efeitos sdo bastante distintos. Ha exaustdo nacional quando, para que exista
esgotamento de direito, a ordem juridica exige que a colocacdo do produto tenha
ocorrido no mercado nacional, logo, ha apenas o esgotamento desse direito dentro desse
territorio. Nestes casos, a importacdo paralela é proibida (a importacdo paralela é a
introducdo, sem a autorizacdo do titular do direto intelectual, no mercado interno de um
pais de um produto néo falsificado que tenha sido legitimamente colocado no mercado
externo pelo proprio titular do direito, ou com a sua autorizagdo). A importacao paralela
sO é autorizada quando a legislacdo do pais importador admite a exaustdo internacional.

A exaustdo internacional é a expressdo utilizada quando a ordem juridica
contenta-se com a colocacdo do produto no mercado de outro pais qualquer. Assim,
pouco importa se o produto protegido foi posto no mercado pela primeira vez no
mercado do territério nacional, ou em outro pais: o comprador poderd importar para

outro pais que, também, aceite a exaustdo internacional.

37



A diferenca, portanto, é que se um brasileiro, titular de uma patente no Brasil,
vende um invento no mercado chinés, caso o Brasil adota-se 0 esgotamento
internacional (o0 que ndo ocorre), um empresario poderia, mesmo sem a autorizacdo do
referido titular, importar licitamente esse produto para o Brasil.

No Brasil, vige a regra da exaustdo nacional, pois o legislador expressamente
utilizou a expressdo “no mercado interno”, na redagdo dos artigos 43 e 132 da LP1/96,
ou seja, no Brasil, o principio da exaustdo de direitos estd vigente para a propriedade
industrial em geral, nos incisos 1V, do art. 43 e 11, do artigo 132, da LP1/96 (o primeiro,
referente as patentes e, 0 segundo, as marcas).

Dessa forma, ao adotar o principio da exaustdo nacional, a colocacdo do
produto no mercado estrangeiro nao exaure o direito exclusivo do titular de controlar as
importacdes. No nosso exemplo do invento vendido no mercado chinés, ndo seria
possivel a importacdo paralela. E isso tem efeitos e consequéncias nas relagdes dos
mercados, consumidores, importadores e titulares dos direitos de propriedade industrial.

Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, no caso Kmart Corp. VS. Cartier
(486, U.S. 281, 1988) entendeu ser aplicavel o principio da exaustdo internacional para
as questdes relativas as marcas, mas, nos seguintes termos: se um produto protegido por
uma marca americana teve a sua primeira venda no exterior por uma empresa sob o
controle da empresa americana, a marca americana ndo poderia ser invocada para
proibir a importacdo paralela desse produto para os Estados Unidos.

Entretanto, se 0 produto teve a sua primeira venda no exterior por meio de
uma empresa independente, a importacao paralela poderia ser proibida. De outro lado, a
Suprema Corte, contudo, nunca definiu expressamente a regra relativa a exaustdo de
direitos no campo das patentes, o que tem sido debate atual, conforme caso abaixo
estudado.

Nosso marco tedrico € Nietzsche que afirma que a busca pela justica envolve

sempre uma troca entre as partes, conforme “Humano, Demasiado Humano”, vejamos:

A justica (a equidade) nasce entre homens quase igualmente
poderosos, como bem o compreendeu Tucidides (no terrivel
didlogo entre os deputados atenienses e melienses). Significa
isto que: onde nédo existe um poderio claramente reconhecido
como predominante e onde uma luta s6 poderia provocar danos
reciprocos sem qualquer resultado, nasce a ideia de tentar um
entendimento e de entabular negociages sobre as pretensdes de
um e outro lado: o caracter de troca é o caracter inicial da
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justica. Cada um déa satisfagdo ao outro, posto que cada um
recebe aquilo a que da mais valor que o outro. Da-se a cada um
0 que ele pretende ter, como sendo doravante seu, e recebe-se
em troca o objeto do préprio desejo. (NIETZSCHE, 1973, p.
88)

A ndo aplicacdo da exaustacdo ofenderia o conceito Nietzschiano de justica
como troca porque criaria uma protecdo exagerada para o titular da patente sem que ele

oferecesse nada em troca para a comunidade.

4.0 CASO LEXMARK INT'L, INC. x IMPRESSION PRODUCTS., INC.

Trata-se de caso decidido em 12 de fevereiro de 2016, pela “United
States Court of Appeals for the Federal Circuit”, ou seja, decisdo proferida pela segunda
instancia do pais norte-americano. Cabe, aqui, esclarecer que, em segunda instancia, as
Courts of Appeals séo divididas em 13 (treze) circuitos judiciais federais (Federal
Judicial Circuits e US Court of Appeals), sendo que 11 (onze) desses circuitos séo
divididos em base territoriais, 01 (um) abrange a capital federal (US Court of Appeals
for the Disctrict of Columbia Circuit) e o Gltimo aprecia apenas matéria de marcas e
patentes e questdes provenientes da Court of Federal Claims (US Court of Appeals for
the Federal Circuit). Normalmente estas cortes contam de dez a quinze juizes, sendo as
decisbes tomadas por turmas de trés juizes, sob a forma de rodizio.

O caso em destaque se trata de um recurso proveniente da “United States
District Court for the Suthern District of Ohio in n. 1:10-cv-00564-MRB, Judge
Michael R, Barret”. O voto do Juiz Taranto (que foi acompanhado por 09 (nove), dos
10 (dez) Juizes) comeca com observagBes importantes e, por isso, destacamos algumas
a fim de compreendermos melhor o que foi decidido.

A primeira observacdo feita pelo Juiz é sobre a propria doutrina da
exaustdo da patente (“first sale doctrine”), ao afirmar que entende ser um indicador das
circunstancias nas quais uma venda de um produto patenteado — quando a venda é feita
pelo proprietario da patente, ou autorizada por ele — confere ao comprador a autoridade
de exercer alguns diretos e atos exclusivos do proprietario da patente (como a revenda),
atos que, inicialmente, ofenderiam a propriedade industrial, caso realizados sem a

devida autorizagéo.
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Feita essa consideracdo, o Juiz destaca que adere ao decidido no caso
Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir., 1992), isto €, se um titular
da patente vende um produto patenteado com a restricdo de uso Unico/sem-revenda,
licita e claramente comunicada ao comprador, essa venda ndo da ao comprador, ou
terceiros adquirentes, o direito de revenda ou reutilizagdo que foi expressamente negado
e comunicado no ato da venda. Isso porque tal revenda ou reutilizagdo, quando
contrarias ao que € sabido, ou contréarias aos limites legais concedidos na autorizacdo no
momento da venda inicial, permanecem ndo autorizadas e, portanto, sao
comportamentos infratores (no caso da legislacédo estadunidense, infragdo aos termos do
§271 do Patent Act).

Nos termos de precedentes da Suprema Corte americana, um titular da
patente podera preservar os seus direitos previsto no 8271 quando licencia outros para
fazerem e venderem os produtos patenteados e Mallinckrodt sustentou que ndo havia
base legal para negar a mesma garantia para o titular da patente que faz e vende o
préprio produto patenteado.

O Juiz Taranto acrescentou que o principio de Mallinckrodt permanece
solido, mesmo depois da decisdo da Suprema Corte no caso Quanta Computer, Inc. v.
LG Electronics, Inc., 553 EUA 617, 2008 (neste caso, em sintese, a Suprema Corte
decidiu que a exaustdo aplica-se as patentes, tanto de processo, quanto de método.
Como o contrato de licenca era especifico para a venda daqueles componentes que
continha as patentes que eram objetos da disputa, a venda exauriu o direito patentario).
Destacou, também, que adere ao entendimento esposado no caso Jazz Photo Corp. v.
International Trade Comm’n, 264 F. 3d 1094 (Fed. Cir. 2001), no qual ficou decidido
que um proprietario de patente americana, que apenas vende ou autoriza a venda de um
produto patenteado nos Estados Unidos no exterior, ndo autoriza que o comprador
importe o produto e venda e use nos Estados Unidos, pois isso ofenderia os direitos da
titular da patente.

A interpretacdo e a regra da ndo exaustdo do caso do Jazz Photo’s
reconhece, assim, que 0s mercados estrangeiros ndo sdo equivalentes aos dos mercados
estadunidenses, nos quais a venda do produto patenteado faz com que haja a exaustao
dos direitos do titular no produto vendido. Um comprador ainda pode contar com uma
venda externa como uma defesa para a infragdo, mas apenas se tiver uma licenca

expressa ou implicita — o que € diferente da defesa que invoca a exaustdo, como no caso
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da Quanta — ou seja, esta vinculado as comunica¢fes da patente ou outras
circunstancias da venda.

Por isso, ele conclui que o principio da nao exaustdo da Jazz Photo’s
continua s6lido mesmo apds a decisdo da Suprema Corte no caso Kirstsaeng v. John &
Sons, Inc., 133 S. Ct. 1351 (2013), em que o Tribunal ndo se referiu ao direito das
patentes, ou quando uma venda estrangeira deve ser vista como uma forma de conferir
autoridade para de outra forma se infringir direito doméstico (caso de direitos autorais
no qual se sustenta que o art. 17 U.S.C. §109 (a) permite aos detentores de direitos de
autor de artigos de tomar certos atos sem a autorizacdo do autor. Sustenta o Juiz que
ndo ha contrapartida dessa disposicao na Lei de Patentes).

Pois bem, os fatos, delimitados pelas partes para julgamento, foram os
seguintes: a Lexmark International, Inc. fabrica e vende impressoras, assim como 0s
cartuchos de toner para as suas impressoras. A Lexmark possui diversas patentes que
cobrem os cartuchos e os seus usos. Os cartuchos em questdo, neste caso, foram
primeiramente vendidos tanto dentro dos Estados Unidos, como fora. Alguns dos
cartuchos vendidos fora e todos os cartuchos vendidos nos Estados Unidos discutidos
no caso foram vendidos, com desconto, expressamente sujeitos a uma restricdo de uso
Unico/sem revenda. A Impression Products, Inc., depois, adquiriu os cartuchos em
questdo para revendé-los nos Estados Unidos (0s mesmos cartuchos que haviam sido
vendidos com as restricdes depois de um terceiro ter modificado parcialmente os
cartuchos para possibilitar a reutilizacdo, em violacdo da restricdo de uso unico/sem
revenda).

A Impression Products, Inc. revendeu os cartuchos patenteados da
Lexmark nos Estados Unidos e importou os que haviam sido adquiridos fora. Em
ambos 0s casos, agiu sem a autorizacdo expressa e afirmativa da Lexmark e, como 0s
cartuchos eram de uso restrito, em violacdo a expressa negativa da autorizacao para que
fossem reutilizados e revendidos. A atitude da Impression Products, Inc. ofende o art.
35 da U.S.C. 8271, a ndo ser que o fato da Lexmark inicialmente ter vendido os
cartuchos constitua uma concessao da autorizagdo que faga com que a revenda e
importacdo posterior da Impression Products, Inc. com base na doutrina da exaustio
dos direitos. Questiona-se, assim, se a venda da inicial da Lexmark fez com que

ocorressem dois efeitos: um em relacdo a restricdo do uso Unico/sem revenda (onde
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quer que ocorra), e outro em relacdo a venda estrangeira inicial de todos os cartuchos,
seja com as restri¢des, ou nao.

A conclusdo do voto foi que, quando o proprietario de uma patente vende
um produto patenteado com restricdes adequadas de revenda e reutilizacdo e comunica
0 comprador na hora da compra, o proprietario da patente ndo estd conferindo
autoridade para que o comprador se envolva na revenda e reutilizagdo proibidas. O
proprietario da patente ndo exaure (esgota) os seus direitos de cobrar do comprador que
tiver se envolvido nessa recompra ou reutilizacdo através da infracdo — ou mesmo dos
compradores que tinham conhecimento das restri¢cdes). Também foi decidido que a
venda em um pais estrangeiro do produto da patente, quando feita pelo proprietéario da
patente ou com a sua aprovacao, também ndo exaure (esgota) os direitos provenientes
da patente no produto vendido, mesmo quando nenhuma reserva de direitos acompanhe
a venda. A perda dos direitos do titular da patente baseada na venda estrangeira
permanece uma questdo de ser concedida licenca expressa ou implicita.

Assim, os Juizes decidiram, primeiro, por reverter a decisdo da Corte
distrital de que ndo havia ofensa aos direitos do titular da patente em relacdo aos
cartuchos retornaveis primeiramente vendidos nos Estados Unidos. Segundo,
mantiveram o entendimento da Corte distrital de haver ofensa aos direitos do
proprietéario da patente em relacdo aos cartuchos vendidos no exterior. Como é proprio
de direito estadunidense, a decisdo vale para o caso da Lexmark e para quaisquer outros
gue tenham as mesmas bases féaticas e de direito.

Diante disso, 0s 09 (nove) Juizes votaram de acordo com o voto do Juiz
Taranto, tendo apenas o Juiz DYK, apresentado voto divergente. No extenso voto, o
referido Juiz entendeu que a decisdo no caso Mallinckotdt deveria ser declarada nula
por ser impossivel de ser conciliada com a decisdo do caso Quanta Computer Inc. v. LG
Eletronics, Inc., 553 U.S., 617 (2008) e, por entender que houve entendimento oposto
na decisdo da Suprema Corte, ndo mais deveria ser seguida, 0 que, em relacdo a
exaustdo nacional, significaria que tdo logo a Lexmark tenha feito a venda do cartucho
no mercado interno, isso significa a exaustdo de direitos e, portanto, a liberdade do
comprador de revender o cartucho. O Juiz destaca, ainda, que a exaustdo de direitos
aplica-se somente as vendas e, ndo, as licengas concedidas, com base em diversos

precedentes citados.
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Um segundo argumento, quanto & exaustdo internacional, o Juiz
divergente destaca que todos concordam que a Lexmark fez as vendas no exterior em
comunicar a reserva de direitos patentarios estadunidenses, ou seja, as vendas foram
feitas sem nenhuma restricdo de revenda ou reutilizacdo. Assim, entende que houve a
exaustdo de direitos, também, neste caso. O Juiz DYK destaca concordar com o
entendimento de todos de que a mera venda no exterior, em qualquer caso, ndo significa
que houve a exaustdo dos direitos estadunidenses da patente (como reconhecido no caso
Jazz Photo). Entretanto, concorda com o pensamento defendido pelo Governo, de que a
venda no exterior deve resultar na exaustdo dos referidos direitos se 0 vendedor (seja o
titular, ou aquele legalmente por ele autorizado) ndo reservar os direitos patentarios
estadunidenses explicitamente, ou seja, se nao constar do documento de venda esta
ressalva, ha a exaustdo.

Por esses motivos, o Juiz DYK diverge dos demais e argumenta ser
nula a decisdo anterior da Corte Circuit no caso Mallinckot por entender nédo ser
condizente com o decidido pela Suprema Corte e, tembém, nula a decisdo do Jazz
Photo’s por entender que impde uma proibicdo geral a exaustdo externa. Assim, admite
a exaustdo externa quando os proprietario da patente nos Estados Unidos ndo tenha
notificado o comprador da sua retencdo dos direitos da patente estadunidense. Esta ai, a

dissidéncia em relacdo aos demais Juizes.

5. CONCLUSAO

E corrente a nogdo de que os Estados Unidos da América foram criados a
partir de quatro premissas: liberdade, desconfianca do governo, tolerancia e otimismo.
A visdo que se propaga é a de que ali hd uma ideia de empreendedorismo de trabalho
desbravador, uma busca pelo trabalho na construcdo de um ideal, sempre com certa
desconfianga com o governo. Assim, o que se espera do Estado é que ndo interfira, ndo
atrapalhe.

Talvez por isso o povo americano revele uma forga social, baseada,
principalmente, em seu associativismo para busca do bem coletivo, incomum em
diversos paises (entendo que no Brasil, por exemplo). De qualquer forma, pela posi¢édo
econbmica e historica ocupada pelo Brasil, cada vez mais, ha uma consciéncia da

importancia dos direitos intelectuais, especialmente, marcas e patentes.
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A prdpria evolucdo do INPI e 0 aumento expressivo de depositos e marcas e
patentes atestam tal afirmativa, apesar de o Gltimo relatério anual da Organizacao
Mundial de Propriedade Intelecutal (WIPO) mostrar que o numero de patentes
validadas no Brasil estd muito atras dos paises considerados referéncia em inovacao,
mas, certamente € possivel ver uma tendéncia de mudanca desse cenério.

Assim, deve-se sempre ter em vista que o direito das patentes ndo foi criado
para gerar fortunas, mas, para assegurar o progresso das ciéncias e das artes. A licdo
que o Brasil pode ter é que apesar dos 10 (dez) Juizes terem privilegiado a
impossibilidade da exaustdo de direitos no caso Lexmark acima tratado, parece-nos
muito mais acertado o entendimento esposado pelo voto divergente que, esse sim, ao
reconhecer a exaustdo dos direitos patentarios, privilegia o desenvolvimento do

conhecimento, sem permitir a concorréncia desleal.
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