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I Carta do Editor

A revista “Propriedade no Assunto” chega a décima-segunda edi¢éo na tentativa de desvendar um cenario
com ares misteriosos: a protecao intelectual na China.

0 pais que ja foi (ou ainda é) o simbolo do comunismo e uma poténcia econdémica mundial, escala de
forma vertiginosa o ranking de inovacao e tecnologia. A China esté na 112 posicéo na lista do indice
Global de Inovagao de 2022, divulgada pela Organizagao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
enquanto o Brasil subiu para a 542 posicao. No recorte econémico, o pais asiatico lidera o grupo de
economias de renda média e baixa e o Brasil estd na nona (92) posigdo neste segmento. A China, que ja
foi associada a exportacao de pirataria e a produtos de baixa qualidade, atualmente é o maior depositante
de patentes no mundo, especialmente em tecnologia da informacao.

Esses argumentos ja justificariam uma edicao dedicada ao pais. Além disso, a China é a maior parceira
comercial do Brasil ha mais de uma década e, em 2021, nos escolheu como o maior destino de
investimento direto chinés: foram US$ 5,9 bilhdes, valor 208% superior ao de 2020, o que representa 13,6%
de todo o capital investido pelo gigante asiatico no mundo.

No esforco de tentar desvendar essa incdgnita chinesa, a revista escalou um seleto grupo de especialistas
que tém “propriedade no assunto” quando o tema é China.

Temos duas entrevistas nesta edigao. A primeira € com a diretora executiva da consultoria Vallya Agro,
diretora do Conselho Empresarial Brasil China (CEBC), ex-assessora especial do Ministério da Agricultura e
vice-presidente do Instituto de Relagdes Governamentais (Irelgov), Larissa Wachholz, que liderou o nicleo
China enquanto esteve no governo federal e fez mestrado em Estudos Contemporaneos pela Renmin
University of China. Para Larissa, “poucas realidades no mundo sdo mais dinamicas do que a chinesa e
alguns analistas dizem que ha uma nova China a cada 18 meses”.

A segunda entrevista é com o juiz aposentado do Tribunal do Povo Chinés para assuntos de P, Dr. Xiuping
0U, que julgou mais de mil casos de propriedade intelectual na China em uma década, envolvendo marcas
e empresas famosas no mundo inteiro. Ele foi o magistrado no primeiro caso de patentes essenciais na
China, que foi considerado o “Caso do Ano” de 2013 pela publicagdo Managing Intellectual Property.

Contamos com artigos de advogados chineses especialistas em gerenciamentos de marcas e
propriedade intelectual do escritério Jiaquan IP Law e a valiosa colaboracao do advogado Joe Simone,
que atua no campo de Pl na China desde 1988, representando uma ampla gama de industrias. Ele foi
coautor em um artigo que faz uma analise comparativa dos riscos e estratégias que as empresas tém
ao expandir seus negocios na China e no Brasil, abordando questdes de medidas de fronteira e como a
legislagao de cada pais protege as marcas e imp0e seguranga juridica e econémica para 0 comércio no
mercado interno de ambos os paises.

Nossa equipe de Relagdes Institucionais e Governamentais (RIG) elaborou uma anélise sobre o
relacionamento comercial sino-brasileiro e seus impactos no terceiro mandato do governo Lula. E
encerramos esta edicdo com um robusto artigo analisando as mudangas recentes nas legislagdes de
propriedade intelectual no Brasil e na China.

Boa leitural!

Ronaldo Gueraldi & Comité Editorial

Parente Di Blasi,

Di Blasi, ® Instituto
Associados l Parente

Propriedade no assunto Pagina 2 |




Sumario

4 DESVENDANDO A INCOGNITA CHINESA: COMO O GIGANTE
ASIATICO PASSOU DE EXPORTADOR DE PIRATARIA PARA UM DOS
GRANDES PRODUTORES DE TECNOLOGIA DO MUNDO

10 PROTECAO DE PINA CHINAE NO BRASIL COMPARACOES,
CONTRASTES E MELHORES PRATICAS PARA AS EMPRESAS

15 COMO FUNCIONAM OS TRIBUNAIS DE PI NA CHINA

19 CI_ASSIFICA(;ANO DO INPI CHINES: QUESTOES SOBRE .
ESPECIFICACOES DE REGISTROS INTERNACIONAIS E EXTENSOES
CHINESAS

21 ESTRATEGIAS DE REGISTRO DE MARCAS NA CHINA: A INFLUENCIA
DO TAMANHO DA EMPRESA

25 PRATICA LEGAL NA CHINA: PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE NNN

28 DE BRASILIA A PEQUIM: COMO A PARCERIA SINO-BRASILEIRA
PODE SE TORNAR ESTRATEGICA A UM PROJETO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO NO BRASIL

34 BRASIL E CHINA EM RUMOS DISTINTOS?




Di Blasi, Parenteg Associados

DESVENDANDO A INCOGNITA CHINESA
Como o gigante asiatico passou de exportador de pirataria para um
dos grandes produtores de tecnologia do mundo

Convidada:

Larissa Wachholz

Relagdes Governamentais (Irelgov)

@ £ Poucas realidades no mundo sdo mais di-
namicas do que a chinesa e alguns analis-
tas dizem que ha uma nova China a cada 18

meses”. A frase é da diretora executiva da con-

sultoria Vallya Agro, diretora do Conselho Empre-
sarial Brasil China (CEBC), ex-assessora especial
do Ministério da Agricultura e vice-presidente do

Instituto de Relagdes Governamentais (Irelgov),

Larissa Wachholz. Ela tem propriedade no as-

sunto quando o tema é o gigante asiatico porque

liderou o nucleo China enquanto esteve no gover-
no federal e fez mestrado em Estudos Contempo-
raneos pela Renmin University of China.

Larissa ja tinha conhecido bem a parte mais “fa-
cil” do mundo (EUA e Europa) e pensava em um
desafio maior. Foi para a China passar seis me-
ses, que viraram cinco anos. Ela é uma testemu-
nha privilegiada dos segredos que transformaram
0 pais em uma poténcia tecnoldgica: “a China ja
€ a maior depositante de patentes no mundo, es-
pecialmente em tecnologia da informagéao”. Laris-
sa alerta ainda que a “Terra do Meio”, como os
chineses se referem ao pais, estd crescendo nas
areas de desenho industrial e, sobretudo, marcas.

Sobre a reputacao de ser uma fonte de pirataria
mundial, Larissa destaca a mudanca de postura
e afirma que Pequim esta dos dois lados dessa
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Diretora executiva da consultoria Vallya Agro, diretora do Conselho Empresarial Brasil China
(CEBC), ex-assessora especial do Ministério da Agricultura e vice-presidente do Instituto de

historia. Para a especialista em relagboes governa-
mentais, se por um lado a China é acusada de se
apropriar de propriedade intelectual alheia, por ou-
tro as empresas chinesas sao cada vez mais de-
tentoras de propriedade intelectual. E conclui com
um conselho para os empresarios que desejam in-
vestir no pais de Mao: cercar-se de informacao de
confianca e buscar se aconselhar com quem co-
nhece a China.

Larissa Wachholz compartilha um pouco da exper-
tise sobre o gigante asiatico nessa entrevista de
13 perguntas. Mas tudo bem, na China este ndo é
0 numero do azar...

Larissa, vocé fez uma carreira académica distante
do mainstream. Em vez de ir para a Europa ou Es-
tados Unidos, fez mestrado na China. O que moti-
vou sua decisao? Qual foi sua estratégia?

Tive uma grande influéncia no gosto pela Asia em
minha prépria casa: minha mae. Como comissa-
ria de bordo, ela passou um tempo no Japao e es-
tudou japonés nos anos 1970. Eu achava a histoé-
ria dela fascinante. Era uma grande referéncia para
mim. Eu me mudei para China com 26 anos, depois
de ter vivido periodos nos EUA e na Franca. Tinha
a sensacgao de ja ter conhecido bem a parte mais
“facil” do mundo e pensava em um desafio maior
- uma regidao do mundo culturalmente mais distan-
te da minha realidade. Tive, entéo, a oportunidade
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de estagiar em uma consultoria brasileira especia-
lizada em negdcios com a China que mantinha um
escritério em Pequim. Por meio da consultoria, fui
enviada a China para um projeto de seis meses e
acabei vivendo la por cinco anos. Foi um periodo
de aprendizagem e de amadurecimento muito in-
tenso. A curiosidade e o senso de oportunidade fo-
ram, portanto, os elementos mais importantes.

Voceé fez mestrado em Estudos Contemporane-
os da China. Quais sao os estudos contempora-
neos chineses? Sua dissertagcao em 2012 ainda
é contemporanea? O objetivo da pergunta é pura
curiosidade intelectual e saber como essa defi-
nicao de contemporaneidade se comporta diante
da velocidade dos tempos atuais.

Os estudos contemporaneos da China apresentam
uma visao abrangente sobre os principais temas
que englobam a presenga chinesa no mundo de
hoje: politica, economia, sociedade, investimentos,
comércio internacional e outros. Poucas realidades
no mundo sdo mais dindmicas do que a chinesa.
Alguns analistas dizem que ha uma nova China a
cada 18 meses, entado, os estudos contemporane-
os da China, de fato, precisam ser sempre atuali-
zados, a partir de viagens para a China e interagéao
com os chineses. Minha dissertagao de mestrado
foi publicada em 2012, tratando dos investimen-
tos chineses no Brasil. Ela permanece muito atu-
al, dado que o Brasil foi e continua sendo um dos
grandes receptores de investimento direto da Chi-
na no mundo. Esse é o tema com qual eu trabalho
diretamente ha varios anos e fico muito satisfeita
pela sua contemporaneidade. Acho que ainda ha
muito espaco para ser explorado do ponto de vista
da atracao de investimentos chineses para o Brasil
e me realizo em continuar fazendo isso como so6-
cia da Vallya Agro, que tem, entre seus objetivos, o

de criar veiculos para a atragao de investimentos
de capital privado, nacional e estrangeiro, inclusive
chinés, para o agronegécio.

Larissa, qual foi a grande contribui¢ao da China
em relagao a inovagao tecnoldgica para o mundo?

Eu acho dificil singularizar “A” grande contribui-
¢ao da China a inovagao tecnoldgica no mundo.
Foram tantas. Os chineses sao grandes invento-
res. No passado podemos citar a bussola, a pol-
vora, o papel e a imprensa. Hoje, eu destacaria a
contribuicao aos setores de energias renovaveis,
telecomunicagoes e pesquisa espacial. Como
exemplo, a disseminacgao do uso das energias re-
novaveis mundo afora foi possivel pelas inova-
¢bes de processo que acarretaram enormes re-
dugdes dos custos de producao dos principais
equipamentos, como placas solares e turbinas
edlicas. Investimentos vultosos da China no setor
fomentaram a producao em larga escala, o que re-
duziu o preco e aumentou a viabilidade dos proje-
tos. Essa contribuicdo sera ainda mais relevante
no porvir, tendo em vista que o mundo passa por
um processo de transi¢ao energética e de forma-
tacao de uma economia de baixo carbono.

Como é fazer relagoes governamentais e institu-
cionais na China?

Existem estratégias especificas para se fazer rela-
¢des governamentais na China, assim como exis-
tem em diversos lugares do mundo. Cada pais tem
suas peculiaridades. Na China, as estratégias de-
penderao do perfil da empresa e do setor e serdao
diferentes entre empresas locais ou multinacio-
nais. Ha de comum o fato de que, tanto empresas
chinesas quanto estrangeiras poderao se valer for-
temente de entidades, como associagdes, que co-
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letivamente discutam os problemas pelas quais
passam as diferentes industrias. E interessante no-
tar que as empresas multinacionais muitas vezes
sao percebidas pelo governo chinés como exem-
plo de boas praticas a serem seguidos pela indus-
tria como um todo. Entao, para alguns setores, per-
cebemos que a regulagao é proposta a partir de
exemplos de outros paises nos quais a China se
espelha, e que as multinacionais que operam na
China sao criadoras de padrao para suas industrias
também junto ao regulador chinés. Eu tive a opor-
tunidade de liderar uma viagem de estudos a Chi-
na em 2019 na darea de relagdes institucionais, da
qual o escritério Di Blasi Parente & Associados par-
ticipou. Foi uma experiéncia interessantissima em
que falamos com diferentes atores das relagoes
governamentais na China. Estivemos na Bolsa de
Xangai, em diferentes ministérios em Pequim, na
Comissao Nacional de Reforma e Desenvolvimen-
to (6rgao planejador do governo chinés), em em-
presas que prestam servicos de relagdes governa-
mentais e empresas multinacionais que |a operam.
Aprendemos que as estratégias precisam ser
adaptadas a realidade local, mas a atuagao tem
em comum, independentemente do pais, a neces-
sidade de se estar em constante dialogo com o re-
gulador e de se construir uma reputagao para que
se possa ter um dialogo fluido.

Larissa, voceé foi assessora especial da ministra
da Agricultura, Tereza Cristina, entao, conhece
muito bem a poténcia economica que a China re-
presenta. A China é o principal parceiro comer-
cial do Brasil ha mais de dez anos. O volume é
quase o triplo do segundo colocado, os EUA. A
agropecuaria é um dos carros-chefes das expor-
tagoes. Quais sao os desafios de nossas exporta-
¢oes agricolas para a China?

Séao dois os principais desafios das exportagoes
agricolas brasileiras para a China: o primeiro deles
é a diversificagao de produtos. A nossa pauta ex-
portadora agricola é focada em um portfélio redu-
zido, de alguns produtos que sao os “carros-che-
fes”. A soja é de longe o produto mais importante
na exportagao do agro brasileiro para a China. Em
segundo lugar, ha o desafio da agregagao de va-
lor. A nossa pauta exportadora agricola é muito
focada em produtos de menor valor agregado.
Nés ja fizemos grandes progressos nessa area,
inclusive, com uma participagao mais importan-
te das proteinas animais, o que representa uma
grande agregacao de valor. Incluimos, também,
frutas, como o meldo, que foi a primeira fruta bra-
sileira a ser exportada para a China. Precisamos,
no entanto, continuar trabalhando para incremen-
tar a quantidade de produtos que exportamos e
o valor agregado desses produtos para a China.

Qual é o peso da China na economia brasileira
quando falamos em inovagao?

Uma das grandes contribui¢des da China é conse-
guir reduzir o custo da producgao de produtos mais
sofisticados, por meio de inovagdes de processos
e da enorme escala de producao do pais. Muitos
desses produtos participam como insumos de ca-
deias mais complexas da industria brasileira em
setores como os de energias renovaveis, tecnolo-
gia da informagao e automobilistico.

O Brasil exporta basicamente produtos agrico-
las enquanto a China é uma grande exportadora
de produtos industriais e tecnologia. Se compa-
rarmos alguns critérios, os dois paises sao muito
parecidos: larga extensao territorial, amplo mer-
cado interno, altos indices de pobreza e paises
subdesenvolvidos economicamente quando essa

Propriedade no assunto
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nomenclatura era usada até os anos 1990. O que
podemos tirar de aprendizado desse contexto?

No inicio dos anos 1980, a China deu inicio a uma
estratégia de desenvolvimento econémico chama-
da “Reforma e Abertura”, que teve como objetivo
direcionar grandes fluxos de investimentos para o
setor da infraestrutura e trabalhar pela atragédo de
investimentos diretos de empresas de tecnologia,
de producédo industrial. Oferecia-se a tais empre-
sas condigbes favoraveis como incentivos fiscais
e drea a um custo reduzido, além de mao de obra
barata e com capacidade de qualificagdo. A pro-
ducao a custos mais competitivos incentivou va-
rias empresas estrangeiras a instalarem fabricas
na China. Também houve um processo de trans-
feréncia de tecnologia dessas empresas para
empresas locais e houve um grande incentivo a
educagao, sobretudo a formagéo de engenheiros.
Nao foi, portanto, um Unico elemento que prepa-
rou a China para a posigao de superpoténcia eco-
ndémica que ela tem hoje. Foi uma conjugacgao de
esforcos diante de um contexto bastante especifi-
co, de uma grande populagao com disponibilida-
de de se mudar do campo para as cidades para
trabalhar nessas fabricas.

Desde 2009, a China é o principal parceiro co-
mercial do Brasil. E pensar que em 2000 o pais
nao estava no ranking dos 10 principais parcei-
ros comerciais com o Brasil. Como explicar essa
mudanca de foco e essa aproximacao, que certa-
mente nao é por proximidade geografica?

A relagdao comercial do Brasil com a China cres-
ceu muito a partir de meados dos anos 2000 e é
bastante complementar. O Brasil tem condigao
de produzir em larga escala produtos que a Chi-
na tem necessidade de consumir em larga esca-

la. Dado o tamanho da necessidade chinesa, com
1,4 bilhdo de habitantes, a China necessita impor-
tar determinados produtos para garantir uma die-
ta variada & populagao. E nesse quesito que o Bra-
sil se encaixa. A populagao chinesa se urbanizou
e teve um incremento de renda muito importan-
te ao longo das ultimas décadas, o que fez cres-
cer o consumo de proteina animal. A producéo de
proteina animal exige graos para ragao, que sao
aqueles que o Brasil produz com muita competén-
cia. Trata-se de uma aproximagao comercial que
faz muito sentido econémico.

O Brasil, junto com a China, faz parte do grupo in-
ternacional conhecido como BRICS, uma alianga
diplomatica que envolve também Russia, india e
Africa do Sul. Essa integragao comegou como um
acronimo cunhado pela agéncia de investimentos
Goldman Sachs, em 2001, e ganhou forma politi-
ca e economica. Qual é a relevancia e o status do
BRICS atualmente?

O BRICS é uma oportunidade de dialogo regular
do Brasil com outros paises importantes no mun-
do, que tém algumas ambicdes semelhantes a
brasileira quanto ao seu desenvolvimento eco-
nomico. E importante, entdao, que o Brasil mante-
nha a posicao de estar aberto a se relacionar com
diferentes paises no mundo. Essa é uma grande
qualidade da nossa diplomacia e se manifesta
na participacao do Brasil em organismos como o
BRICS. Dos grandes feitos do BRICS foi a criagao
do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), com a
finalidade de fomentar a infraestrutura sustenta-
vel. E um feito de grande relevancia um grupo de
paises nos quais o Brasil esta envolvido colocar
de pé uma instituicdo financeira do porte do NDB.
E algo valoroso e de impacto no desenvolvimento
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econdmico, tendo em vista a necessidade funda-
mental de infraestrutura eficiente para a competi-
tividade e a produtividade.

A China saiu de uma imagem associada a pirata-
ria e a industria com produtos de baixa qualida-
de para uma poténcia tecnoldgica que se tornou
a maior depositante de patentes no mundo. O que
mudou? Como entender essa estratégia?

Em anos recentes, a China realmente aumentou
muito seu protagonismo nos diferentes segmentos
da propriedade intelectual — marcas, direito autoral,
desenho industrial, patentes tecnoldgicas, cultiva-
res. O pais é, cada vez mais, um grande produtor de
propriedade intelectual e, portanto, diretamente inte-
ressado em normas fortes que a protejam. Na drea
tecnoldgica, a China ja é a maior depositante de pa-
tentes no mundo, especialmente em tecnologia da
informacao. A drea em que ela ainda nao é tao forte,
mas ja cresce, é a de desenho industrial e, sobretu-
do, marcas. A China ainda nao tem grande nimero
de marcas reconhecidas internacionalmente, o que
seria condizente com a importancia de sua econo-
mia. A principal mudanga, portanto, foi a capacidade
chinesa de produzir tecnologia, resultado de uma sé-
rie de politicas voltadas a esse objetivo: dos projetos
de transferéncia de tecnologia a formagao de enge-
nheiros, com boas doses de incentivo governamen-
tal e um mercado consumidor de larga escala.

Larissa, vocé é diretora executiva da Vallya Agro,
uma assessoria economico-financeira e estraté-
gica para negacios, inclusive com a China. Quais
sao as perspectivas para os negocios entre o
Brasil e a China?

Tanto no comércio quanto nos investimentos,
a relacao sino-brasileira é pujante e muito bené-

fica ao Brasil. H4 uma necessidade permanente
de diversificagdo de produtos e agregacgéao de va-
lor daquilo que exportamos, mas esse é um tra-
balho interno que precisamos fazer para aumen-
tar a nossa competitividade em outras cadeias.
0 sucesso desse esforgo teria reflexos positivos
nao apenas no comércio com a China. Em ter-
mos de investimentos, o Brasil ja € um dos maio-
res recipientes dos investimentos diretos da Chi-
na no mundo. Foram algumas ondas de capital
chinés que chegaram até aqui, de recursos natu-
rais a produtos de consumo, empresas de tecno-
logia e, finalmente, o setor de energia e infraestru-
tura. Aqui na Vallya estivemos atuantes em todos
estes segmentos e colhemos bons frutos. Agora,
com a Vallya Agro, estamos também dedicados a
aumentar a exposigao do capital chinés ao agro
brasileiro. Vemos no segmento agro um grande
potencial, dado que o fluxo comercial € muito ro-
busto. Em termos de perspectivas, eu destacaria
ainda o setor das energias renovaveis e tudo o
que diz respeito a transigao energética. As em-
presas chinesas estao muito dedicadas ao avan-
¢o tecnoldgico nessa frente.

Inovagao é o motor da economia e Pl esta dire-
tamente ligada a protecao da inovagao. Quan-
do se fala em inovacgao e propriedade industrial
na China, ha algumas preocupacgoes. Até onde
essas preocupagoes sao mitos ou representam
um risco real aos negocios com os chineses?
Como lidar com a questao de propriedade in-
dustrial na China?

0 regime internacional de propriedade intelectual
€ muito importante e é do nosso interesse fortale-
cé-lo constantemente, mas é preciso reconhecer

Propriedade no assunto
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gue muitos atores violam regras, nao é sé a Chi-
na que faz isso. Para paises que estdo na frontei-
ra tecnoldgica, como os Estados Unidos, alguns
paises europeus, China e Japao, isso é um proble-
ma crénico. Provavelmente as acusacgoes dos Es-
tados Unidos e de paises europeus sobre a China
tém fundamento, mas é importante que se sai-
ba que o contrdrio também ¢é verdade. Na frontei-
ra tecnologica, ha muita apropriagao indevida de
tecnologia. Basta ver que disputas judiciais entre
empresas sao frequentes. Algumas das empresas
chinesas estao entre as maiores depositantes de
patentes no mundo, particularmente a Huawei e a
ZTE. A China est3, portanto, dos dois lados dessa
histéria. E acusada de se apropriar de proprieda-
de intelectual alheia e, a0 mesmo tempo, as em-
presas chinesas sao cada vez mais detentoras de
propriedade intelectual e, em alguns casos, en-
tendem que ha apropriacao indevida de sua pro-

pria propriedade intelectual.

Que conselho vocé daria a quem quer fazer nego-
cio com a China?

O principal conselho é: cercar-se de informagao
de confianga e buscar se aconselhar com quem
conhece a China. E preciso compreender a indus-
tria na qual vocé estd inserido e como é que ela
funciona de fato. Principais players, entidades,
regulacdo. Enfatizo que é importante entender
o contexto regulatorio — muitos setores na Chi-
na estdo passando por uma revolugdao em ma-
téria de legislacao. Parece ébvio que precisa ser
feito, mas nem sempre é facil, dada a lacuna de
conhecimento sobre a China no Brasil. E preciso
fazer um esforco de ir atras dessas informagdes,
buscar ler fontes chinesas e se informar adequa-
damente com potenciais parceiros de negécios,
consultorias, escritorios de advocacia e outros
players desse setor que compreendam a realida-
de local. Finalmente, sugiro atengao as questoes
locais de construcao de relagao de confianca por
meio de redes de relacionamento estavel e com-
preensao da hierarquia local.
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PROTECAO DE PI NA CHINA E NO BRASIL
Comparacoes, contrastes e melhores praticas para as empresas

Paulo Parente
Sécio Fundador DBPA

Resumo: O artigo faz uma analise comparativa dos
riscos e estratégias que as empresas tém ao ex-
pandir seus negdcios na China e no Brasil. O docu-
mento aborda questbes de medidas de fronteira e
como a legislacado de cada pais protege as marcas
e impbe seguranca juridica e econémica para o co-
meércio no mercado interno de ambos 0s paises.

Introdugao

propriedade intelectual (PI) e sua protegéo

adequada é uma questao extremamen-

te importante para qualquer empresa que
pretenda comegar a operar em um mercado, in-
dependentemente de sua jurisdigdo. Embora os
tratados internacionais estabelegcam padrdes mi-
nimos de protegao globalmente, a natureza e o
escopo da protecao de Pl diferem muito de pais
para pais. Da mesma forma, muitas praticas re-
comendadas para proteger Pl sdo universais, en-
quanto outras sao adotadas especificamente em
algumas jurisdi¢des. China e Brasil ilustram es-
sas realidades, jda que ambos os paises adotaram
leis robustas e sistemas de aplicagao para prote-
ger Pl em suas fronteiras. Mas, devido as con-
digdes locais, ambos tém um longo caminho a
percorrer para fornecer prote¢cao abrangente em
suas fronteiras, particularmente no que diz respei-
to a exportacao e importagao de produtos falsi-
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Joseph Simone
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ficados. Como tal, os proprietarios de Pl devem
adotar solugdes personalizadas para maximizar
os resultados gerados a partir de seus programas
de aplicagao aduaneira.

Seguindo os exemplos de outras nagdes em rapido
desenvolvimento, a Republica Popular da China ain-
da vive com sua reputacao de fragil protecao dos
direitos de propriedade intelectual. Entre as cate-
gorias mais infringidas de bens estao produtos de
moda, bens eletrénicos de consumo e produtos far-
macéuticos. No Brasil, segundo dados da alfande-
ga de 2020, o comércio ilegal de tabaco compre-
endeu 66% das apreensdes, seguido por “outros”,
como vestuario, eletrénicos e caneta e lapis.’

Ao contrario da China, o Brasil ndo tem a reputa-
¢do de ser um grande exportador de produtos fal-
sificados. No entanto, é reconhecida por seu alto
nivel de consumo de pirataria, com as importa-
¢bes da China vistas como a maior fonte do pro-
blema. De acordo com a Associagao Brasileira de
Combate a Falsificagdo (ABCF), 65% dos produtos
ilegais vendidos no Brasil vém da China, especial-
mente itens que exigem mais tecnologia na fabri-
cagao, como eletrénicos e autopegas.?

Dados do Férum Nacional Contra a Pirataria e lle-
galidade (FNCP) estimam que, em 2020, o Brasil

Thttps://www.fncp.org.br/images/docs/Pesquisa%202%20-%20lbope-IPEC%202020%20-%20Contrabando%20e%20comercio%20ilegal%20de%20cigarros.pdf
*https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/06/15/brasil-perdeu-r-260-bilhoes-com-falsificacoes-e-contrabando-em-um-ano-aponta-levantamento.ghtml

Propriedade no assunto

Pagina 10 |



Di Blasi, Parenteg Associados

perdeu RS 287,9 bilhdes (aproximadamente USS
57,6 bilhoes) para o mercado ilicito. Esse montan-
te é a soma dos impostos que nao foram recolhi-
dos (RS 90,7 bilhdes, aproximadamente USS 18,2
bilhdes), e as perdas registradas por 15 setores in-
dustriais (RS 197,2 bilhdes, aproximadamente US$S
39,4 bilhdes).

De acordo com dados da Organizagao para Coope-
ragdo e Desenvolvimento Econdmico (OCDE) e do
Instituto de Propriedade Intelectual da Unido Euro-
peia (EUIPO) no relatério “Tendéncias no Comércio
em Falsificagdo de Produtos Piratas”, em escala in-
terna criada para o relatério em 2016, a propensao
do Brasil a exportacao de produtos falsificados foi
de 0,130, enquanto a da China foi de 1.000.

Estatisticas alfandegarias globais indicam que,
na maioria dos paises, 70% a 90% das mercado-
rias infratoras apreendidas pela alfandega local
sdo originarias de fabricantes chineses, tornando
assim a China o maior desafio de Pl de qualquer
pais do mundo.®

Enquanto isso, todos os proprietarios de Pl com
experiéncia significativa de execucao legal relatam
qgue a China representa sua maior dor de cabe-
¢a, consumindo a maior parte de seu orgamento
para protegao de Pl. Como mencionado, no Bra-
sil, a maioria dos produtos ilegais que entram nas
fronteiras sao produzidos em territério chinés, se-
gundo dados da FNCP, com os produtos frequen-
temente inseridos através de outros paises da
América Latina, como Bolivia, Paraguai e Guiana
Francesa, antes de entrar nas fronteiras brasilei-
ras. Sendo assim, o percentual real de bens infra-
tores originarios da China que entram no mercado

brasileiro é, sem duvida, ainda maior do que o re-
fletido nas estatisticas oficiais do governo.

Pode ser tentador simplesmente ignorar o mer-
cado chinés, por receio a possiveis violagdes de
cunho de propriedade intelectual. Entretanto, o
mercado chinés tem se mostrado cada vez mais
rentavel para empresas brasileiras e outras que
buscam novos mercados no exterior. Portanto, é
aconselhavel explorar o mercado chinés enquanto
se toma medidas extras para proteger sua proprie-
dade intelectual.

As medidas recomendadas para proteger o Pl na
China sao, de fato, bastante semelhantes as do
Brasil e de outros paises.

* Registrar marcas, desenho industrial, direitos
autorais e patentes;

* Registrar direitos na alfandega chinesa;

* Estabelecer sistemas e procedimentos para
monitorar arquivos piratas, bem como infra-
¢bes que surgem, particularmente em merca-
dos online e sites, tanto na China quanto inter-

nacionalmente.

A principal diferenga é que, na China, é aconselha-
vel buscar todas as medidas acima mais cedo e
mais agressivamente do que em outros paises, ja
que o risco de infracdes a marcas e produtos fa-
Mosos é muito maior.

Leis versus Execugao

As leis e regras da China referentes a Pl sdo relati-
vamente abrangentes atualmente. O pais também
assinou os principais tratados internacionais que

Shttps://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/trends-in-trade-in-counterfeit-and-pirated-goods-g2g9f533-en.html
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estabelecem padrdes minimos de protecao de PI:
a Convencgdo de Paris, a Convencgao de Berna, o
Acordo TRIPS da OMC e o Protocolo de Madri so-
bre o registro de marcas internacionais, os quais
o Brasil também é signatario.

Os principais obstaculos a protegéo satisfatoria
dos direitos de Pl dizem respeito a aplicacdo dos
direitos estatutarios. Algumas dessas fraquezas
existem em outros paises também. Eles incluem:

* Recursos limitados e treinamento para poli-
ciais encarregados de investigar falsificagcao
e outros crimes de PI;

* Recursos limitados da alfandega local no mo-
nitoramento da conformidade com Pl para
mercadorias exportadas da China;

* Auséncia de concessao de liminares judiciais
quase que uniformemente;

+ 0O fenébmeno do “protecionismo local”, que englo-
ba tanto a parcialidade como a corrupgao total
entre as autoridades locais de aplicagao da lei.

Os problemas anteriores sao exacerbados pela re-
alidade do comércio online, o que torna muito fa-
cil para os piratas anunciar e vender com alto grau
de anonimato. Como resultado, o progresso feito
pelas autoridades chinesas na melhoria de sua le-
gislacao e no fortalecimento da aplicagao tem re-
cebido menos reconhecimento do que deveria.

Dito isto, nos Ultimos anos o Partido Comunista da
China tem instruido as autoridades legislativas, judi-
cidrias e administrativas a resolver lacunas na apli-
cacao e fortalecer as leis com o objetivo de criar
maior dissuasao, bem como aumentar a capacida-
de dos proprietdrios de Pl de garantir compensacgao
dos infratores — pelo menos o suficiente para cobrir
os custos de investigacdes e acdes legais. As medi-
das mais notaveis a este respeito foram:

* InstrucOes aos tribunais locais para aumentar
o nivel de indenizagdo paga pelos infratores
em acgdes civis, inclusive por meio de “danos
punitivos” em que se considera que os infrato-
res agiram com malicia;

* Impor “penalidades de crédito social” contra vio-
ladores de P, incluindo piratas de registro, bem
como infratores que ndo pagam no prazo as
multas e indenizagdes emitidas por tribunais ci-
vis. Tais penalidades incluem restrigdes as via-
gens aéreas e de trem, entre outras coisas;

+  Manter plataformas de comércio online mais
responsaveis pela falha na auséncia de es-
tabelecimento de sistemas de protegéo PI
adequados.

Melhores Praticas

A maioria dos advogados encarregados de prote-
ger os direitos de Pl na China define essas ques-
tdes de execucgao e outras barreiras relaciona-
das como “gerencidveis”, desde que as principais
“melhores praticas” sejam adotadas ao estabele-
cer programas de protecao de Pl. Essas melhores
praticas incluem:

* Investigar novos casos de forma minuciosa,
inclusive através de uma busca cuidadosa de
plataformas de comércio online — dentro e
fora da China — para ajudar na identificacao
das melhores pistas para o0 acompanhamento;

* Treinar funciondrios para lidar de forma
competente com a aplicagado online, bem
como medidas padrao contra alvos “tijolos
& argamassa”.

* Escolhendo cuidadosamente prestadores de
servigos externos na China, incluindo investi-

Propriedade no assunto
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gadores, advogados e prestadores de servicos
de tecnologia que sé@o “os melhores da classe”;

Perseguir infragdes através de todos os tipos
de canais e métodos de execugao — incluin-
do autoridades criminais, civis e administrati-
vas. E quando as infragdes parecerem muito
dificeis de investigar ou perseguir, fazer uso
de notificagdes extrajudiciais ou fazer uso de
monitoramento continuamente ao longo do
tempo até que as condigbes mudem;

Prosseguir com a execugéo nao sé contra os
maiores infratores, mas também os infratores
médios e alguns menores. Isso é particular-
mente aconselhavel quando os contra feito-
res estao vendendo abertamente falsificagdes
online, pois normalmente é possivel garantir
evidéncias confidveis da escala de vendas an-
teriores através de ordens de tribunais civis e
(cada vez mais) autoridades de execugéo ad-
ministrativa (o “Escritério de Supervisdo de
Mercado”);

Para as empresas que obtém registros de
marcas na China através do Protocolo de Ma-
drid, obter certificacOes para essas marcas do
Escritério de Marcas da China o mais rapido
possivel (o que tipicamente ocorre 18 meses
apds o arquivamento), garantindo assim que
o titular da marca possa impor seus direitos
sem atrasos;

Quando as mercadorias infratoras sao identifi-
cadas, realizar atas notariais destas compras
para ajudar a garantir que as provas sejam ad-
missiveis nos tribunais civis chineses (uma
vez que, tipicamente, as provas nao autentica-
das sdo dadas pouca ou nenhuma relevancia,

a menos que sejam coletadas pela policia ou
outras autoridades de execugdo do governo);

+ Orcar adequadamente para programas de
protecdo de Pl e considerar esses gastos
como um “custo normal de fazer negécios”
com a China.

Vale ressaltar que esses passos podem e devem
ser tomados por aqueles que buscam proteger
sua propriedade intelectual em qualquer jurisdi-
¢do. Nesse sentido, destaca-se que o devido re-
gistro e protegao é um dos principais passos a
serem dados, bem como a devida assessoria de
profissionais especializados no assunto.

Protecao Aduaneira

Como observado acima, os direitos de Pl podem
- e devem - ser registrados na alfandega chine-
sa, que pode entdo apreender infracoes suspeitas
apds serem inspecionadas e consideradas infra-
toras. Ao contrdrio da maioria dos outros paises,
a China permite o registro alfandegario de marcas
comerciais, direitos autorais e todas as categorias
de patentes. No Brasil, é possivel o registro alfan-
degario de marcas.

Embora muitas mercadorias infratoras sejam ago-
ra enviadas para o exterior em pequenos pacotes
de correio, tornando assim a aplicagdo aduanei-
ra impraticavel, grandes remessas ainda sdo uma
preocupacgao. Se uma empresa esta encontrando
grandes quantidades de falsificagdes circulando
nos mercados globais, é fundamental registrar di-
reitos com a alfandega chinesa. Para melhorar as
chances da alfandega local apreender mercado-
rias falsas, também é fundamental fornecer-lhes
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treinamento e informagdes mais detalhadas para
facilitar o monitoramento mais direcionado, como
por exemplo, os nomes dos infratores conhecidos,
os portos pelos quais as falsificagdes sao normal-
mente exportadas, bem como os seus destinos.

Em ambas as jurisdi¢des, uma vez que a alfandega
encontre suspeitas de infragdes, o proprietario do
Pl serd notificado através de seu procurador basea-
do no territdrio (tipicamente um escritério de advo-
cacia) e fornecerdo um prazo para que seja confir-
mado se as mercadorias sdo ou ndo contrafeitas.

Na China, uma vez que isso ocorra, um titulo deve
ser pago a alfandega equivalente a 50% do valor
da mercadoria, mas com um maximo de $ 100.000
RMB (a moeda chinesa) ou cerca de USS 14.000.
Varios meses depois, a alfandega concluira sua in-
vestigagao e impora uma penalidade ao exportador
da mercadoria, além de devolver o valor pago a titu-
lo de caucao, descontada uma pequena taxa refe-
rente aos custos de armazenamento.

No Brasil, uma vez confirmada a inautenticidade
do produto e o infrator ndo se manifestar apds
ser convocado para tal, ele perdera a mercado-
ria, além da possibilidade de aplicagdo de multas
e outras penalidades. Sem duvida, é necessario
considerar a padronizagao das praticas aduanei-
ras em todo o territério brasileiro, bem como uma
melhor agao conjunta dos 6rgaos publicos admi-
nistrativos e judiciais.

Na China, infelizmente, uma vez que as falsifica-
¢bes sdo encontradas, a Receita chinesa normal-
mente limitara sua resposta ao confisco e destrui-
¢ao das mercadorias, além de impor uma pequena

multa. E raro a alfandega transferir casos para a
policia chinesa com intuito de investigagao crimi-
nal e eventual acusagao. Isso se deve, em grande
parte, ao uso de empresas de fachada como ex-
portadores de registro pelos falsificadores, dificul-
tando assim a identificagdo dos individuos verda-
deiramente responsaveis pelas violagdes. Mas o
confisco de produtos infratores ainda pode criar
dor para os infratores, o que cria dissuasdo. E, em
alguns casos, a alfandega chinesa cooperara com
a alfandega e a policia em outros paises, ajudando
a investigar os compradores e distribuidores de fal-
sificagdes que estdo sediados no exterior.

Além disso, em ambos os cenarios, se a quantidade
de produtos apreendidos for suficientemente alta,
o proprietdrio de Pl pode sempre entrar com uma
acao civil para garantir a indenizagao do infrator.

Se uma empresa esta fornecendo produtos de ori-
gem chinesa, a alfandega também pode ajudar a
garantir que suas mercadorias sejam exportadas
da China mais rapidamente. Isso pode ser alcan-
¢ado por fornecedores de certificados através do
banco de dados da alfandega da Republica Popu-
lar da China, sinalizando assim que suas exporta-
¢Oes sao legais e ndo exigem inspegdes que de ou-
tra forma podem resultar em atrasos no embarque.

Assim, é possivel verificar que, embora ambos os
paises ainda tenham um caminho a percorrer na
exportacdo e importacao de produtos falsificados,
sdo jurisdigOes que se preocupam com a adequa-
da protegéo da propriedade intelectual, alimentan-
do o sistema para que ele proteja os direitos de
seus titulares e se torne um territério atrativo para
novos investimentos.

Propriedade no assunto
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COMO FUNCIONAM OS TRIBUNAIS DE Pl NA CHINA

Convidado:

Dr. Xiuping OU

China é a maior referéncia mundial em ténis
de mesa. Entado fizemos um ping-pong agil,
técnico e resistente com um juiz aposenta-
do do Tribunal do Povo Chinés para assuntos de PI.

Dr. Xiuping OU foi o segundo na hierarquia do Tribu-
nal do Povo Chinés para assuntos de Pl em Guang-
dong, provincia ao sul do pais também conhecida
como Cantao, e julgou mais de mil casos de pro-
priedade intelectual na China em uma década, en-
volvendo marcas e empresas famosas no mundo
inteiro. Ele foi o magistrado no primeiro caso de pa-
tentes essenciais na China, que foi considerado o
“Caso do Ano” de 2013 pela publicagao Managing
Intellectual Property. Sua experiéncia nessa area in-
cipiente no pais o levou a ser professor em trés uni-
versidades no sul do pais. Dr. OU saiu da esfera es-
tatal e, desde 2016, atual como conselheiro sénior
no escritério Jiaquan IP Law.

Ele rapidamente nos atendeu e respondeu as mais
de 20 perguntas sobre o funcionamento da justica
chinesa com respeito a temas de protecao indus-
trial e de propriedade intelectual.

Quando comecou a funcionar o Tribunal Especia-
lizado em Propriedade Intelectual (PI) na China?
Quais foram as circunstancias que levaram a sua
implementacao?

Dr. Ou: Existem trés tribunais de Pl na China. O
Tribunal de Pl em Pequim foi inaugurado em 6 de
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novembro de 2014, o tribunal de Pl em Xangai foi
inaugurado em 28 de dezembro de 2014, e o tri-
bunal em Cantéao foi estabelecido em 16 de de-
zembro de 2014. O objetivo de implementar esses
tribunais especializados em PI foi melhorar a pro-
tegao de ativos intelectuais e industriais e aperfei-
¢oar a qualidade da invencao e inovacao.

Quais sao as vantagens e possiveis obstaculos
que surgiram até agora com os tribunais especia-
lizados em PI?

Dr. Ou: Ja se passaram oito anos e os trés tribu-
nais julgaram um enorme nimero de casos de PI:
mais de 100 mil casos, a maioria sobre patentes.
Depois, os casos de apelagado seguem para a Su-
prema Corte. O beneficio é que os padrbes de jul-
gamento estdo mais unidos e bem definidos do
que antes.

Qual tipo de matéria e direitos de Pl um tribunal es-
pecializado julga na China? A jurisdi¢ao dos tribu-
nais de PI é obrigatoria em todos os casos de PI?

Dr. Ou: De acordo com a decisdo do Comité do
Congresso Nacional do Povo Chinés, os tribu-
nais de Pl julgam em primeira instancia casos
relacionados a tecnologia envolvendo patentes,
segredos de negocios e algumas reivindicagdes
de marcas e direitos autorais. O Tribunal de Pe-
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quim lida com os casos da capital, assim como
o Tribunal de Xangai lida com os casos de Xan-
gai. O Tribunal de Cantao lida com os casos da
provincia de Guangdong, exceto 0s casos ocor-
ridos em Shenzhen.

Os juizes que atuam nos tribunais de Pl precisam
de uma formagao técnica em patentes ou em al-
guma area tecnologica?

Dr. Ou: Nao, os juizes nao precisam de nenhuma
formacao técnica.

Os procedimentos civis ou criminais na China
contam com discovery (fase de provas extrema-
mente ampla e profunda) ou pareceres de espe-
cialistas? Existe um especialista nomeado pelo
tribunal ou apenas testemunhas especializadas
trazidas pelas partes?

Dr. Ou: O tribunal de procedimentos civis ou cri-
minais da China ndo possui um procedimento
de discovery. Mas admite pareceres de especia-
listas. As vezes, os tribunais nomeiam peritos,
mas principalmente se vale dos especialistas
trazidos pelas partes.

As acoes de nulidade sao tratadas pelo mesmo
tribunal de PI ou por tribunais diferentes? O escri-
torio de patentes e marcas chinés (o equivalente
ao INPI na China) participa desses processos?

Dr. Ou: As agdes de nulidade sao tratadas pelo
Tribunal de PI de Pequim, ndo pelos tribunais de
Xangai ou de Cantéo. O equivalente ao INPI chi-
nés participa desses processos porque as invali-
dagOes séao tratadas primeiro por eles antes dos
processos judiciais.

Os processos ante os tribunais de Pl na China
sao baseados principalmente em peti¢coes escri-
tas ou audiéncias orais?

Dr. Ou: Audiéncias orais.

Existem tutelas de urgéncia liminares ou interme-
diarias disponiveis? Vocé pode obté-las sem que
o Juiz ouca primeiro a parte adversa? Quais sao
os requisitos e condigoes para isso? Quanto tem-
po leva para um juiz decidir um pedido de tutela?
A decisao é passivel de recurso?

Dr. Ou: Tutelas de urgéncia (liminares e intermedi-
arias) estdo disponiveis. Vocé pode obté-las sem
necessidade de intimagao prévia da parte contra-
ria. As condi¢des sao muito rigorosas, tais como
infracdo urgente e clara. Uma decisao sera dada
normalmente em 48 horas, talvez mais, dependen-
do do caso. Nao é passivel de recurso.

Existe reparagao de danos disponivel para vio-
lagao de PI? Ha um limite legal para eles? Qual
é a base para o calculo deles? A reparagao de
danos causados pela execugao de tutelas de
urgéncia esta disponivel, nos casos em que a
tutela seja revertida?

Dr. Ou: A reparacao de danos esta disponivel. A
forma de calculo é: primeiro, as perdas sofridas
pelo dono da patente; se nao houver, o lucro que o
infrator auferiu; se ainda ndo houver esse nimero,
o valor da taxa de exploragao; se ndo houver esta-
tistica a respeito disso, havera uma compensagao
legal abaixo de $ 5 milhdes RMB (renminbi, a mo-
eda chinesa). Se as tutelas forem executadas, as
autoras que as pediram poderao enfrentar pedido
de compensacao pelo réu.

Propriedade no assunto
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Quais niveis judiciais estao disponiveis em liti-
gios de Pl na China? Existe um tribunal de apela-
¢ao? Um tribunal para questoes constitucionais?

Dr. Ou: Ha trés niveis de cortes de Pl na China:
corte intermediaria, corte alta e Suprema Corte. A
Suprema Corte é o tribunal de apelagao. Nao ha
um tribunal para questdes constitucionais.

Sob que condi¢oes a parte que perde um caso de
primeira instancia tera o direito de apelar? Quan-
to tempo leva uma apelagao?

Dr. Ou: Qualquer parte que perde em primeira
instancia pode recorrer ao tribunal de apelacao
dentro de 15 dias depois de receber a primeira
sentenga. Segundo a lei, o caso de apelagéo le-
vara trés meses para ser julgado. Mas, de fato,
o tempo é mais longo, porque os tribunais tém
muitos casos.

Quanto tempo leva, em média, para um proces-
so de Pl ir a julgamento nos tribunais especiali-
zados, na China?

Dr. Ou: Normalmente entre dois e trés meses de-
pois de o tribunal receber o caso.

Ha incentivos dos tribunais chineses para que as
partes fagam acordo? Existem audiéncias conci-
liatorias, ou de mediagao, obrigatorias? Os acor-
dos sao comuns em litigios de Pl na China?

Dr. Ou: Mediagao é muito importante e comum em
litigios na China. Em processos civeis, cerca de um
tergo dos casos é encerrado desta forma.
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Existem alternativas, fora do tribunal, de resolu-
¢ao de disputas abertas a partes que acreditam
que tiveram o direito de sua patente violado?

Dr. Ou: Fora do tribunal especializado ha algumas or-
ganizagdes, como comités de mediagdo e escrito-

rios de PI, que fazem mediacdes de casos.
Litigar em Pl na China é caro?

Dr. Ou: Comparado com os Estados Unidos, é mais
barato. Mesmo assim, ndo é tdo barato.

Quao dificil é ter uma decisao estrangeira sobre
os assuntos de Pl executada no territorio chinés?

Dr. Ou: Muito dificil.

Patent trolls e litigantes de ma fé estao se tornan-
do mais comuns em todo o mundo. Quais meca-
nismos os tribunais de PI chineses tém para lidar
com eles? Como, na sua experiéncia, é possivel
identificar um troll e efetivamente fazer a justi-
¢a em casos que sao trazidos para os tribunais?

Dr. Ou: E dificil decidir se uma empresa é um patent
troll ou ndo. N@o ha uma lei ou regulagao especial
para isso.

Existem acoes judiciais anti-tutela e/ou agoes
declaratorias de nao-infragao disponiveis nos tri-
bunais especializados de PI chineses?

Dr. Ou: Existem ac¢des de ndo-infragdo, mas néao
acoes anti-tutela.

Propriedade no assunto
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Os Tribunais de PI lidam com questoes criminais e
civeis? Uma parte litigante precisa primeiro registrar
gueixas criminais antes de ir aos tribunais civis?

Dr. Ou: Os tribunais de PI lidam com ambas as ques-
toes criminais e civeis. Segundo a lei chinesa, as
acOes criminais tém prioridade as medidas civeis.
Atualmente todos os casos civeis e criminais vao
para o Tribunal de PI, mas as partes ndo precisam ini-
ciar um processo criminal antes do processo civel.

Na sua opiniao e experiéncia, quais sao as prin-
cipais dificuldades e vantagens de litigar direitos
de PI na China? Qual seria a principal dica para
um advogado ocidental?

Dr. Ou: Nos processos de PI, a coleta de evidéncias
é muito dificil na China. A vantagem do processo
da China é economia tempo, visto ser muito rapido.

~

.
L

Para um advogado ocidental, conhecer o procedi-
mento é muito importante.

Quais sao as principais mudangas ocorridas en-
tre a época em que vocé estava atuando como
juiz e o cenario atual de litigio de Pl na China?

Dr. Ou: A mudanca é inquestionavel. Ha 25 anos,
existiam muito poucos casos de Pl na China, razdo
pela qual existiam muito poucos juizes de PI. Além
disso, as leis sdo muito diferentes agora. Depois
de 2000, a China ingressou na OMC e todas as leis
de PI foram revisadas de acordo com o TRIPS. Por-
tanto, a lei de Pl chinesa é quase a mesma que em
outros paises. A execugao de decisdes também foi
alterada, as infragdes sdo combatidas e o ambiente
€ muito melhor do que antes. O governo chinés pres-
ta mais atencgao, atualmente, as questdes de proprie-
dade intelectual.

% INTELLECTUAL

PROPERTY




CLASSIFICAGAO DO INPI CHINES
Questoes sobre especificacoes de registros internacionais e extensoes
chinesas

Convidada:

Minging SU

Resumo: O artigo aponta os casos de indeferimento
mais comuns para pedidos de registro internacio-
nais com relagao a especificagdo de bens e servi-
cos na Administracdo Nacional de Propriedade In-
telectual da China (CNIPA na sigla em inglés).

tualmente, a Administragdo Nacional de

Propriedade Intelectual da China (CNIPA

na sigla em inglés) adota a 112 edigcdo da
Classificagédo de Bens e Servigos (Classificagao
de Nice) e também desenvolveu seu manual de
classificacao padrao local juntamente com as des-
cricdes de bens e servigos em chinés (Manual de
Classificagao Chinesa). Em razéo disto, a CNIPA
geralmente aceita descri¢goes de bens/servigos
da Classificacao de Nice ou do manual de classifi-
cacao chinesa e pode ou nao aceitar aqueles que

Classe Recusa comum

Classe 5
uso humano ou veterinario.

“farmacéuticos” ndo sdo aceitos na China e
o termos precisam ser especificados para

Di Blasi, Parenteg Associados

Advogada especialista em Marcas do escritério Jiaquan IP Law com experiéncia em analise de
estratégias marcarias e direitos autorais.

nado se enquadram nessas classificagoes, as cha-
madas descri¢des nao-padronizadas.

Em verdade, uma parte razoavel das descrigdes
nao-padronizadas é aceita no contexto de regis-
tros internacionais (RIs) da Organizagdo Mun-
dial de Propriedade Intelectual (OMPI). O padrao
de exame da CNIPA para o Rls, referente a espe-
cificagdo de bens/servicos, é relativamente mais
branda do que a dos pedidos feitos diretamente
na CNIPA. Os examinadores geralmente exercem
sua discricdo para aceitar especificagdes nao-
padronizadas cobertas pelos Rls. Ocorre que ain-
da existe um bom numero de casos em que isso
nao é aceito.

A seguir estdo os casos mais comuns de indeferi-
mento e as sugestdes de como prosseguir.

Sugestoes
Mude “farmacéutico” para “farmacéutico para
uso humano “ e/ou “farmacéutico para uso ve-
terindrio”, “remédio para propésito humano “ e/

ou “remédio para proposito veterinario”.

Classe 9

de dados)”.

“Oculos inteligente (‘Smart Glasses’)”

nao pode ser aceito na China porque a
expressdo ndo é clara o bastante para ser
propriamente classificada. Para permane-
cer na Classe 9, o termo precisa ser reescri-
to para “6culos inteligente (processamento

Restrinja_“éculos inteligente “ para_“6culos

inteligente (processamento de dados)”.
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Classe 35 . ) .
sdo aceitos na China.

Varejo, atacado e servigos relacionados ndo

CNIPA geralmente ndo aceita descrigdes de
servico de varejo exceto aqueles para farma-
céuticos, veterinarios e sanitarios, além de
suprimentos médicos.

n o«

A sugestdo é alterar para “marketing”,

n o«

das promocionais para terceiros”, “agéncia de
importacdo-exportacao”, e “fornecimento de

marketplace online para compradores e vende-
dores de remédios”, que sao considerados os

equivalentes mais préoximos de servigos de va-
rejo e atacado na China.

ven-

Embora essa abordagem seja util no esta-
gio de entrada e no estdgio subsequente de
designacgdo, quando um registro internacional
(RI) se estende aChina, a abordagem ja néo é
tao util na etapa de exame do recurso contra
indeferimento. Nos exame de recursos, essas
emendas podem ser consideradas como exce-
dendo o escopo original.

Em geral, quando Registros Internacionais (RIs)
sao estendidos para a China, a recomendacao é:

Cheque as especificagdes quando fizer um depé-
sito de Rl e inclua somente descrigdes padroniza-
das ou limite/altere a descrigcao para as versoes
atualizadas da Classificacao de Nice ou do Manu-
al Chinés de Classificagao ao se entrar na China.
Isso vai evitar indeferimentos em razao de especi-
ficagbes ndo padronizadas.

Se o proprietario de uma marca pretende cobrir
especificagao fora do padrao, é recomendavel in-
cluir descrigdes padronizadas que sao gerais o
suficiente para cobrir as ndo-padronizadas. Nesse
caso, o depositante pode se sentir mais conforta-
vel excluindo as descri¢cdes ndo padronizadas re-
cusadas ou alterando-as para as padronizadas.

Quando uma extensao chinesa de RI é indeferi-
da provisoriamente devido a especificagdes nao
padronizadas, o depositante pode considerar a
apresentagdo de uma limitagdo de RI (i.e. formu-
ldrio MM6) com a OMPI e um recurso contra in-
deferimento destacando o formuldrio MM6 com
a CNIPA na esperanca de reverter o indeferimen-
to. Embora isso tenha alcangado algum sucesso
no passado, é condicional. Geralmente o suces-
so é alcancado quando as descrigdes restringidas
ou alteradas sao especificacbes padronizadas e o
escopo da versao alterada ndo excede a original.
Caso contrario, é provavel que a CNIPA rejeite a
restricdo e mantenha o indeferimento.

Os exemplos acima ndo sdo exaustivos e listam
as razbes comuns de indeferimento. O recomen-
dado é consultar um advogado especializado e
experiente no mercado chinés.

Propriedade no assunto
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ESTRATEGIAS DE REGISTRO DE MARCAS NA CHINA

A influéncia do tamanho da empresa

Convidada:

Panfeng WANG

Resumo: Este artigo traz cinco estudos de caso no
mercado chinés que ilustram diferentes estratégias
de desenvolvimento de marca de acordo com o ta-
manho das empresas. Os exemplos revelam riscos
a serem evitados e possiveis vulnerabilidades que
produtos e servicos enfrentam quando sao negli-
genciados os efeitos intangiveis do gerenciamento
de marcas comerciais.

Introdugao

ma marca registrada é definida como um

simbolo distintivo que esclarece a origem

dos bens ou servigos. As marcas comer-
ciais fornecem protecéo legal para a marca e
identidade de uma empresa e desempenham um
papel critico no desenvolvimento da empresa.

As marcas comerciais diferenciam os bens ou
servigos de uma empresa dos de seus concorren-
tes. Ao comprar produtos, os consumidores reco-
nhecerdo a marca registrada e, assim, identifica-
rdo a empresa que fornece os referidos produtos.
Com o tempo, os consumidores podem comecar
a ver marcas comerciais reconheciveis como sim-
bolos de boa qualidade ou outras caracteristicas
positivas. Dessa forma, a influéncia de uma mar-
ca registrada pode levar ao aumento da confian-
¢a entre os consumidores, contribuindo para o de-
senvolvimento da empresa.

Advogada especialista em gerenciamento de marcas e estratégias de desenvolvimento de
marcas no escritério Jiaquan IP Law.

A sugestdo é que empresas em diferentes es-
tagios de desenvolvimento implementem dife-
rentes estratégias para registro e protecao de
marcas. A seguir, um resumo de algumas es-
tratégias de protecédo eficazes de marca regis-
trada. Eles sdo adaptados para empresas de
varios tamanhos e sdo acompanhados por es-
tudos de caso especificos.

Empresa pequena

Mesmo em um estdagio inicial de desenvolvimen-
to, as empresas devem considerar o depdsito de
pedidos de registro de marca que abrangem va-
rias classes e uma grande variedade de bens e
servigos. Além de classes que contém produtos
essenciais oferecidos pela empresa, sugere -se in-
cluir classes de potencial interesse futuro.

Por exemplo, uma nova empresa de cosméticos
que faz um registro de marca na classe 3 (cos-
méticos), deveria também fazer registro nas clas-
ses 21 (equipamento de maquiagem) e classe 44
(servigo de beleza). Uma recém-criada empresa
de baterias poderia considerar incluir a classe 7
para cobrir “maquinario para manufatura de bate-
rias” e a classe 37 para “servigos de carregamento
de energia”, além da classe 9 para “bateria”.
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Essa estratégia nao apenas ajuda a evitar a rei-
vindicacao de direitos sobre marcas registradas
por outras empresas, como também conserva
os recursos da marca registrada ao buscar a ex-
pansao dos negdcios posteriormente. De fato,
essa estratégia fornece mais flexibilidade se a
empresa mover certos bens ou servigos de uma
classe para outra no futuro.

Estudo de Caso 1

Empresa A é famosa por seu iogurte saboroso e
cremoso. No entanto, esta empresa registrou ape-
nas uma marca na classe 29 para “iogurte”. Seu
concorrente logo apresentou um pedido para a
mesma marca, na classe 11, para “maquina de fa-
zer iogurte “ (que ndo é considerado semelhante
ao “iogurte” pelos padrées chineses). O concor-
rente langou sua maquina de fabricacao de iogur-
te no mercado, sob a mesma marca. A empresa
concorrente obteve lucros enormes com o produ-
to, apenas porque os consumidores o confundi-
ram com um produto oficial da empresa A. Se a
maquina de iogurte fosse de baixa qualidade, cer-
tamente teria prejudicado a reputagcao da marca e
dos produtos da empresa A.

Estudo de Caso 2

A empresa B é fabricante de equipamentos es-
portivos de protecgao, incluindo capacetes e 6cu-
los. Embora a empresa B também tenha produzi-
do algumas roupas de ciclista, ela ndo registrou
nenhuma marca na classe 25 para “roupas”, por
causa do pequeno numero de vendas. Mais tarde,
essa decisao provou ser ruim quando as vendas

das roupas de ciclistas da empresa B aumenta-
ram acentuadamente. Quando a empresa tentou
registrar uma marca na classe 25, descobriu que a
marca ja havia sido registrada por outra empresa.
Nds rapidamente apresentamos uma oposicao a
marca registrada e buscamos negociar um con-
trato de compra com a outra parte. Infelizmente,
nenhuma das abordagens foi bem-sucedida. A li-
¢ao a ser aprendida neste estudo de caso é que
é sempre melhor evitar problemas antes que eles
acontegam, em vez de remedia-los depois.

Empresa de porte médio

Algumas pequenas empresas se desenvolvem
em empresas de médio porte apds anos de ex-
pansao consistente dos negdcios. Suas marcas
se tornaram gradualmente reconhecidas pelos
consumidores, aumentando constantemente
sua influéncia. Em vez de depositar registro de
marca em varias classes, as empresas de mé-
dio porte devem se concentrar em buscar prote-
¢ao de marcas comerciais em todas as classes.
Essa estratégia ndo apenas interrompe a dilui-
¢do da marca, mas também facilita a expanséo
de sua escalada comercial.

Estudo de Caso 3

“Great Wall” (“K3") (que seria traduzido por
“Grande Muralha”, em referéncia a Muralha da
China) é uma marca muito popular e conhecida
na China. Variantes dela existem em aproxima-
damente todas as classes de marca registrada,
incluindo “Great Wall Banda Larga”, “Great Wall
Seguranga”, “Great Wall Vinho", “Great Wall Lubri-
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ficante” e até “Great Wall Automadveis”. Todas sao
marcas bem conhecidas, mas que pertencem a di-
ferentes empresas e ramos comerciais. Acredita-
-se que a marca “Great Wall” foi usada pela pri-
meira vez pela Great Wall Companhia de Motores
Limitada, uma empresa chinesa criada em 1984.
Se essa empresa tivesse registrado a marca em
todas as 45 classes, outras marcas “Great Wall”
jamais teriam existido. Marcas como “Great Wall
Vinho", registrada em 1988, e “Great Wall Seguran-
¢a”, registrada em 1995, ndo teriam diluido a mar-
ca “Great Wall” e causado confusao entre os con-
sumidores por décadas.

Figura 1: Miltiplas marcas "Great Wall" de dife-
rentes produtos e empresas
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Estudo de Caso 4

BYD Companhia Limitada é uma famosa fabri-
cante de carros chinesa. Entretanto, ela regis-
trou a marca “BYD” em todas as 45 classes quan-
do a marca se estabeleceu em 2003. No inicio da
pandemia de COVID-19 em 2020, a BYD Compa-
nhia comegou a fabricar mascaras que geraram
mais de USS 1.31 bilhdo em receita somente no
primeiro semestre de 2020. Essa soma foi respon-
savel por mais um tergo da receita dos negocios

da empresa. Essa iniciativa ndo apenas ajudou a
saude publica na pandemia, mas permitiu alcan-
¢ar fama e fortuna para a BYD Companhia.

Figura 2: Exemplo de gerenciamento de marca
na fabricagao de carros a mascaras
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Empresa grande

A medida que uma empresa cresce e fabrica
uma variedade maior de produtos, uma marca
comercial Unica deixa de satisfazer o posiciona-
mento da marca de seus produtos. As grandes
empresas devem comecar a desenvolver arquite-
turas de marca para vender produtos diferentes
ou oferecer servigos diferentes com base em seus
recursos, percepcao de qualidade, tipos e grupos
de consumidores.

Estudo de Caso 5

A P&G é a maior empresa de bens de consumo
diarios do mundo e possui uma arquitetura de
marca bem estabelecida. Em relagdo as diferen-
tes caracteristicas de seus produtos, a P&G é
dona da marca “Rejoice” de xampu para cabelos
macios, “Pantene” para xampu de cabelo sauda-
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vel e brilhante, “Clairol” para xampu de cabelo
de aparéncia natural e “vs Sassoon” para sham-
poo hidratante.

Em relagdo ao nicho de seus produtos, a empresa
possui a marca “Olay” para produtos para a pele
de gama média e a marca “SK-11"” para produtos
de cuidados com a pele sofisticados. Com relagao
aos tipos de seus produtos, ela possui a marca de
[amina de barbear manual “Gillette” e a marca de
barbeador elétrico “Braun”. Em relag@o aos seus
grupos de consumidores, a P&G possui a marca
de saude feminina “Whisper” e a marca de sau-
de infantil “Pampers”. Muitos outros exemplos po-
dem ser listados aqui, e é evidente que essas sub-
marcas estabelecem um vinculo mais proximo
entre marcas e produtos para orientar melhor os
consumidores.

Figura 3: Arquitetura de marca da P&G
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Conclusao

Em resumo, um portfélio de marcas comerciais
atua como uma ponte entre empresas e consumi-
dores. Deve crescer junto com ou mesmo a fren-
te do crescimento da empresa. Para melhor de-
senvolvimento e influéncia, as empresas devem
registrar marcas prematuramente em classes re-
levantes, ou até mesmo em todas as classes de
marcas comerciais. Além disso, uma empresa
também deve considerar o registro de marcas co-
merciais para submarcas, evitando efetivamente
quaisquer brechas em potencial.
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Perguntas e respostas sobre acordo de confidencialidade NNN

Convidada:

Lucy CHEN

cordo NNN é uma abreviagao para um

contrato de nao divulgacao/nao uso/

ndo-circunvencao, o que significa ndo
contar a ninguém, nao usar as informacgdes e
nao agir pelas costas. Nos ultimos anos, a assi-
natura do contrato de NNN foi amplamente ado-
tada e se tornou a etapa inicial de relagdes com
empresas chinesas, particularmente os fabri-
cantes originais de equipamentos.

Um contrato da NNN é muito mais do que apenas
um contrato de confidencialidade e nao-divulga-
¢do (NDA). O NDA se restringe a impedir que as
informagdes secretas sejam reveladas a terceiros
ou ao publico, o que nao é suficiente para os fabri-
cantes de equipamentos originais na China. Por
outro lado, o contrato de NNN nao apenas con-
tém disposicoes de confidencialidade, como tam-
bém evita que as informacgdes confidenciais se-
jam usadas de forma equivocada ou maliciosa.

Lucy CHEN tem atuado no escritério Jiaquan IP
Law desde 2017 como advogada no departamen-
to internacional, com forte experiéncia em conten-
cioso de patentes, transagdes e gerenciamento de
portfélio de propriedade intelectual (PI), duo dili-
géncia, elaboracao de acordos e exercicio de di-
reito de Pl online. Lucy Chen selecionou algumas
perguntas que costuma receber de clientes inter-
nacionais sobre acordos NNN. Em suas respos-
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Advogada no departamento internacional no escritério Jiaquan IP Law

tas, ela mostra sua familiaridade com a acusagao
de marca registrada, como busca pré-arquivamen-
to, busca de anterioridade, aplicagao de registro,
oposicao e invalidagéo. Lucy Chen tem know how
em mapear os planos gerais de protegdo para
seus clientes protegerem melhor seus direitos de
propriedade intelectual por meio de abordagens
administrativas e judiciais na China. E ela revela
sua estratégia nas linhas abaixo.

Quais sao os requisitos para elaboragao de
acordos NNN?

As informagdes minimas necessarias séo as in-
formacoOes basicas de ambas as partes, por
exemplo, seus nomes e enderecos. Vocé também
pode incluir outros requisitos especificos que fo-
ram mutuamente acordados. No geral, o acordo
de NNN é um contrato que visa proteger a tecno-
logia/informacéao proprietdria de vazamentos e
uso indevido. Mais informacgdes, como detalhes
da tecnologia, ndo serdo necessarias.

Quais sao os termos e duragao de um acordo de
NNN? Poderia ser sem prazo determinado?

Geralmente estipulamos que a validade expirara
dois ou trés anos apds o final de um relaciona-
mento comercial. Certamente, pode demorar mais
de trés anos e até ser indefinido, desde que am-
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bas as partes concordem, e a parte receptora es-
teja disposta a suportar os custos associados.

Os danos liquidados podem ser estipulados em
um valor especifico?

Sim. Ambas as partes podem concordar, de acor-
do com a lei chinesa, sobre a quantidade de da-
nos liquidados ou o método para calcula-los. Es-
pecificar o valor geralmente é preferivel, pois pode
ajudar a evitar desafios subsequentes no célculo
de danos. Por exemplo, os danos liquidados po-
dem ser de 30% do valor do contrato, USS 1 mi-
Ihdo ou o equivalente em moeda chinesa, etc. A
quantidade pode ser ajustada para além dos da-
nos estimados causados pela violagao, a fim de
vincular adequadamente o fabricante. Na prati-
ca, o tribunal pode reduzir o valor, dependendo
da perda real causada pela violagao, caso o valor
seja considerado muito alto.

E se os danos liquidados definidos previamente
forem muito baixos?

A parte receptora pode definir uma quantidade re-
lativamente alta em primeiro lugar, com base no
valor dos contratos subsequentes e em suas po-
si¢cdes de barganha. Ao mesmo tempo, o contrato
pode incluir uma cldusula de que a parte infrato-
ra sera responsavel pela reparacao integral de da-
nos se a quantidade de danos liquidados for insu-
ficiente para cobrir a perda real.

E comum o fabricante violar um contrato de NNN?

Os fabricantes podem violar um contrato de
NNN fornecendo servigos de processamento
para empresas concorrentes, reservando pro-
dutos para vendas préprias ou usando informa-
¢bes/tecnologia confidenciais para projetar, fa-
bricar e vender produtos semelhantes. Essas
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violagdes comuns sao sutis e complicadas. Por-
tanto, sugerimos que nossos clientes também
obtenham protegédo de Pl na China para suas
marcas, designs e invengoes. Para segredos co-
merciais, medidas de seguranga devem ser to-
madas e a responsabilidade estrita por viola-
¢oes deve ser inserida no acordo. O mesmo vale
para dados técnicos ndo-patenteaveis.

Um acordo de NNN poderia ser aplicado em to-
dos os cenarios? Existem outros contratos seme-
lhantes ao contrato NDA/NNN?

O principal objetivo do contrato de NNN é restrin-
gir o uso ou disponibilizagao da tecnologia/infor-
macao proprietaria sem aprovacgao, por parte do
fabricante. As vezes, pode se tratar de uma ideia
geral do produto, em vez de um design totalmen-
te funcional. Portanto, o fabricante terd a tarefa
de transformar “rabiscos de guardanapo” em um
produto comercial vidvel. Esse relacionamento co-
mercial esta mais alinhado com as caracteristicas
do projeto e desenvolvimento de produtos ou con-
trato de processamento comissionado, no qual a
propriedade sobre a Pl relacionada e o molde po-
dem ser definidos.

Quais sao as principais dicas para protegao de
segredos de negocios na China?

Algumas dicas seguem abaixo:

* Primeiro, as medidas de seguranga devem
ser estritamente tomadas para proteger se-
gredos técnicos ou comerciais. Em caso de
disputa, deve ser determinado por uma ins-
tituicdo judicial especializada se as infor-
magdes pertencem a um segredo comercial

antes que o processo possa ser aceito pelo
tribunal, onde a medida de confidencialidade
€ um dos fatores mais significativos.

Antes de cooperar com empresas ou individu-
os chineses, é necessario assinar um acordo
NDA/NNN e estipular a propriedade dos direi-
tos de propriedade intelectual. Também deve-
-se estipular que, se a outra parte depositar
pedido de patente, de marca e/ou de registro
de direitos autorais sem aprovagao por escri-
to, os depositantes fraudulentos desses direi-
tos de Pl poderado ser demandados a transferi-
-los de volta para o proprietario real.

0 prazo e o escopo do uso de propriedades in-
telectuais e a responsabilidade pela violagéao
do contrato devem ser estipulados no contra-
to NDA/NNN e em outros contratos.

Pense duas vezes antes de enviar informa-
cOes sobre suas propriedades intelectuais
para outras pessoas.

Apds assinar o contrato de NDA/NNN, a cor-
respondéncia, incluindo segredos técnicos
ou comerciais, deve ser assinalada como “in-
formagdes confidenciais” e devem todas as
correspondéncias ser adequadamente arqui-
vadas e guardadas.

Arquive e guarde as evidéncias originais rela-
cionadas aos seus segredos técnicos ou co-
merciais, incluindo o rascunho do design, re-
gistros de edicao com datas, etc.
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DE BRASILIA A PEQUIM

Como a parceria sino-brasileira pode se tornar estratégica a um
projeto nacional de desenvolvimento no Brasil

Autora:

Helena Rocha Matos

Constitucional

Resumo: Este artigo busca contextualizar o relacio-
namento sino-brasileiro no cendrio pos-eleicbes de
2022, incluindo os desafios que envolvem o relacio-
namento entre os dois paises dos BRICS, além de
abordar o panorama sul-americano e apontar pers-
pectivas a serem enfrentadas pela politica exter-
na do governo Lula Ill e possibilidades favoraveis a
um projeto nacional de desenvolvimento para o Bra-
sil. Como maior parceiro comercial do Brasil des-
de 2009, o artigo defende que ha espago para uma
estratégia que envolva mais volume e diversidade
nas exportagoes, haja vista que a China ainda inves-
te pouco no exterior se comprado com poténcias
como Estados Unidos, Japao e Unido Europeia.

Introdugao

m 2024, ocorrerd o 50° aniversario do inicio

das relagdes diplomaticas entre a Republi-

ca Federativa do Brasil e a Republica Popu-
lar da China. Ao longo desses 50 anos, o relacio-
namento sino-brasileiro amadureceu em diversas
areas, com destaque para o que foi conquistado
em ambito politico, comercial, econémico e na co-
operacao técnico-cientifica. O estreitamento de la-
¢os entre os paises transformou o Brasil no princi-
pal parceiro comercial da China na América Latina.

Arelacao entre o Itamaraty e a China teve inicio em
1974, momento em que o Brasil viu no pais asiati-
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co uma alternativa ao avango da dependéncia dos
Estados Unidos. Na época, o movimento foi deno-
minado de “pragmatismo responsavel”, na defini-
¢do do entdo chanceler, Azeredo da Silveira (1974-
1979), ao defender posicionamento refratdrio ao
“terceiro-mundismo” por parte da diplomacia brasi-
leira e subsequente alinhamento quase automatico
a politica norte-americana. (PIRES, 2015).

Os vinculos sino-brasileiros de 1974 até os anos
2000 foram se desenvolvendo progressivamente,
mas sem figurar como agenda prioritaria em ne-
nhum dos dois paises (MARTINS, 1975). Em 1993,
ano relevante no histérico, houve a formalizagao
de “parceria estratégica”, a primeira da China com
um pais em desenvolvimento. Até aquele momen-
to, os contatos politicos ndo eram periddicos, ndo
havia fluxo continuo de comércio nem de inves-
timentos. Nesse periodo, ao analisarmos os 29
pactos firmados entre os paises, um dos mais re-
levantes data de 1988, que regulamentou parce-
ria para a construcao de satélites. O projeto foi in-
titulado de China-Brazil Earth Resources Satellite
(CBERS) e envolveu a participagdo do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a Agén-
cia Espacial Brasileira (AEB), a Academia Chine-
sa de Tecnologia Espacial (CAST) e o China Natio-
nal Space Administration (CNSA) com finalidade
de construir satélites de sensoriamento remoto,
que foi renovado em 2002 e continua em vigéncia.
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Em 2003, ano do primeiro mandato de Luiz Ina-
cio Lula da Silva (PT), o relacionamento bilateral
foi alcado a outro patamar, momento a partir do
qual as relagdes foram se consolidando de for-
ma progressiva. Tanto que, em apenas seis anos,
a China ultrapassou os Estados Unidos da Amé-
rica e se tornou o principal parceiro comercial do
Brasil. Houve, sem duvida, intencionalidade e in-
vestimento de ambas as partes para que o fei-
to fosse alcangado. Exemplo disso foi a primeira
viagem de Lula a China em maio de 2004. A ida
foi paradigmatica, nao apenas pelo simbolismo
atribuido pela imprensa e pelo governo brasileiro,
mas pela proporcao efetiva: a comitiva oficial foi
composta por 430 pessoas, entre 0os quais, sete
ministros, seis governadores, um senador, 10 de-
putados federais e executivos de 350 empresas
brasileiras interessadas em negociar com a Chi-
na. Em 2024 a incursao completara 20 anos e os
desafios agora sdo outros.

Nesse sentido, é inequivoca a participacédo funda-
mental de Lula na constru¢ao da agenda Sul-Sul
para politica externa brasileira. O Itamaraty, a épo-
ca liderado pelo chanceler Celso Amorim, foi cor-
responsavel pela ampliagao das relagdes sul glo-
bais, bem como com os paises dos BRICS, sem
que se desconsidere a funcao da “diplomacia
presidencial” de Lula. Isso porque embora trate-
mos aqui das relagdes com a China, os mandatos
de Lula ampliaram as relagbes com toda Amé-
rica do Sul, criando pontes também com a Afri-
ca, com Russia e com paises arabes. Um indice
qgue nos demonstra essa refracdo na politica ex-
terna brasileira é a refragdo na dependéncia para

com os mercados europeus e norte americano.
Em 2000, elas representavam 58,31% e, em 2012,
cairam para 31,2%. Em contrapartida, as exporta-
¢bes para a Asia subiram de 16,8%, em 2000, para
31,1%, em 2012 (PIRES, 2015).

Nesse sentido, conforme mencionamos, a ida de
Lula a China em 2004 foi um divisor de dguas na
relacao bilateral, ainda que nem todos os compro-
missos tenham sido implementados, como é co-
mum que ocorra na politica internacional. A partir
do marco de 2004, colocamo-nos a pensar a rea-
lidade brasileira agora, em que os paises tém di-
mensao da relevancia mutua em seus mercados e
precisam defender seus interesses nacionais.

Lula lll: 20 anos depois, novas perspectivas e
desafios.

A guerra declarada pela Russia a Ucrania em 2022
e a pandemia do coronavirus descortinaram uma
série de desafios em torno das relagdes Brasil-
-China. Embora em 2020, momento critico da pan-
demia, o presidente Jair Bolsonaro tenha sido re-
fratario a aquisicdo de imunizantes produzidos
pelo laboratério chinés Sinovac Biotech, a relagao
dele para com o colega chinés, Xi Jiping, seguiu
parametros indicados a boa diplomacia das rela-
¢Oes exteriores. A razao pela qual as relagdes Bra-
sil-China sao complexas se relacionam diretamen-
te com a balanga comercial brasileira.

Se até os anos 2000 as relagdes sino-brasileiras
eram timidas e de relevancia secundaria, em 2022
o Brasil atingiu patamar inédito de dependéncia:
Pequim importou mais de um tergo (31,8%) das
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exportagoes brasileiras nos ultimos dois anos. A
dependéncia possui caracteristicas importantes
ao quadro brasileiro e se perfaz com a exportagédo
do trio de matérias-primas minério de ferro, soja e
petréleo. A triade representa oitenta de cada cem
dolares de vendas ao mercado chinés. Além dis-
so, aproximadamente dois tercos dos estados fe-
derativos brasileiros sustentam sua economia de-
pendendo das exportagdes para a China.

No cenario geopolitico mundial, € importante pon-
tuarmos que os chineses avangam na busca por
emparelhamento com os Estados Unidos pelo do-
minio da relagao comercial com a América Lati-
na. O resultado da investida é dual: temos a China
como grande importador brasileiro, mas também
como lideranga na exportagao para paises do
Mercosul em substituigdo ao Brasil nas vendas de
produtos industrializados.

Para termos dimensao da proporgao desse im-
pacto na balanga comercial brasileira, no inicio
dos anos 2000 o Brasil vendia aos paises do Mer-
cosul o equivalente a 15% das suas exportagoes.
Em 2021, vendeu 7% e foi substituido pela China
na lideranga de exportag¢des de industrializados
para a Argentina, evento paradigmatico para as
relagcOes regionais no Mercosul.

O governo Bolsonaro (2019-2022), diferentemen-
te dos governos petistas que o antecederam, foi
marcado por praticas sinofébicas, tendo sido a
primeira lideranca brasileira a se posicionar nesse
sentido para com a China na histéria. As falas an-
ti-China foram perpetradas, em especial, pelo de-
putado federal Eduardo Bolsonaro e pelos entédo

ministros Abraham Weintraub e Ernesto Araujo, e
se tornaram o estopim de uma crise institucional
entre os dois paises que so se encerrou com a de-
missao do chanceler brasileiro em margo de 2021
(FRAZAO, 2021). Analistas e agentes do mercado
relatam que, a época, representantes do governo
brasileiro e empresarios passaram a receber tra-
tamento diferenciado ao que os dispensado ante-
riormente. (LUCIZANO, 2022)

Por outro lado, pelo histérico ja narrado, Lula é
visto com prestigio pela diplomacia chinesa, fato
corroborado no ultimo dia primeiro de janeiro de
2023, em que a China enviou o vice-presidente do
pais, Wang Qisha, para a cerimonia de posse do
terceiro mandato de Lula .

Especificamente no Mercosul, um ponto relevan-
te a distribuicdo de forcas entre os dois paises é
a fragilidade da estratégia brasileira direcionada
a exploragd@o do mercado sul-americano. A falta
de planejamento para o comércio regional permi-
tiu que a China conseguisse estabilizar e intensi-
ficar suas incursdes na América Latina sem que
o Brasil tivesse condi¢des de reagir a altura. Em
2019, Donaldo Trump chegou a demandar apoio
de Bolsonaro na contengéo da China no territério
latino-americano, mas o entdo presidente ndo en-
campou a proposta. Em outra oportunidade, os
EUA tentaram obstaculizar o avancgo da chinesa
Huawei na regiao, situagao na qual o Brasil indi-
cou que nao iria cooperar.

Outro ponto de destaque na regido foi que, em
2021, a China passou a figurar como principal par-
ceiro comercial da Argentina — um marco na ge-
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opolitica latino-americana. Na época, nao houve
resisténcia brasileira ao ocorrido. Com esse re-
trospecto, o que se verifica é que enquanto a Chi-
na receava, em 2019, que Jair Bolsonaro figurasse
como aliciador regional de um discurso anti-Chi-
na, o oposto ocorreu: de Pifiera a Macri e Duque,
houve um movimento unissono em busca do lu-
gar de interlocutor primario da China na América
Latina, posi¢ao agora que volta a ser ambiciona-
da pelo Brasil.

Para além das commodities: como a China pode
impulsionar o Brasil rumo a um projeto nacional
de desenvolvimento?

0 terceiro mandato do presidente Lula se inicia
com possibilidades de aprimoramento na rela-
¢do comercial sino-brasileira e com o desafio de
transformar essa parceria em ferramenta estraté-
gica ao crescimento nacional. Se em 2009 a China
se tornou o principal parceiro comercial do Brasil,
agora o momento é de aperfeicoamento estratégi-
co. Em 2021, o Brasil ja foi o maior destino de in-
vestimento direto chinés: foram USS 5,9 bilhdes,
valor 208% superior ao de 2020, 0 que representa
13,6% de todo o capital investido pelo gigante asi-
atico no mundo.

O ministro das relagbes exteriores, Mauro Viei-
ra, ja anunciou que o presidente Lula tem como
prioridade visitar, logo no inicio do mandato, Ar-
gentina, Uruguai, China e EUA. Em termos de po-
litica externa, nenhuma dessas escolhas se da
ao acaso: ha a clara intencao do governo brasi-
leiro de retomar o protagonismo da América do
Sul bem como em ser parceiro da China e dos

EUA de forma amigdvel e funcional, cumprindo
com o histérico do Itamaraty.

Como tratamos no presente artigo, a relevancia
da relagdo econdémica sino-brasileira ndo permi-
te margem de duvida. O Brasil segue sendo um
parceiro importante para a segurancga alimentar
e energética da China, mas no que toca a um
plano nacional de desenvolvimento, ha muito o
gue avancar e nossas autoridades precisarao,
aliadas ao setor privado e demais stakeholders,
identificar a melhor maneira de otimizar o po-
tencial de investimento chinés. O pais, que é a
segunda maior economia do mundo, ainda in-
veste muito pouco do seu PIB no exterior, ao
contrario do Japéo (acima de 60%), Estados
Unidos (40%) e Unido Europeia (30%).

Se hoje o pilar da balanga econémica Brasil-China
ainda é a exportacao de petréleo, minério de ferro
e soja, ha espacgo para projetos mais ambiciosos
e favordveis ao crescimento nacional (MENEZES,
2020). A China tem potencial para ser parceira do
Brasil rumo a uma economia diversificada que
nao se sustente apenas na exportagcao de com-
modities . Isso porque os chineses tém capacida-
de de investimento e o Brasil pode ser receptor
desse fluxo, por exemplo, definindo cadeias indus-
triais que gerem emprego e renda em solo brasi-
leiro. Esse modelo de parceria viabilizaria nao
apenas o abastecimento do mercado interno do-
méstico como também o fortalecimento do Brasil
enquanto exportador na América Latina.

A ideia de fortalecimento da industria nacional
perpassa cadeias centrais, como a energética —
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e aqui destaque-se a energia renovavel — e tecno-
[6gica. China e Brasil tém oportunidades de ne-
gocios a explorar nos campos da biotecnologia,
como pesquisa em vacinas, tecnologia da infor-
magao, 5G e empreendimentos voltados a econo-
mia verde. Os temas foram discutidos em 2021
pela Fundagao Getulio Vargas em parceria com a
Embaixada da Republica Popular da China, com o
tema “Cinturdo e Rota & Brasil: Regras e Coorde-
nagéao de Politicas”.

Uma das oportunidades elencadas pelo embaixa-
dor, e que certamente esta no foco de investido-
res e do governo brasileiro, é a construgdo de uma
nova “rota da seda” de informacao e conectivida-
de digital, seguindo tendéncia de nova revolugao
industrial, agora voltada para desenvolvimento e
crescimento da tecnologia da informagao, com a
China ja tendo manifestado interesse em impul-
sionar o desenvolvimento do 5G no Brasil, bem
como da inteligéncia artificial.

Além das cadeias tecnolégicas, em termos de
oportunidades de negdcios sino-brasileiros, ha os
projetos ecologicamente sustentaveis. A China é
um mercado que, por necessidade de producgéo,
investe no desenvolvimento de economia verde. A
demanda energética chinesa é proporcional a ca-
pacidade que o Brasil tem de desenvolver energia
sustentavel, inclusive para exportacgao, a partir de
energia offshore e do hidrogénio verde, por exem-
plo. Sao, por sua vez, potenciais parceiros conver-
gindo para melhor adequagéo da governanca glo-
bal aos padrbes de desenvolvimento sustentavel.

Nesse sentido, haja vista os cendrios interno, re-
gional e mundial, é certo que Lula enfrentara desa-
fios no que tange ao relacionamento com Pequim.
A franca expansao da China nos ultimos 30 anos
e 0 aumento da relevancia do pais para o Brasil e
para a América Latina impde que o relacionamen-
to sino-brasileiro seja planejado e articulado con-
siderados cenarios de médio e longo prazo que
tém o condao de interferir nas balangas comer-
ciais da unido federal e dos estados federados.
(DE OLIVEIRA, 2016)

Se por um lado é valioso ao Brasil possuir a Chi-
na como importador, é necessario que essa rela-
cao seja estruturada de modo a preservar a au-
tonomia brasileira e sua relevancia histdérica a
regido sul-americana, bem como a dar condigdes
de que o mercado interno seja competitivo para
os produtores nacionais quando em situagao de
concorréncia com os chineses. A magnitude da
situacao é proporcional a complexidade de inte-
resses por ela permeados.

Propriedade no assunto

Pagina 32 |



CAMPELLO, Marcelo de Moura Carneiro.
A estratégia “kamikaze” bolsonarista:
perspectivas sobre as relacoes do Brasil com
a China e com o Mercosul. OIKOS (Rio de
Janeiro), v. 20, n. 3, 2022.

CORREA, Marcello; MATSUURA, Sérgio
(2020). Governo brasileiro decide apoiar os
EUA em iniciativa contra a China na disputa
sobre 5G. O Globo, 11/11/2020. Disponivel
em: Acesso em: 13/08/2022.

DE OLIVEIRA, Henrique Altemani. Brasil-China:
uma parceria predatéria ou cooperativa?.
Revista Tempo do Mundo, v. 2, n. 1, p. 143-
160, 2016.

FRAZAO, Felipe (2020). China reage a
Eduardo Bolsonaro e diz que Brasil podera
‘arcar com consequéncias’. Estado de Sao
Paulo, 24/11/2020. Disponivel em: Acesso
em: 11/08/2022.

G1 (2020a). Weintraub publica insinuagdes
contra a China, depois apaga; embaixada
cobra retratagao. Portal G1, 06/04/2020.
Disponivel em: Acesso em: 09/08/2022.

Banco Mundial anuncia aprovacao de
Abraham Weintraub como diretor executivo.
PortalG1, 30/07/2020. Disponivel em: Acesso
em: 30/07/2022.

LUCIZANO, Eduardo (2020). Embaixada da
China rebate Weintraub sobre coronavirus:
“Cunho racista”. Portal UOL, 06/05/2020.
Disponivel em: Acesso em: 09/08/2022.

MARTINS, Carlos Estevam. A Evolugdo da
Politica Externa Brasileira na Década 1964 74.
Estudos Cebrap, n. 12. 1975, p. 53 97.

Di Blasi, Parenteg Associados

Referéncias Bibliograficas

MENEZES, Roberto Goulart; BRAGATTI, Milton
Carlos. Dragon in the “backyard”: China's
investment and trade in Latin America in the
context of crisis (2020). In: Brazilian Journal
of Political Economy, vol. 40, n°® 3, p. 446-461,
July-September/2020, p. 446-461

PIRES, Marcos Cordeiro. Notas sobre a
parceria estratégica Brasil-China. China en
América Latina

| Pagina 33

Propriedade no assunto



Di Blasi, Parenteg Associados

BRASIL E CHINA EM RUMOS DISTINTOS?

Autor:
Gabriel Di Blasi

Vice-presidente da ABAPI e sécio
fundador do escritério Di Blasi,
Parente & Associados.

Resumo: O ano de 2021 foi marcado por mudancgas
relevantes nas legislacbes de propriedade intelec-
tual da China e do Brasil no que concerne a prote-
¢do pelo direito de patente, das quais ressalta-se a
industria farmacéutica, devido a sua inquestionavel
relevancia econdémica e social, ndo somente para
0s paises em questdo, mas também em ambito
mundial. O artigo faz uma analise histdrica da evo-
lugdo de protecdo de Propriedade Intelectual nos
dois paises até concluir como eles apresentam ru-
mos opostos, ndo somente no ultimo ano, mas em
suas estratégias de Pl em médio e longo prazo.

China — Visao Global

China promulgou sua primeira lei de pa-

tentes somente na década de 80 (1984),

resultado de sua reabertura e filiacédo a
OMPI, o que acarretou a adesao do pais a impor-
tante acordos multilaterais, como a Convengéo da
Unido de Paris para a Protegao da Propriedade In-
dustrial (1984), o Acordo de Madri para o Registro
Internacional de Marcas (1989), a Convengao de
Berna de Protegao de Obras Literarias e Artisticas
(1992), e, mais adiante, a OMC e ao Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados ao Comércio (TRIPs) (2001).

A primeira Lei de Patentes entrou em vigor em
1985 e passou por alteragdes em 1992, 2000,
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2008 e 2020. A legislagao original expressamen-
te proibia a concessao de patentes para substan-
cias e produtos farmacéuticos obtidos por meio
de processos quimicos. No entanto, a alteragao
vigente em 1993 excluiu a referida proibicao, pas-
sando a permitir o patenteamento de farmacéuti-
cos bem como estendeu o prazo de protegao das
patentes de 15 para 20 anos. Em 2001, devido as
negociagoes do pais para a entrada na Organiza-
¢ao Mundial do Comércio (OMC), a China promo-
veu nova alteragao em sua legislagao nacional,
adequando-a as provisdoes do Acordo sobre As-
pectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Re-
lacionados ao Comércio (TRIPs). Em 2008, a lei
foi modificada mais uma vez para elevar a Chi-
na a um padrado de maior conformidade com as
normas internacionais, como, por exemplo, com
a adocgao do principio de novidade absoluta e de
uma limitagao de direitos aos titulares de paten-
tes semelhante a excecgao bolar.

Em 2020, foi promulgada a 42 Emenda a Lei de
Patentes da Republica Popular da China, em vi-
gor desde junho de 2021, que promoveu altera-
¢Oes significativas adicionais em direcdo a uma
protecao mais robusta das patentes, ndo somen-
te implementando um sistema de compensagéo e
ajuste de termos de protegao, mas também com
relagd@o a oponibilidade dos direitos em si.
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Nesse sentido, o artigo 42 da lei prevé a possi-
bilidade de ajuste do termo de protecéao de pa-
tentes de todas as tecnologias por uma demora
irrazoavel no exame de pedidos, o que se de-
nomina internacionalmente de “Patent Term Ad-
justment” (PTA), bem como a extensao do pra-
zo de patentes relacionadas a novos farmacos
pelo tempo dispendido no procedimento de ana-
lise e aprovagao destes produtos para a comer-
cializacao, denominada “Patent Term Extension”
(PTE) na doutrina internacional.

No caso de PTA, somente patentes concedidas
em ou apo6s 01 de junho de 2021 serao elegi-
veis, sendo 0s seguintes os requisitos necessa-
rios para se requerer a compensagao: (a) con-
cessdo apods quatro anos do depdsito e trés
anos apés o pedido de exame; (b) que a demora
nao tenha ocorrido por culpa exclusiva do pro-
prio titular, como em casos de pedidos de ex-
tensao de prazos, etc.

Com relagao ao PTE, a legislagao prevé a possi-
bilidade de extensao do prazo de 20 anos a pa-
tentes concedidas em ou apds 01 de junho de
2021 que abarquem novos insumos farmacéu-
ticos ativos (IFAs), formulagdes e composicdes
compostas por novos IFAs, métodos para for-
mulacao de novos IFAs ou uso de novos IFAs
(swiss-type claim) referentes a drogas quimicas,
produtos biolégicos e a medicina tradicional
chinesa. A extensdo maxima é de cinco anos e
o prazo total de protegao da patente nao pode
exceder 14 anos contados da data da aprova-
¢ao do produto para comercializagao.

Di Blasi, Parenteg Associados

PTA e PTE nao sdo automaticamente concedi-
dos pela legislagao chinesa: devem ser requeri-
dos pelo titular da patente em prazo especificado
na lei e/ou em resoluc¢des do Escritério de Paten-
tes da China (CNIPA).

Por fim, a nova alteracdo da lei chinesa implemen-
tou o sistema de linkage, que vincula a concessao
de registro sanitario de um medicamento genérico
a expiracao de determinada patente a ele relacio-
nado, bem como estipulou o pagamento de danos
punitivos por violagéo de patentes.

A China encerrou o ano de 2021, assim, com
grande destaque perante a comunidade da Pro-
priedade Intelectual pois, além de ser a primeira
depositante de PCTs em ambito mundial, supe-
rando pelo terceiro ano seguido os Estados Uni-
dos, com 69.540 pedidos’, o pais vem conquis-
tando, definitividade, uma posicao de lideranga
entre os paises que enxergam na protegado dos
bens de propriedade intelectual um meio de de-
senvolvimento econdmico sustentavel.

Brasil — Visao Global

O Brasil € um dos paises pioneiros na protecao
as invengdes em ambito mundial, que, por meio
do Alvara de 28 de abril de 1809, ja concedia pri-
vilégio exclusivo por catorze anos aos “inventores
e introdutores de alguma nova mdquina e inven-
¢do nas artes.” A protegao constitucional as pa-
tentes adveio com a Constituicao de 1824 em ter-
mos semelhantes ao Alvara de 1809 e a primeira
Lei de Patentes foi, entdo, promulgada em 1830

"Disponivel em: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2022/article_0002.html - Acesso: 30/08/2022.
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(Lei de 28 de agosto de 1830), seguida pela Lei n°
3.129 de 1882. Ressalte-se que foi somente em
1945 que a legislagao nacional passou a impor
restricdes a propriedade intelectual, tendo expres-
samente proibido o patenteamento de produtos
farmacéuticos por meio do Decreto-Lei n°® 7.903,
promulgado por Getulio Vargas, que constituiu o
primeiro Cadigo da Propriedade Industrial.

De acordo com Maria Stela Pompeu Brasil Frota
(1993, p. 87), o inicio do processo de industriali-
zacao do pais, com a adogao de um modelo de
substituicao das importagoes, foi o responsavel
pela proibicao, numa tentativa de se fomentar a
industria nacional, pois seria possivel produzir
“copias” dos medicamentos patenteados a custo
inferior, tornando-os, a primeira vista, mais acessi-
veis a populacdo e aquecendo o mercado.

Em 1969, os processos para obtengao de pro-
dutos farmacéuticos foram também excluidos
do Decreto-Lei n°® 1.005 e a legislagao posterior
(Lei n°® 5.772/71) acompanhou os dois Decre-
tos-Leis anteriores, dispondo, em seu Artigo 9°,
nao serem privilegiaveis “as substancias, maté-
rias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-
-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer es-
pécie, bem como os respectivos processos de
obteng¢do ou modificagado”.

O cendrio para as invengdes farmacéuticas per-
maneceu 0 mesmo até a década de 90, mas, ja
a partir de 1985, os Estados Unidos da América
(EUA) iniciaram uma verdadeira guerra fria contra
o firme posicionamento do Brasil no sentido de
ndo ceder a concessao de patentes para o setor.

Propriedade no assunto

Maria Stela Pompeu Brasil Frota (1993, p. 87) afir-
ma que o auge da tensao entre os paises se deu
em outubro de 1988, quando, por um processo
instaurado em 23 de julho de 1987 com base na
Secado 301 de seu Trade Act de 1974 (legislagdo
comercial), os EUA impuseram uma sobretaxa de
100% para a entrada de produtos estratégicos bra-
sileiros no mercado americano (papel, produtos
quimicos e eletronicos), sob a argumentagao de
gue o impacto na economia brasileira seria equi-
valente as perdas sofridas pelo setor farmacéuti-
Co norte-americano.

0 governo brasileiro, em resposta, solicitou a
abertura de um comité de arbitragem no GATT
(Acordo Geral de Tarifas e Comércio — Prede-
cessor da OMC) para resolver o litigio, susten-
tando que a Convencgao da Uniao de Paris au-
torizava os signatarios a excluirem qualquer
produto da matéria patenteavel.

Ressalte-se que o contencioso entre os paises se
instaurou em meio aos trabalhos da Assembleia
Constituinte de 1987-1988 e foi negociado por um
governo ainda com forte poder parlamentar em
direcao ao protecionismo da industria nacional e
era efetivamente improvavel que qualquer mudan-
¢ana Lein®5.772/71 fosse aprovada.

Ainda assim, Di Blasi (2010, p. 7) ressalta que o go-
verno brasileiro tentou evitar as sangdes ao pro-
por, em junho de 1988, a adog¢ao de uma medida
de conciliagdo no sentido de admitir a patenteabili-
dade de processos farmacéuticos, o que foi nega-
do pelos Estados Unidos sob o argumento que “os
laboratérios chegariam industrialmente ao mesmo
produto por meio de engenharia reversa”.

Pagina 36 |




De todo modo, a Constituicao Cidada, promulgada
em outubro de 1988, incluiu a protecao das paten-
tes no rol dos direitos fundamentais, aumentado a
relevancia da questao, ao passo que declarou, em
seu Artigo 196, que “a saude é um direito de todos
e dever do Estado”, pautando a criagao do Siste-
ma Unico de Satde (SUS) e elevando a dicotomia
“interesse publico” x “interesse privado” neste seg-
mento no pais a nivel constitucional.

Em 1990, a celeuma Brasil-Estados Unidos foi
temporariamente resolvida por entendimento en-
tre as partes devido a reformulagao da politica
econdmica e industrial nacional de abertura e in-
centivo ao comércio exterior a época do gover-
no Collor, recém empossado, aliada ao apoio dos
empresarios dos setores econdémicos mais pre-
judicados com as sang¢bes comerciais. O gover-
no se comprometeu, entdo, a enviar projeto de lei
para o Congresso Nacional para, finalmente, per-
mitir o patenteamento de produtos farmacéuti-
cos e processos relacionados em troca da retira-
da das sang¢bes comerciais.

Entre 1991-1994, segundo Di Blasi (2010, p.
8-9), o governo brasileiro tentou emplacar uma
nova legislagéo, por meio do Projeto de Lei No.
824/91, que trazia diversas inovacodes, dentre
elas o patenteamento de produtos e processos
farmacéuticos, bem como de seres vivos, que so-
freu imensa resisténcia de partidos politicos, de
diversos setores da sociedade e da Igreja Catdli-
ca. Neste meio tempo, o pais sofreria nova ame-
aca de retaliagbes comerciais por parte dos Es-
tados Unidos (1993), o que levou representantes
do governo a Washington para negociar a retira-
da do Brasil da “lista negra” de nagdes cuja pro-
tecao da propriedade industrial era considerada
“inadequada” pelo referido pais.
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Em 1994, o Brasil aderiu ao TRIPs, pelo qual fo-
ram estabelecidos padrdes minimos de protegéao
a propriedade intelectual, que veda, em seu arti-
go 27.1, qualquer restricao legal de tecnologia do
campo de protecao por patente e delimita as ma-
térias que podem ser consideradas nao patentea-
veis por seus membros expressamente.

Nesse passo, devido a pressao do imbroglio de
praticamente uma década entre Brasil e Estados
Unidos, o Brasil promulga, em 1996, a Lei n® 9.279
(Lei da Propriedade Industrial — LPI), que excluiu
das matérias “nao privilegiaveis” as substancias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, qui-
mico-farmacéuticos e medicamentos, de qualquer
espécie, bem como os respectivos processos de
obtencédo ou modificagéo.

Além de estender o prazo de protecgao das pa-
tentes de invencdo para 20 anos contados da
data do depésito (ou, no minimo, de 10 anos
a contar da concessdo), a nova legislagao, em
seus Artigos 230 e 231, estabeleceu interina-
mente as patentes “pipeline”, alvo de inUmeras
controvérsias judiciais até hoje.

O sistema pipeline, na definicdo de Di Blasi
(2010, p. 9), “refere-se a protegdo de propriedade
industrial concedida a um conjunto de produtos
(inventos) que ainda se encontra em fase de
desenvolvimento e um conjunto de produtos
recém-desenvolvidos, ja langado no pais de
origem ou em algum outro mercado, mas ainda
nao langado no mercado nacional”. Ressalte-
-se que esta é uma definicdo ampla e que as
caracteristicas e pressupostos para a imple-
mentacao desta modalidade de protegcdo em de-
terminado territério sdo normalmente definidos
pelas legislagcbes nacionais.
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No Brasil, o pipeline veio garantir a concessao de
privilégio a inven¢des nao contempladas pela le-
gislagcao passada ja objetos de pedidos ou paten-
tes no exterior, desde que: (a) o pedido nacional
fosse depositado até o prazo de um ano conta-
do da data da publicagao da LPI, ou seja, até 15
de maio de 2007; (b) o objeto da invengdo nédo
tivesse sido colocado pelo titular em qualquer
mercado; e (c) ndo tivesse sido realizado sérios e
efetivos preparativos para a exploragao do objeto
da invengao por terceiros no pais.

Dessa forma, o Brasil assumiu, com a nova leij,
posigao diametralmente oposta aquela adotada
anteriormente e, ainda que como excegao e de
forma temporaria, permitiu a concessao de pa-
tentes, dentre outras, para matérias farmacéuti-
cas que ja estavam no estado da técnica e, além
disso, sem qualquer exame de mérito pelo préprio
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Segundo Di Blasi (2010, p. 11), a inser¢éo das pa-
tentes pipeline no ordenamento juridico, que foi
alvo de inumeros debates entre a Comisséao de
Assuntos Econdémicos (CAE) e a Comisséo de
Constituicdo de Justica (CCJ) em posicbes an-
tagdnicas no Senado, foi justificada pela neces-
sidade de se atrair novos investimentos ao Brasil
e tranquilizar as empresas estrangeiras — princi-
palmente os laboratérios farmacéuticos — em vis-
ta da desconfianca causada pela antiga fragilida-
de da protecao as patentes. Ressalte-se, ainda, a
prépria pressao exercida por tais laboratérios ja
gue o pais, em 1995, ja era o oitavo maior merca-
do farmacéutico do mundo.

Como se vé, o Brasil, na década de 90, acena
para o mercado internacional e para a comuni-
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dade de Propriedade Intelectual, inclusive com
normas legais mais protetivas do que aquelas
exigidas pelo TRIPs, que entraram em vigor an-
tes mesmo do fim da vacancia para a aplicagao
das disposicdes do referido acordo nacionalmen-
te (1 + 4 anos, com aplicabilidade a partir de 01
de janeiro de 2000), consolidando a renuncia ex-
pressa ao prazo de transigao de cinco anos adi-
cionais (até 2004), concedido pelo Artigo 65.4 do
acordo, para adaptacao do pais a concessao de
patentes cujas tecnologias ndo eram abarcadas
pela lei de regéncia anterior.

Néo ha dados cientificos para comprovacao,
mas se pode arriscar a afirmacéo de que essa
reviravolta de 180° no posicionamento do Brasil
contribuiu para um efeito rebote, fomentando
discursos sobre “monopdlios” injustos em detri-
mento do interesse publico, agravando precon-
ceitos ja existentes com o sistema de patentes
em geral e, principalmente, no que tange as pa-
tentes farmacéuticas.

Apés a promulgagao da nova lei, nenhum avan-
¢o em medidas de protecao as patentes ocorreu
e podemos, inclusive, mencionar certo grau de re-
sisténcia ao sistema, com énfase ao setor farma-
céutico, nas trés esferas do poder publico, num
acirramento do embate entre “interesse publico”
e “privilégios privados” principalmente pelo alto
gasto do Governo Federal no fornecimento de me-
dicamentos a populagao pelo SUS.

Um exemplo foi a inser¢do do polémico Artigo
229-C a LPI em 2001, por meio da Lein® 10.196
de 2001, condicionando a concessao de paten-
tes farmacéuticas a anuéncia prévia da Agén-
cia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
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0 que representou uma verdadeira disputa en-
volvendo os titulares de patentes, a ANVISA e
o INPI acerca da competéncia e atribuigdes le-
gais dos 6rgaos em questao. As consequéncias
eram ja previstas pelos militantes da area: um
atraso consideravelmente maior no exame dos
pedidos de patentes desta area.

Ainda no ambito legislativo, em 2006, restou frus-
trada uma tentativa de se condicionar a conces-
sao de registro sanitario na ANVISA para produ-
tos farmacéuticos de uso humano a comprovagao
de que o requerente era o titular da patente ou que
dele obteve licenga para a exploragao econdémica
do seu objeto (“patent linkage”) pela rejeicdo, em
decisao terminativa, da PL n° 29/2006.

Ja no ambito do Poder Judicidrio, em maio de
2021, foi proferida decisdo na Agao Direta de In-
constitucionalidade (ADI) n°® 5529, de relatoria do
Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, declarando a in-
constitucionalidade do paragrafo unico do arti-
go 40 da LPI, que, conforme mencionado, previa
prazo minimo de protecao das patentes de inven-
¢do por 10 (dez) anos contados da concessao.
Ressalte-se que o caput do referido artigo dispde,
como regra geral, que o prazo do privilégio é de
20 anos contados da data do depdsito do pedi-
do, mas, em vista do longo tempo de duragao dos
processos administrativos no INPI, a grande maio-
ria das patentes teve seu tempo de protecao regi-
do pelo teor do paragrafo Unico desde a promul-
gacgao da nova lei.

Ora ndo se pretende discutir a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da norma, vez que seria
um debate improficuo, levando-se em considera-
¢do que a matéria ja foi decida por maioria no Su-
premo Tribunal Federal (STF).
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0 que chama a atenc¢ao na decisao — e vale consi-
deragcao — é a modulagao dos seus efeitos: de for-
ma a garantir a “seguranca juridica”, a decisdo nao
retroagiu para patentes ja concedidas que se be-
neficiam do prazo do paragrafo unico, exceto pe-
las patentes farmacéuticas e de dispositivos médi-
cos, que, conforme o Acordao, tiveram seus prazos
de protecao imediatamente ajustados a menor ou,
ainda, foram declaradas extintas quando o termo
de 20 anos da data do depésito havia transcorrido.

Note-se que a referida decisao trouxe consequén-
cias, inclusive, de ordem pratica haja vista que, em
patentes cujas matérias ultrapassam o limite da
area farmacéutica e/ou produtos/equipamentos
de saude para aplicagdo em humanos, ha diferen-
tes prazos de expiracao. Ou seja, foi dado um tra-
tamento diferenciado para areas técnicas que nao
estao relacionadas a saude.

Nao bastasse, em resposta a nulidade do pardgra-
fo Unico do Artigo 40, diversos titulares tém impe-
trado mandados de segurancga visando ao exame
do mérito de seus pedidos, sustentando preceitos
constitucionais, como o da duragéao razoavel do
processo e devido processo legal.

Novamente, ndo se questiona o teor da decisao
do Supremo em si, tampouco o fato de seu efei-
to ex tunc ao segmento farmacéutico, mas sim os
seguintes pontos:

a. o tratamento diferenciado dado a jurisdiciona-
dos em mesma situagao, que deixa transpare-
cer ndo somente a explicita motivagao politi-
co-econdmica do julgado, sobretudo em razao
da pandemia de Covid-19, mas também tra-
¢os claros de um inconsciente coletivo vivido
de resisténcia ao setor farmacéutico;
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b. a nulidade de uma norma que vigeu por 25
anos sem, contudo, a promulgagao de outra
que compense o tempo dispendido com a mo-
rosidade da analise, ainda sem solugao ape-
sar dos esforgos de INPI;

c. a(in)sustentabilidade de suas consequéncias.
Tera o INPI capacidade de analisar os pedidos
objetos de mandados de seguranga sem pre-
juizo dos demais administrados com os recur-
sos humanos e de tecnologia atuais?

Outro retrocesso aos direitos de patentes que me-
rece destaque foi a decisdo publicada em 25 de
agosto de 2021, desta vez pelo Superior Tribunal
de Justica. Nesse sentido, a Quarta Turma do Su-
perior Tribunal de Justica (STJ), em Recurso Es-
pecial de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luis Feli-
pe Salomao (REsp n° 1.543.826/RJ), decidiu, por
maioria, que o parecer negativo da ANVISA acer-
ca dos requisitos de patenteabilidade (novida-
de, atividade inventiva, aplicagdo industrial) de
um pedido tinha carater vinculante ao INPI, mui-
to embora em vigor, a época, a Portaria Conjun-
ta 1, de 12.4.2017, emitida pelos dois 6rgaos, que
reconhecia o carater meramente subsidiario da
ANVISA neste tipo de andlise.

Nota-se, mais uma vez, o carater eminentemente
politico-econémico da decisao proferida pelo Po-
der Judiciario, ao considerarmos, ainda, que um
dos objetos da agado em referéncia era o prosse-
guimento do exame de um pedido de patente pi-
peline, com relagao ao qual nem mesmo o INPI,
nos termos do Artigo 230 da LPI, poderia analisar
os critérios técnicos préprios de patenteabilidade.
Em outras palavras, o STJ acabou por fazer letra
morta do referido artigo legal.
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Entretanto, a decisao do STJ nao teve a repercus-
sdo devida em vista da revogacgao do Artigo 229-
C pela Lein® 14.195 de 26 de agosto de 2021 que,
como mencionado, condicionava a concessao
de patentes farmacéuticas a anuéncia prévia da
ANVISA. Claramente num sistema de “toma 13, da
cd”, o Poder Legislativo tentou apaziguar os ani-
mos, principalmente dos titulares de patentes do
setor farmacéutico que experienciavam uma fase
a mais no exame de seus pedidos pelo sistema
de anuéncia prévia da ANVISA, delongando, ainda
mais, o tempo de andlise.

A referida Lei n°® 14.195 tratou, ainda, da revoga-
¢do do paragrafo Unico do Artigo 40 da LPI, re-
fletindo os termos da decisdao do STF na ADI n°
5529, de modo que as patentes de invencgao vi-
gem, atualmente, pelo prazo de 20 anos €, no
caso de modelos de utilidade, pelo prazo de 15
anos, ambos contados da data do depésito do
pedido, o que constituiu um marco de alteracao
da norma de regéncia devido as consequéncias
impactantes no atual sistema de protecéao de pa-
tentes, mormente quando nao ha qualquer meca-
nismo de compensacgao aos titulares pela demora
na analise dos pedidos de patentes.

Merece aparte, entretanto, o arduo comprometi-
mento do INPI, nos ultimos cinco anos, para redu-
zir o acumulo de pedidos de patentes pendentes
de decisao, como, por exemplo, procedimentos
especificos para acelerar o exame dos pedidos
de patentes (trAmite prioritdrio, etc.). Este traba-
Iho feito pela Diretoria de Patentes do INPI resul-
tou numa reducao significativa de 80% do chama-
do “backlog” e é um alento, de certa forma, para
aqueles requerente e titulares de patentes que ti-
veram prejuizos ocasionados pelas polémicas
medidas ja mencionadas.

Pagina 40 |




Ainda sobre uma posicao refrataria ao sistema
de patentes em matéria farmacéutica no Brasil,
nao obstante o TRIPs e as disposi¢cOes da De-
claracao de Doha ja garantirem os mecanismos
necessarios para a limitagcao dos direitos de
patentes em casos de emergéncia nacional
para paises em desenvolvimento, o Senado Fe-
deral propés, também em 2021, o Projeto de Lei
n°® 12/2021, que originou a Lei n°® 14.200/21,
incluindo o Art. 71-A na Lei de Propriedade In-
dustrial, com o intuito de viabilizar, por meio
de licenga compulsoria, a produgédo de medica-
mentos para fins de exportagcao a paises com
insuficiente ou nenhuma capacidade de fabrica-
¢do no setor farmacéutico para atendimento de
sua populacgao, visando, a primeira vista, ao tra-
tamento e prevengédo da COVID.

Curioso notar que as alteragdes promovidas no Ar-
tigo 71 bem como a inclusao do 71-A foram aca-
tadas apesar das declaragdes de Dimas Covas, di-
retor do Instituto Butantan (Coronavac), e Mario
Moreira, vice-presidente de Gestao e Desenvolvi-
mento Institucional da Fiocruz (Astrazeneca-Ox-
ford), em audiéncia no Senado em 08 de abril de
2021, acerca do valor agregado das parcerias fir-
madas com as empresas estrangeiras durante a
pandemia. Os dois refutaram, ainda, qualquer argu-
mentacao no sentido de que a falta de vacinas se-
ria devido a questdes patentarias e de que o licen-
ciamento compulsério seria uma solugéo eficaz.

Assim, o Brasil concluiu seu ano de 2021 no seg-
mento da Propriedade Intelectual com forte atua-
¢ao do legislativo e judiciario na contramao dos
interesses dos titulares de patentes e, consequen-
temente, gerando certo grau de inseguranga juri-
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dica para todos aqueles que investem em novas
tecnologias, principalmente aqueles atuantes no
setor farmacéutico.

Conclusao

Entre os dois paises, ha algumas similitudes re-
levantes: ambos populosos, com extensos terri-
torios, que permitiram o patenteamento de me-
dicamentos mais tardiamente (o que ocorreu
com a grande maioria dos paises, deve-se res-
saltar) e que visam a atingir a universalidade e
eficiéncia em assisténcia a saude, muito em-
bora nao haja duvidas de que o SUS é um dos
maiores sistemas do mundo, que atende mais
de 190 milhdes de habitantes.

Mas nao ha como ser negada a diferenga de ru-
mos de Brasil e China, ndo somente no ultimo
ano, mas em suas estratégias de protecao da Pro-
priedade Intelectual em médio e longo prazo. A
China, nos parece, sucumbiu ao ditado “se ndo
pode vencé-los, junte-se a eles” e, concomitante-
mente com a elaboragao de seu arcabouco legal
relativo a Propriedade Intelectual, passou a inves-
tir macicamente em educagao, tecnologia, inova-
¢ao, parcerias entre o mundo corporativo e 0 aca-
démico e em incentivos a empreendedores.

Assim, o pais vem, num movimento uniforme,
aperfeicoando seu sistema de protecao e aderin-
do as praticas internacionais. Ao proteger a Pl, o
pais denota claramente proteger seus proprios
bens pois, atualmente, como ja mencionado, a
China é o primeiro depositante de patentes pela
OMPI no mundo. Nao é a toa que lidera a inova-
¢ado mundial junto com os Estados Unidos
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Por outro lado, vemos um Brasil que ainda procu-
ra remédios paliativos, que tratam superficialmen-
te sintomas, mas nao curam a doenga. Com deci-
soOes e alteragdes legais de cunho eminentemente
politico e econémico, em que pese o respeito que
merecem as maximas cortes do pais, bem como
os representantes do Poder Legislativo, o cenario
apresentado em 2021, além de causar extrema
desconfianga acerca da robustez da legislagao
em vigor, gera inseguranca juridica e nao resolve
os problemas estruturais do Brasil.

E efetivamente incongruente imputar, ao sistema
de patentes, os prejuizos em matéria de salde ou
a qualquer outro setor no Brasil, ao nos deparar-
mos, concomitante e usualmente, com escanda-
los de corrugd@o, mau uso e desvio de recursos pu-
blicos, desindustrializagao, principalmente no que
se refere a industria 4.0, além de parcos investi-
mentos em educagao e ciéncia.

Quando o Brasil realmente comecar a visualizar
a Propriedade Intelectual ndo como um fim em
si mesmo ou um instrumento de protecao de di-
reitos individuais, mas como um meio, uma ferra-
menta eficaz de desenvolvimento econémico e de
comércio internacional, efetivamente investindo e
fiscalizando recursos na sua promogao, as paten-
tes e a transferéncia de tecnologia serdo, em vez
de antagdnicas, partes realmente inexoraveis das
politicas publicas, ndo somente relativas ao setor
farmacéutico, mas também aos demais segmen-
tos tecnoldgicos da sociedade brasileira.
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