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INTERESSADOQ: Assessoria Parlamentar do MDIC.
ASSUNTO: Projeto de Lei n° 8.091, de 2014.

Senhor Presidente do INPI, .

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério | do Desenvolvimento, Industria e
Comércio Exterior, mediante o Oficio n® 251/ASPAR/GM-MDIC, submete o Projeto de Lei n°
8.091, de 2014, a apreciagio do INPI. A proposta legislativaltem por finalidade alterar os arts. 43
¢ 184 da Lei n® 9.279/96, que tratam da exaustdo de direitos re propriedade industrial.

2. A mudanca da modalidade de exaustio de direitos € objeto doxProjeto de Lei n®
139, de 1999. Este érgio consultivo examinou o Projeto de Lei n® 139, de 1999, por meio da
Nota n° 0251-2015—AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC--2.8J aprovada pelo Procurador-Chefe
mediante o Despacho n® 0548/201 5-AGU/PGF/PFE/INPI/CdOPI-MSM-3.2.3.

I. ALTERACAO DO ART. 43,1V, DA LEI 9.279/96

3. O Projeto de Lei n® 8.091, de 2014, propde uma alteragéo do inciso 1V do art. 43
da Lei 9.279/96, o qual trata do instituto da exaustdo de direitps.-

Lei 9.279/96 _ Projeto de Let n® 8.091, de 2014

Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica: | Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica:
IV - a produto fabricado de acorde com patente de | IV —a produto fabricado de acordo com a patente
processo ou de produto que tiver sido colocado no | de processo ou de prodlito que tiver sido colocado

mercado interno diretamente pelo titular da patente | no mercado interno ou externo diretamente pelo
titutar da patente ou com seu consentimento, bem

como por qualquer pessoa legalmente autorizada,
ainda que seF o consentimento do titular da

ou com seu consentimento;

patente;




4, O art. 43, 1V, da Lei 9.279/96, na redagdo vigente, estabelece a modalidade
nacional do instituto da exaustio de direitos. Duas condi¢des sdo necessarias hoje para

configurar a exaustdo de direitos, a saber: a) colocagio d
colocagio do produto no mercado brasileiro feita pelo prépt

5. De acordo com a redagéo proposta do inciso
se a modalidade interna de exaustdo de dircitos para modal
para a configuragio da cxaustdo de direitos de uma pat
produto no mercado brasileiro.

6. A Diretoria de Patentes, por intermédio da

o produto no mercado brasileiro; b)
jo titular da patente, ou licenciado.

IV do art. 43 da Lei 9.279/96, altera-

dade internacional. Isso significa que
ente, torna-se prescindivel colocar o

Nota Técnica n® 26/2015, assim se

manifestou sobre a alteracdo do inciso IV do art. 43 da Lei 9.279/96:

“Entendemos que tal alteragio fortalece o mecanismo de controle abusivo
de pregos ¢ fortalece as praticas comerciais, tornando o mercado mais
robusto contra a pratica da pirataria, deixando ao proprio mercado a
decisdo de importagio paralela.
Nio restou claro o objetivo que se pretende alcangar ao se colocar no texto
a sentenca ‘... bem como qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda
que sem o consentimento do titular da patente.’

Por fim, deve-se¢ levar em considerago que exaustio de direitos
internacionais seria também aplicado 4s empresas brasileiras que colocam
seus produtos em mercados externos. Ha que se fazer uma andlise
cuidadosa do impacto que poderi.’i ser causado pela colocag@o do produto
no mercado interno e seu equivalente em mercado exterior.”

7. Por ocasiio do exame do Projeto de Lei n® 139, de 1999, este 6rgdo consultivo,
por meio da Nota n® 0251-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, assim se pronunciou
sobre a mudanga de modalidade da exaustéo de direitos:

“12. A Procuradoria alerta para uma particularidade da alteracio
pretendida. A exaustio internacional retira do titular da patente 2
prerrogativa de controlar a importagfio de produtos colocados no mercado
de outros paises. E possivel que produto colocado no mercado de outros
pafses possua pregos e qualidades inferiores aqueles do territério nacional.
Desse modo, a exaustio internacional pode promover perda de
atratividade de fabricag@io do produto no Pais.™

I1. ALTERACAO DO ART. 184, II, DA LEI 9.279/96
8. O Projeto de Lei n° 8.091, de 2014, propde uma alteragfo do inciso II do art. 184

da Lei 9.279/96, o qual tipifica a conduta criminosa de importagéo de produto, que foi objeto de
patente no Brasil, quando o mesmo ndo foi colocado no mercado externo diretamente pelo titular




finalidade prevista no inciso I do art. 184 da Lei 9.279/96, configurar-se-a o crime.

Lei 9.279/96 Projeto de [Lei n® 8.091, de 2014
Art. 184, Comete crime contra patente de invengéio | Art. 184. Comete crime contra patente de invengo
ou de modelo de utilidade quem: ou de modglo de utilidade quem:

11 - importa produto que seja objeto de patente de | Il — importa produto que seja objeto de patente de
invengdo ou de modelo de utilidade ou obtido por | invengéo ou de modelo de utilidade ou obtido por
meio ou processo patenteado no Pais, para os fins | meio ou processo patenteado no Pafs, para os fins
previstos no inciso anterior, e que ndo tenha sido | previstos no inciso anterior, e que ndo tenha sido
colocado no mercado externo diretamente pelo | colocado ho mercado externo diretamente pelo
titular da patente ou com seu consentimento. titular da patente ou com seu consentimento, ou
por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda

que sem o consentimento do titular da patente.

9. A proposta de reda¢do do inciso Il do art. 184 da Lei 9.279/96 acrescenta a
seguinte previsdo ao tipo penal: “[...], ou por qualquer pessoa legalmente autorizada, ainda que
sem o consentimento do titular da patente.” Ou seja, o dispositivo prevé a pessoa autorizada por

. |
da patente, ou mediante o seu consentimento. Se a conduta recém descrita for praticada com a
lei a efetuar a colocagiio do produto patenteado no mercado externo, desprovida de autorizagdo

do titular da patente.

10. Se a pessoa importa produto que seja objeto| de patente no Brasil com a finalidade
de cometer algumas das condutas previstas no inciso I do art. 184, 1, da Lei 9.279/96, configurar-
se-a o crime, desde que o produto patenteado no Brasil, jobjeto da importagdo ndo tenha sido
colocado no mercado externo em trés condigdes: a) por ato direto do titular da patente; b) por
meio de consentimento do titular da patente; c) por pessoa legalmente autorizada, ainda que sem
consentimento do titular da patente. |

II1. CONCLUSAO

1. Este 6rgdo consultivo sugeriu a posigdo NADA A OPOR em relagdo ao Projeto de
Lei n® 139, de 1999, quando examinou a mudanga de modﬁlidade nacional para internacional do
instituto da exaustdo de direitos. Essa posigio foi acolhida pela Presidéncia e as razdes estdo
expressas na Nota N° 0251-201 5~AGU/PGF/PFE/INPI/'CObPI-LBC—Z.8_.

12. Por medida de coeréncia, a Procuradoria sugere o ';mesmo posicionamento
institucional anterior. O INPI ndo dispde de dados econdmicos para avaliar se a alteragfo da
modalidade do instituto de exaustio de direitos serd benéfica & industria nacional, ou quais os
setores industriais nacionais serfio beneficiados ou prejudicados pelo projeto de lei.

13. Nio se identifica impacto das atividades do INPI em decorréncia da possivel
aprovagdo do Projeto de Lei n® 8.091, de 2014. Diante do exposto, este orgdo consultivo, em




conformidade com a Nota Técnica DIRPA n° 26/2015, sugere que a autarquia adote a posi¢do
NADA A OPOR a0 Projeto de Lei n° 8.091, de 2014.

io de Janeiro, 22 de janeiro de 2016.

Procurador-Chefe
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