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Infrações de patente no bojo de 

Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo

Marçal Justen Filho

Parecer

...honrou-me com a solicitação de parecer versando sobre os fatos e os quesitos 

I — Os fatos e os quesitos

1. A Consulente narrou ser titular da patente de invenção ..., concedida pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). ...
2. Segundo informado pela Consulente, ... o registro sanitário foi concedido 

— única empresa autorizada pela Consulente a 

3. Ocorre que, a despeito dos fatos acima narrados, foram apresentadas 
e aprovadas propostas de contratos administrativos de Parcerias para o 

a sua produção e a sua fabricação em território nacional.
4. Em face desses fatos, a Consulente reputa que a submissão de uma proposta 

do medi camento que faz uso de invento patenteado, infringe as normas dos 
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arts. 42 e 184 da Lei da Propriedade Industrial — LPI (Lei Federal 9.279/1996) 
bem como dos arts. 14, III, b e 22, VIII da Portaria 2.531/2014 do Ministério da 
Saúde.
5. Assim e para respaldar o seu posicionamento, solicitou a elaboração do 
presente parecer, versando sobre os seguintes quesitos:

a) 
 

b) 

c) 

per 
se

d) 

e) É compatível com o direito brasileiro a celebração de PDP para a aquisição 

f) 

g) A

6. Passo a responder.



Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 281-357, set./dez. 2018.

283MARÇAL JUSTEN FILHO  |  Infrações de patente no bojo de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo

II — A ressalva inicial

pelo signatário em oportunidades pretéritas. No presente parecer, tais enten-

III — Considerações gerais sobre a propriedade imaterial

imateriais produzidas pelo ser humano.

III.1 A questão da propriedade

9. A propriedade imaterial não se confunde com o instituto da propriedade ou 

do domínio, embora com ele guarde pontos de contato relevantes.

III.1.1 As características quanto ao objeto protegido

10. A propriedade, tal como tradicionalmente conhecida no direito privado e 

passou a se admitir a propriedade envolvendo criações do ser humano, mas 

espaço.

11. Já a propriedade imaterial é uma decorrência do desenvolvimento pelo ser 

necessária. O fundamental reside na capacidade humana de produzir novos 

inventos, signos distintivos e criações autorais.

12. Nesse caso, a criação inerente à propriedade imaterial pode traduzir-se 
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coisa física dela deco

que se armazena a reprodução da composição. A composição musical não se 

uma interpretação. Igualmente, a obra literária não se confunde com o 

— e o serão na 
sua dimensão imaterial, como criações do espírito humano.

III.2 A distinção entre direitos autorais e propriedade industrial

14. Usualmente, considera-se que a propriedade imaterial compreende uma 
pluralidade de situações distinguíveis entre si. Basicamente, são diferenciadas 
a propriedade intelectual e a propriedade industrial.1

III.2.1 Os direitos autorais

15. Alude-se à propriedade intelectual para indicar as criações preponde-

estética.

1  

percuciente de Giles Lipovestky e Jean Serroy, que destacam: “o capitalismo artista criou um 

” (  — viver na 
era do capitalismo artista. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 
2015. p. 28).
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III.2.2 A propriedade industrial

2

III.3 Os direitos assegurados ao titular da propriedade imaterial

17. A propriedade imaterial atribui ao seu titular as faculdades de usar, fruir 

modo indevido.

III.3.1 As utilidades diretas em favor do titular

tal como lhe é assegurado também a coleta dos seus frutos. Ademais, também 
lhe é facultado dispor dos benefícios econômicos decorrentes, promovendo 
a transferência da sua titularidade para terceiros — mediante, se assim lhe 
aprouver, remuneração adequada.

III.3.2 A vedação à apropriação por terceiros

19. Um dos atributos essenciais à propriedade imaterial consiste no poder 

2

uma análise clássica do tema, consulte-se Gama Cerqueira, Tratado da propriedade industrial. 
São Paulo: RT, 1982.
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III.3.3 O direito de o titular exigir a cessação da exploração 

indevida

destinadas a fazer cessar a atuação indevida do terceiro. Essa solução é 

III.3.4 A relevância diferenciada no âmbito da propriedade 

industrial

industrial envolve precisamente a produção de efeitos materiais diferenciados, 

IV — A garantia constitucional às patentes de invenção

IV.1 A tradição constitucional brasileira

IV.2 A propriedade como direito fundamental

24. Sob um prisma geral, a propriedade é reconhecida constitucionalmente 

assegurando proteção ampla à propriedade. Aliás, tal previsão está contem-
plada no próprio caput do art. 5º da CF/88.
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IV.3 A previsão explícita sobre os inventos industriais

que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para 

econômico do País”.

IV.4 A tutela à atividade econômica privada

nômicas pelos particulares, contemplada em uma pluralidade de dispositivos. 
Basta destacar o art. 170 e seu parágrafo único da CF/88, que reconhecem a 
livre-iniciativa, a livre concorrência e a legitimidade da apropriação privada 
dos lucros produzidos.
27. Os inventos industriais se constituem em instrumento relevante (se não 

civilizatória, a tutela às invenções está presente em todos os países socio-
economicamente desenvolvidos. Por isso, deve-se reputar que a proteção 

preende inclusive garantias em favor dos autores de inventos.

V — A saúde como direito fundamental e a Administração 

Pública

28. A questão comporta enfoque sob outro prisma, relacionado com as hipó-
teses em que o invento versar sobre medicamentos e outros produtos relacio-
nados com a saúde humana.

V.1 A proteção constitucional à vida (e à saúde)

dade humana. Como é evidente, um direito fundamental essencial consiste na 
proteção à saúde.
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V.1.1 A atividade farmacêutica e a proteção à saúde

saúde. Os medicamentos são úteis e necessários — algumas vezes, indis pen-
sáveis — à prevenção de doenças, ao tratamento das moléstias e à ampliação 
da qualidade de vida.

V.1.2 A dignidade humana e os medicamentos

31. Os medicamentos são instrumento de combate a doenças, de prevenção 
da deterioração da integridade física e mental e de atenuação do sofrimento 

32. Os medicamentos são fundamentais para a melhoria da saúde dos seres 
humanos. A administração de medicamentos destina-se a prevenir moléstias 
e seus efeitos danosos, bem como a promover a cura dos pacientes. Em muitos 
casos, o medicamento é a única alternativa para assegurar o tratamento ou 
melhorar a qualidade de vida do paciente. Em outros, assume papel funda-

sociedade.3

humana, nas suas mais diversas facetas. Nos últimos séculos, o avanço cien-

qualidade de vida do ser humano, graças especialmente à prevenção e ao 
tratamento de doenças por meio de medicamentos.
34. A fundação da Organização Mundial da Saúde, em 1946, estabeleceu 
um marco na promoção da saúde. A Constituição da OMS consagra a saúde 
como “um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a 
ausência de doença ou enfermidade”.4 Ficou estabelecido que gozar do melhor 
estado de saúde possível é um direito fundamental de todo o ser humano.

3

período de meses, principalmente na África. Até o momento, nenhuma medida efetiva para 
evitar a disseminação do vírus foi encontrada. Os especialistas apontam que uma vacina, que 

4 Fonte: 3º-Mun 
. 

Acesso em: 8 abr. 2018.
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V.1.3 O dever estatal de promover a saúde

35. A promoção da saúde se constitui em um direito fundamental, ao qual 
corresponde (inclusive) um dever estatal. Uma síntese da disciplina consti-
tucional sobre o tema se encontra no art. 196 da CF/88, assim redigido:

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

e recuperação.

a conclusão de que o Estado seria titular privativo das atividades de natureza 
farmacêutica.

V.2 A orientação geral: a ausência de monopólio estatal

37. A consagração constitucional de um direito fundamental e do dever de o 
Estado promover ações necessárias à dignidade humana não acarreta, como 

38. Essa é a orientação geral da CF/88, que se manifesta relativamente a diversos 

relevante do que o medicamento para a preservação da saúde é a alimentação. 
Portanto, o direito fundamental à saúde implica não apenas o fornecimento de 
medicamentos para os indivíduos. Mais do que isso, demanda a alimentação 

de alimentos teriam sido transformadas constitucionalmente em monopólio 
estatal.

VI — A exploração econômica em regime de mercado

reconhecer à iniciativa privada a autonomia para aplicar os métodos de mer-
cado para a concepção, o desenvolvimento, a produção e a comercialização 
dos medicamentos.
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VI.1 A exploração mais eficiente dos recursos econômicos

40. Isso permite a alocação dos recursos econômicos privados para o 
desenvolvimento de todas essas atividades. A competição entre os diversos 
agentes econômicos, visando à obtenção de lucro, conduz ao surgimento de 
novos medicamentos, a partir de ideias originais que resultam em soluções 
até então não cogitadas.

o custo mais reduzido e no menor espaço de tempo, reside em facultar à 

VI.2 O desenvolvimento de novos medicamentos

42. Os laboratórios farmacêuticos têm um papel essencial no desenvolvimento 
de novos medicamentos.
43. A maior parte dos medicamentos que depois se tornam disponíveis no 
mercado surge por meio da atuação de laboratórios farmacêuticos. A indústria 
investe valores vultosos nesse campo, com vistas a desenvolver produtos para 
as mais diferentes doenças e moléstias.

mentos é necessária para sustentar o custo e os riscos da pesquisa e desen-
volvimento para a produção de novos produtos.

VI.2.1 O custo elevado das pesquisas

mente elevados. Isso porque o período de tempo despendido entre o início das 

par 5

5 Bruno Falcone, : convergência principiológica. 
Curitiba: Juruá, 2013. p. 66.
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pode variar de 800 milhões a 2,6 bilhões de dólares.6

VI.2.2 Os riscos de insucesso

Trata-se de processo que envolve um grau elevado de riscos e incertezas. 
Apenas uma pequena parcela dos compostos desenvolvidos tem a sua 

minado processo inventivo fracassar.
48. Nesses casos, o laboratório desenvolvedor terá que arcar integralmente 
com todos os custos desse processo, sem ter a possibilidade de obter qualquer 
recompensa direta pelos recursos e esforços empregados.

VI.2.3 A exploração econômica do medicamento

49. Os custos totais no desenvolvimento de novos produtos são compensados 
por meio da comercialização dos medicamentos no mercado. Os resultados 

e desenvolvimento a amortização de seus custos, o custeio de suas despesas e 
a remuneração ao capital investido.

VI.2.4 A exigência inafastável da tutela à propriedade industrial

invenção. A submissão das invenções relacionadas a medicamentos7 ao regime 

6 Nesse sentido, DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes e 
desenhos industriais analisados a partir da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, Rio de Janeiro: 

Propriedade..., op. cit., p. 67.
7 No presente parecer, há reiteradas passagens aludindo a patentes sobre “medicamentos”. 

patentes que cobrem diferentes aspectos de um medicamento ou de seu modo de produção. 
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indústria farmacêutica.
51. A ausência ou a limitação de patentes de invenção sobre tecnologias 
relacionadas a medicamentos conduziria à apropriação dos benefícios por 

e da genialidade alheia. Diante da inviabilização da recuperação dos 
investimentos, haveria um incentivo insuperável à cessação das atividades de 
pesquisa e inovação nesse setor.
52. Defender a eliminação das patentes de medicamentos acarretará efeitos 
muito mais danosos à saúde pública e individual. Promover a violação dos 
direitos protegidos pela patente resultará, em curto prazo, na ausência de 
instrumentos para prevenção e tratamento de moléstias.

farmacêutica de pesquisa e desenvolvimento é condição indispensável à sua 

A remuneração se constitui em contrapartida essencial pela aplicação de 
recursos e esforços pessoais.

VI.2.5 A solução legislativa expressa

54. Essas razões (dentre outras) conduziram à adoção de uma solução 

vas a produtos farmacêuticos, desde que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º).
55. Ao revogar o Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971), a Lei 

56. Tanto se admite a patenteabilidade de inventos farmacêuticos, que a Lei de 

pedidos dessa área tecnológica.8

8 Lei de Propriedade Industrial, art. 229-C: “A concessão de patentes para produtos e processos 

ANVISA”.
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VI.3 A indústria farmacêutica como atividade econômica

econômica aberta à iniciativa privada e à livre concorrência, com todos os ins-
— inclusive a tutela inerente à propriedade 

industrial.

VI.3.1 A incidência das garantias constitucionais pertinentes

59. Todas as garantias constitucionais à atividade econômica se aplicam à 

de proteção à propriedade privada, à livre-iniciativa e à livre concorrência.

VI.3.2 A ilicitude da infração à patente de invenção

60. Não é lícita qualquer atividade — pública ou privada — orientada a violar 
os direitos resultantes de patente de invenção, inclusive de patentes que 

VII — Patentes de invenção e a administração pública

61. Seria até desnecessário assinalar que as patentes de invenção e todo o 

VII.1 O regime constitucional da Administração Pública

severo, que não comporta qualquer prática apta a colocar em risco valores 
fundamentais.
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VII.1.1 O art. 37 da CF/88

63. O art. 37 da CF/88 estabelece que “A administração pública direta e indireta 

”.

VII.1.2 A relevância à legalidade

64. A legalidade se constitui em um dos fundamentos do regime de direito 
público. A determinação constitucional é inerente a um Estado de Direito, em 
que a atividade estatal é disciplinada pelo Direito. Os atos administrativos 

VII.2 Ainda a distinção entre regimes jurídicos

65. O direito brasileiro submete a atividade administrativa ao regime de 

atividades públicas e privadas.
66. A atividade administrativa é norteada à realização de valores indispo-
níveis, que traduzem conquistas civilizatórias que dão identidade à Nação. 
A in disponibilidade de tais valores conduziu à atribuição à Administração 
Pú blica da titularidade do poder-dever de promover a sua realização efetiva.9

parte dos casos, da 
própria. Isso compreende, inclusive, o poder para alterar as suas escolhas, 

9

Um interesse é publicizado por ser indisponível. Portanto, antes de ser público, o interesse é 
indisponível. A indisponibilidade é a causa, a consequência é a sua publicização. Usualmente, 
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VII.2.1 O respeito ao direito: o princípio da legalidade

diferenciais do regime de direito público é a submissão ao princípio da lega-

privado não

privado legitima a conduta ilícita e a infração à lei.
69. Ora, é evidente que a compatibilidade com o direito (e com a lei) constituem-
-se em núcleo essencial tanto do regime de direito público como do regime 

VII.2.2 A exigência generalizada de respeito aos valores 

fundamentais

70. O núcleo da distinção entre os regimes de direito público e de direito pri-
vado não reside, por isso, no respeito à lei —
conduta socialmente relevante.10

VII.2.3 O núcleo da distinção

71. A diferença fundamental reside em que toda e qualquer conduta subor-
dinada ao direito público apresenta natureza instrumental para a realização 
dos valores fundamentais.
72. Já as condutas disciplinadas pelo direito privado são orientadas à reali-
zação dos direitos individuais —

73. A distinção reside em que a margem de autonomia para o agente público é 

10 Considerações similares são aplicáveis ao tema da submissão ao princípio da boa-fé, que se 
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74. Assim se passa porque a renúncia pelo agente privado à realização dos 

se passa no tocante ao agente público, que somente pode abdicar da realização 
dos valores fundamentais quando houver uma autorização legislativa para 
isso.

for permitido.

a lei determina. As normas proibitivas e imperativas aplicam-se com idêntica 

VII.3 A Administração Pública e os direitos subjetivos privados

78. As considerações anteriores tornam evidente que a atividade administrativa 
do Estado encontra-se conformada não apenas pelas normas dirigidas dire-

VII.3.1 Estado Democrático de Direitos e garantias aos particulares

79. Uma das características essenciais do Estado Democrático de Direito reside 
na consagração de garantias em favor dos particulares, que são oponíveis ao 
próprio Estado.
80. Aliás, essa concepção se encontra na própria origem do Constitucionalismo 
do século XVIII. As primeiras Constituições contemplaram não apenas a 
separação dos Poderes estatais, mas também as limitações do poder estatal 
em face dos particulares.
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81. Justamente 

oponíveis diretamente ao Estado.11 Relacionam-se com a vida, a propriedade, 
a liberdade de pensamento, dentre outras manifestações fundamentais.

VII.3.2 A criação de direitos subjetivos por via legislativa

erga omnes —

VII.3.3 Os direitos subjetivos privados e a legalidade administrativa

ao Estado ou em que é dirigido erga omnes, a determinação constitucional da 
legalidade impõe limites à atuação estatal.
84. A vedação à infração às determinações consagradas normativamente 

VII.4 A vedação à prática de infração pela Administração Pública

85. As peculiaridades do regime de direito público que disciplinam a atividade 
da Administração Pública implicam a vedação à prática por ela de qualquer 
conduta tendente a infringir os direitos assegurados por patente de invenção.

11 Acerca da concepção geracional dos direitos fundamentais, consulte-se a obra de Paulo 
Bonavides, Curso de direito constitucional. São Paulo: 2013. Lembre-se que a distinção entre 
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VII.4.1 A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública

86. Um dos aspectos centrais do regime de direito público consagrado constitu -

estabelece que

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

casos de dolo ou culpa.

87. Essa regra submete a Administração Pública a uma disciplina mais severa 

quando acarretar lesão a terceiro, imporá a indenização pela Administração 
Pública das perdas e danos causados.

VII.4.2 O impedimento à prática da ilicitude pela Administração 

Pública

88. A imposição da legalidade da atividade administrativa do Estado acar-
reta impedimento à consumação do ilícito. O direito prevê mecanismos para 
preservar a integridade do ordenamento. Autorizam-se providências orien-
tadas a interromper o curso da atividade administrativa orientada à violação 
ao direito.
89. Justamente por isso, o direito brasileiro contempla uma série de remédios 

nados a evitar a consumação da ilicitude ou do abuso.

VII.5 A gravidade diferenciada da ilicitude administrativa

90. A tese da legitimidade da ilicitude administrativa é teratológica inclu-
sive porque tais categorias de condutas são dotadas de reprovabilidade 
diferenciada.
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VII.5.1 A dimensão preventiva da sanção jurídica

de infrações. Portanto, a sanção (inclusive a responsabilidade civil de cunho 
indenizatório) apresenta essa feição de desestímulo ao ato ilícito.

também se destina à reparação dos efeitos nocivos produzidos e à punição do 

VII.5.2 A gravidade da ilicitude administrativa

nistrativa, é indefensável a concepção de que o agente estatal disporia da 

tando arcar com os efeitos patrimoniais decorrentes de uma indenização.
94. Essa solução é absolutamente incompatível com um Estado Democrático 
de Direito. O Estado se subordina ao Direito e todos os agentes estatais estão 

gravidade político-institucional na conduta consciente e intencional do agente 
estatal de lesar o direito.

VII.5.3 A dimensão ética da conduta estatal

oriente a sua conduta de modo a produzir a violação ao direito. Prática dessa 
ordem infringe o compromisso fundamental entre Estado e Nação.
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VII.5.4 A ausência de titularidade patrimonial

96. A questão é ainda mais séria porque os efeitos patrimoniais da ilicitude 
praticada pelo agente administrativo recaem sobre o erário. O Estado 

previsto o direito de regresso em favor do Estado, isso não elimina os efeitos 
danosos produzidos pela conduta infracional.

VII.5.5 Síntese: a vedação à consumação da ilicitude

para a prática do ilícito pela Administração Pública. Não é cabível defender 
que a Constituição teria legitimado a infração do direito mediante a garantia 
da indenização ao particular lesado. Essa solução seria teratológica.
98. O princípio da legalidade acarreta uma vedação geral e absoluta à conduta 
ilícita do agente público. A Administração Pública não dispõe de autonomia 

VII.6 A submissão da Administração Pública aos efeitos da patente

pro cessos farmacêuticos, produz efeitos vinculantes para a Administração 
Pública.

VII.6.1 A oponibilidade da patente à Administração Pública

100. A patente é oponível à Administração Pública por se tratar de um direito 

oponível a pessoas indeterminadas. A Administração Pública não é investida 
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VII.6.2 O dever jurídico de abster-se de condutas infracionais

direitos assegurados ao titular de uma patente de invenção.

VII.7 Ainda os limites da “supremacia do interesse público”

processo farmacêutico, afasta a incidência do princípio da “supremacia do 
interesse público”.12

VII.7.1 A eficácia vinculante do direito subjetivo privado

para a Administração Pública.

cabe à Administração Pública respeitar e obedecer tal determinação.

12 O signatário não é partidário da concepção de que o princípio da supremacia do interesse 

entendimento do signatário em Curso de direito administrativo. São Paulo: RT, 2016. p. 51 e ss.
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VII.7.2 O âmbito de aplicação da supremacia do interesse público

assegurados normativamente a um particular.

próprio de aplicação da supremacia do interesse público é aquele em que não 

considerar-se a supremacia do interesse público — a qual não implica, no 
entanto, o puro e simples sacrifício do interesse privado legítimo.

VII.7.3 Solução legislativa para conflitos

públicos e privados.

obri ga tória, sem qualquer margem de autonomia para a Administração 

 
O direito de propriedade é protegido como um direito fundamental na CF/88. 

teses, não caberá à Administração Pública apropriar-se, de modo puro e 

tência de um interesse público efetivo e consistente é um requisito neces sário, 

volvidas por meio de um processo administrativo — e, em muitos casos, um 
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VIII — A disciplina da Lei 9.279

9.279/1996.

VIII.1 A tutela jurídica à propriedade industrial

113. O diploma veicula regras amplas e abrangentes no tocante à proteção dos 
inventos.

VIII.1.1 A ampla proteção à invenção

nas suas várias manifestações. Aquelas invenções que preenchem os requi-
sitos estabelecidos pela Lei asseguram ao seu titular, por período de tempo 

VIII.1.2 A patente de invenção

ao invento dotado dos requisitos de patenteabilidade postos pelo artigo 8º da 
LPI: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

zação da mesma invenção por um terceiro não autorizado.

VIII.1.3 Os direitos assegurados ao titular da patente

de modo direto ou indireto, do invento protegido. A própria terminologia 

especialmente econômica.
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a vedação a que um terceiro, sem o consentimento do titular da patente, 

O aproveitamento da invenção por um terceiro somente será compatível com 

VIII.1.4 Ainda a razão de ser do privilégio patentário

social da criação promovida.

aplicação de recursos econômicos, os quais são usualmente muito relevantes.

à atividade criativa. Se um terceiro pudesse apropriar-se das ideias alheias e 

inventor, o resultado prático seria o incentivo à atuação do chamado “free-
rider”.13 Então, todos os esforços e toda a criatividade inerentes às atividades 
de criação não resultariam em benefícios para os inventores, eis que seriam 
apropriados por terceiros.
123. O efeito prático dessa situação seria a cessação das atividades de pesquisa, 

tempo, os seus esforços e os seus recursos econômicos nesse processo, eis que 
a eles não seriam assegurados benefícios diferenciados.
124. Por isso, o privilégio em favor dos titulares das patentes de invenção é 

13

a criação do cenário. O “free-rider” é aquele que se apropria dos benefícios propiciados pelos 
esforços alheios, sem se submeter aos sacrifícios e esforços indispensáveis para tanto. Por isso, 
um dos postulados fundamentais da repressão à concorrência desleal reside no combate às 
práticas de “free-rider”.
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Os potenciais inovadores são incentivados a produzir soluções desconhecidas 

(inclusive econômica) em condições monopolistas.

VIII.1.5 O privilégio temporário

econômica do invento é concedido de modo temporário. Essa temporariedade 

da invenção, independentemente do consentimento do inventor uma vez 
decorrido o prazo previsto para o privilégio, e consequente entrada da inven-
ção em domínio público.

VIII.2 A repressão civil e a repressão penal

penal e não penal.

VIII.2.1 A tutela penal

pressuposto, preparação ou decorrência de tal violação.

VIII.2.2 A tutela não penal

compreende a interdição das práticas violadoras da patente, traduzindo-se 
em providências de interdição de sua consumação e da submissão do infrator 
à obrigação de indenizar as perdas e danos decorrentes.
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O terceiro, não titular da patente, está subordinado a uma determinação 

concreto aos potenciais infratores, inclusive para a eles determinar o pleno 

infrator por perdas e danos acarretadas ao titular da patente.

VIII.3 As decorrências da amplitude da repressão

infração à patente é muito relevante.

VIII.3.1 Ainda a distinção entre repressão penal e não penal

134. Deve-se tomar em vista que a repressão penal apresenta características do 

providências destinadas a impedir a consumação da infração, segundo uma 
compreensão teleológica.
136. Como decorrência, a repressão não penal abarca condutas que não seriam 

em providências concretas que impeçam a consumação de um ilícito provável.
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VIII.3.2 A distinta abrangência das órbitas repressivas

propriedade industrial faz-se não apenas pela repressão penal, mas também 
se desenvolve mediante a ampla utilização dos instrumentos não penais.

penal envolve, como regra, a incidência cumulativa da repressão não penal. 
Isso é inclusive reforçado pela redação do art. 207 da Lei 9.279:

VIII.4 As regras legais específicas atinentes à disciplina não penal

139. O art. 42 da Lei 9.279 dispõe sobre os direitos do titular da patente, 
consagrando o regime não penal aplicável.

VII.4.1 A redação do dispositivo

140. O referido dispositivo tem a seguinte redação:

estes propósitos:

I 

II  processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 

diverso daquele protegido pela patente.
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VIII.4.2 A violação ao uso

141. A violação mais evidente à patente consiste no uso. Somente o titular da 
patente ou terceiro com o seu consentimento dispõem da faculdade de usar o 

faz uso do invento).
142. A vedação legal deve ser interpretada amplamente. O verbo usar 

VIII.4.3 A proibição à conduta de produzir

143. O dispositivo também reprime as condutas relacionadas ao uso indevido. 

para o uso dele.14

VIII.4.4 A proibição à importação

for orientada a promover uma das condutas previstas no mesmo dispositivo.

VIII.4.5 A proibição à venda

na alienação do bem mediante remuneração e propicia ao infrator um proveito 

pressuposto da c
ilícitas, condutas destituídas em si mesmas de conteúdo econômico.

14

local.
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VIII.5 A proibição à “colocação à venda”

solução legislativa.

VIII.5.1 A solução redacional adotada

-

VIII.5.2 Ainda a formação do contrato de venda

149. O contrato de compra e venda aperfeiçoa-se pelo consenso de vontade 

e o prazo.15 Mas esse acordo de vontades é produzido mediante uma sucessão 
de condutas individuais, desenvolvidas de modo autônomo tanto sob o 

VIII.5.3 A oferta ou proposta

compra ou a venda dirige-se a pessoa determinada ou indeterminada.

disposição em protagonizar uma contratação. Indica as condições quanto ao 
futuro negócio.

15

se Caio Mário da Silva Pereira. Instituições de direito civil, v. III — Contratos, 21. ed. 2017 e 
Orlando Gomes. Teoria geral dos contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
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VIII.5.4 A aceitação

constantes da proposta a ele dirigida.16

VIII.5.5 O aperfeiçoamento do contrato: a fusão das vontades

153. Ocorrendo a aceitação da proposta pelo destinatário, aperfeiçoa-se o con-

duas ou mais partes.

VIII.5.6 A “colocação à venda”

154. As considerações anteriores são relevantes porque a disciplina da 

geral dos contratos consagrada no Código Civil.
155. Colocar à venda consiste em conduta orientada a promover a alienação 

para a formação do contrato. Aquele que “coloca à venda” manifesta uma 

determinado.
157. A solução redacional adotada pela Lei implica a repressão a conduta que 

essenciais a um futuro contrato.

16

destinatário da primeira oferta desencadeia um novo processo de contratação. Como prevê o 

importará nova proposta”.
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VIII.5.7 A repressão à conduta de “colocar à venda”

“colocar à venda”. O dispositivo apanha todas as condutas que materializem 
uma vontade, ainda que inicial, imperfeita e não completa, de promover a 

ou importado. A ilicitude alcança inclusive a conduta de colocar à venda um 
— inclusive 

“colocação à venda”.

VIII.5.8 A equivalência jurídica

de “produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar para os referidos 
propósitos” do produto protegido pela patente ou do processo ou produto 
obtido diretamente por um processo protegido pela patente.
162. A consumação de qualquer das condutas referidas no art. 42 da Lei de 

VIII.5.9 A pluralidade de direitos assegurados ao titular da patente

do infrator, a sua pretensão de sua cessação.
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VIII.5.10 A existência de dever estatal de intervir

164. Portanto, a regra do art. 42 da Lei de Propriedade Industrial institui 

do Estado.
— 

qual o Estado está obrigado a adotar as providências para impor a cessação 

VIII.5.11 A interdição à consumação da conduta contratual

166. A interpretação sistemática implica que os direitos do titular da patente 
asseguram-lhe opor-se inclusive a práticas concertadas por mais de um 

evitar que uma prática contratual chegue a se consumar.
167. Assim, “colocar à venda” o produto abrangido pela proteção da patente 
se constitui em infração. Daí não se segue que “vender” seria lícito — 
interpretação que atingiria as raias do despropósito. De todo modo, a Lei 

 
na tu reza bilateral. A operacionalização do contrato de compra e venda  

 
do ven dedor e do comprador.

VIII.6 As regras legais específicas atinentes à disciplina penal
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VIII.6.1 Os arts. 183 a 186 da Lei 9.279

170. A Lei 9.279 veiculou a disciplina penal sobre esse tema nos arts. 183 e 

Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade 
quem:

I 

II 

quem:

I 

II  importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo 

diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Pena 

exploração do objeto da patente.

Pena 

VIII.6.2 A reiteração das considerações anteriores

referidas no art. 42. Mas a criminalização compreende outras condutas, 
relacionadas àquelas referidas no art. 42.
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VIII.6.3 A amplitude da repressão penal

172. A transcrição acima realizada dos dispositivos penais destinou-se a 
evidenciar a amplitude da repressão consagrada. Mais do que isso, é indis-
pensável apontar a dimensão simbólica desse tratamento.

a violação aos direitos inerentes à patente outorgada. A lei foi minuciosa, 

além, o recebimento de produto fabricado com violação a patente consuma 

de condutas indispensáveis à consumação do crime. O mero fornecimento de 
um componente ou de material ou equipamento necessário à produção se 

VIII.6.4 Ainda a amplitude da repressão penal

diversas categorias de condutas. Não se trata de penalizar apenas a “venda” 

crime consumado.

VIII.6.5 Crimes de perigo ou formais

formais. Como se sabe, essa categoria compreende condutas que a lei penal 

consumação de um dano material ou patrimonial.
178. Assim se passa no tocante à violação a patentes de invenção.
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VIII.7 Síntese

179. A análise desenvolvida destinou-se a evidenciar que o direito brasileiro 
consagrou proteção efetiva, séria e severa em favor dos titulares de patentes 
de invenção. A disciplina legislativa foi concebida de modo a eliminar 

dos valores protegidos.

IX — A figura do contrato administrativo

17

IX.1 A acepção ampla

181. Em acepção ampla, contrato administrativo compreende todo acordo 
de vontades, destinado a disciplinar a conduta posterior das partes, de que 
participa a Administração Pública. Sob esse enfoque, o conceito de contrato 

IX.2 As espécies de contratos administrativos

182. Em termos de sistematização, o signatário tem diferenciado três espécies 
compreendidas no gênero “contrato administrativo em sentido amplo”. 

administrativos em sentido restrito e os acordos de vontade da Administração.

17 Esse entendimento é compartilhado pela generalidade da doutrina. Para uma análise mais 
detida, consulte-se Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
17. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1073 e ss.
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IX.2.1 Os contratos de direito privado da Administração Pública

183. A Administração pode participar de contratos típicos do direito 

a Administração assume a condição de segurado. Esses são os contratos de 
direito privado da Administração Pública, referidos no art. 62, §3º, inc. I, da 
Lei 8.666.18

IX.2.2 Os contratos administrativos em sentido restrito

boração (compra, alienação, serviços, inclusive de obras públicas), regidos 

concessão de serviço público), disciplinados por leis setoriais — ainda que 
normas gerais sobre o tema tenham sido veiculadas pela Lei 8.987/1995.

IX.2.3 Os acordos de vontade da Administração Pública

185. O terceiro grupo — acordos de vontade da Administração Pública — 

IX.3 A distinção entre convênio e contrato administrativo restrito

do presente parecer, é relevante acentuar a distinção entre 
convênio e contrato administrativo em sentido restrito.

18 “

”
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IX.3.1 O fim comum destituído de interesse econômico

187. O convênio público se caracteriza pela participação de dois ou mais 

sem interesse próprio de 
natureza econômica.

patrimônio da outra.

cipantes do convênio atuam de modo desinteressado, visando o bem alheio.

IX.3.2 O contrato administrativo em sentido restrito

190. Já o contrato administrativo em sentido restrito, especialmente aquele 
de colaboração, caracteriza-se pelo interesse econômico das partes. A Admi-

pelo particular será integrada ao domínio da Administração Pública.

IX.3.3 A irrelevância da denominação

191. Evidentemente, a denominação adotada na Lei, Regulamento ou ato 

“convênio”, sem preencher os requisitos correspondentes. Suponha-se, por 

realizar prestação de interesse da Administração, a qual se obriga a promover 

contrato administrativo em sentido restrito.
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X — As Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)

namental de transferência de tecnologia associada com o fornecimento de 

PDPs não são um convênio, mas sim um contrato administrativo.

X.1 A Lei 10.973/2004

194. A Lei 10.973/2004 contemplou uma pluralidade de medidas destinadas 

autorizou a aplicação de recursos públicos para atividades de inovação e de 

X.1.1 A figura da ICT

195. Esses acordos de parcerias podem contemplar uma pluralidade de 

protegida (art. 7º). A ICT pública pode celebrar contrato para transferência de 

X.1.2 A autorização para parcerias para promover inovações

196. Entre as alternativas consagradas, foi prevista a solução da parceria.  

lógica e de dese

19
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X.2 A figura das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP)

197. A Administração Pública federal editou, ao longo do tempo, diversos 

as soluções concebidas, encontrava-se a Parceria para o Desenvolvimento 
Produtivo.

para a capacitação das instituições públicas para atendimento as necessidades 
do SUS.

X.2.1 A disciplina infralegal — as Portarias 837/2012 e 2.531/2014

199. A Portaria 837/2012, do Ministério da Saúde, estabeleceu os critérios para 
o estabelecimento de PDP. Posteriormente, foi editada a Portaria 2.531/2014, 
também do Ministério da Saúde. No seu art. 2º, inc. I, consta a seguinte 

Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP): parcerias que envolvem 
a cooperação mediante acordo entre instituições públicas e entre instituições 

estratégicos para atendimento às demandas do SUS.

200. Segundo o inc. V do art. 2º, instituição pública consiste em:

201. O inc. VI do mesmo art. 2º também dispõe sobre a entidade privada, nos 
termos seguintes:

possua licença da tec
produção de uma etapa da cadeia produtiva no País.
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X.2.2 A disciplina infralegal inaplicável — o Dec. 9.245/2017

202. Apenas por cautela, cabe destacar que não se aplica no caso concreto 
o Decreto Federal 9.245, de 20.12.2017, que instituiu a Política Nacional de 
Inovação Tecnológica na Saúde — PNITS. Segundo o art. 20 do referido 
diploma (com a redação adotada pelo Dec. 9.307, de 15.3.2018):

O disposto neste Decreto não se aplica:

I —

II —

formalização em 20.12.2017. Portanto, a disciplina aplicável é aquela acima 
referida (Portaria 2.531/2014), vigente à época da ocorrência dos eventos 

X.3 A ausência de surgimento de nova pessoa jurídica

204. A Parceria para o Desenvolvimento Produtivo envolve uma associação 
temporária e delimitada de esforços entre entes administrativos estatais e 
empresas privadas.

X.3.1 A ausência da criação de uma estrutura jurídica autônoma

205. A associação inerente à PDP não produz o surgimento de uma pessoa 
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X.3.2 A existência de relacionamento puramente contratual

de natureza contratual. Assumem direitos e obrigações reciprocamente, que 

X.4 A natureza complexa do relacionamento jurídico

si indissociavelmente relacionadas.

X.4.1 A finalidade da parceria e os meios para sua consecução

208. A parceria vincula instituições públicas ou instituições públicas e insti-

reputados como estratégicos ao SUS, a quem serão eles fornecidos. 

a promover o desenvolvimento, transferência e absorção de tecnologia, tal 
como a produção, capacitação produtiva e tecnológica no País.

X.4.2 A impossibilidade de dissociação das etapas

o sucesso da PDP.
todas as etapas pre-
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X.5 A pluralidade de etapas jurídicas

procedimento contínuo.

X.5.1 A etapa de transferência de tecnologia e capacitação 

produtiva

será transferida para uma instituição pública brasileira, mediante um proces-
so orientado a dotá-la da capacitação para produzir o referido medicamento  
no País.

X.5.2 A etapa de fornecimento do medicamento para o SUS

214. Em momento posterior, ocorrerá a venda do medicamento pela entidade 

estratégica do referido medicamento relaciona-se com a necessidade de 

tecnologia.
215. Portanto, há a previsão de uma sucessão de operações de compra e venda 
ao longo do tempo durante a vigência da PDP. Após o seu término e sendo 
bem-sucedida a transferência da tecnologia —
pública capacitada para produção do produto —, haverá negociação entre 
a instituição pública e o Ministério da Saúde para o abastecimento contínuo  
do SUS.
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X.5.3 Ainda o vínculo jurídico formal entre as etapas

dissociadas entre si. Não há um contrato de cessão de tecnologia independente 
de um (ou mais) contrato(s) de compra e venda de medicamentos.

para a produção do medicamento, mas também a obrigação de compra do 
medicamento em face da empresa privada para abastecimento do SUS.
218. Assim, a cessão da tecnologia e a capacitação para a produção do medica-

mentação da compra e venda para abastecimento do SUS, após o término da 
PDP.

X.5.4 A garantia de compra e a redução de custos de transação

durante a vigência da PDP se constitui num aspecto econômico fundamental 
para a viabilização do empreendimento. A certeza quanto à obtenção de 
receitas reduz os chamados “custos de transação” do empreendimento e 
assegura à entidade privada a remuneração pela transferência da tecnologia.

X.5.5 A solução formal do Dec. 9.245

I 

II  o parceiro público 

III  o parceiro privado 
com outro parceiro privado.
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entre três partes distintas, compreendendo obrigações de distinta natureza 
entre elas —

X.6 A remuneração assegurada à entidade privada

transferência da tecnologia de titularidade de uma entidade privada em 
favor de uma instituição pública, acompanhada da capacitação desta para a 
produção do medicamento.

X.6.1 A titularidade de direitos e conhecimentos por entidade 

privada

223. Nessa hipótese, há uma entidade privada titular de direitos e conhe-

nistração Pública brasileira.

X.6.2 As obrigações de fazer impostas à entidade privada

de prestações, que compreendem obrigações de fazer. Isso envolve a cessão 

controle de qualidade e diversas outras prestações de conteúdo variável em 

X.6.3 A remuneração da entidade privada

225. Evidentemente, a entidade privada não desempenha uma atividade desin-
teressada. Trata-se de uma atuação empresarial, em que todas as obrigações 
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226. O Estado brasileiro remunera a entidade privada, mediante o pagamento 

das obrigações assumidas.

X.6.4 O preço recebido pela entidade privada

227. A remuneração à entidade privada é obtida mediante o preço desem bol-
sado pela instituição pública (indiretamente pelo SUS). Esse preço remunera 
não apenas o fornecimento do produto adquirido, mas também a transferência 
da tecnologia e todas as demais obrigações de fazer assumidas pela entidade 
privada.

X.6.5 As diversas compras e vendas

229. Em princípio, a entidade privada não realiza vendas diretamente para 
o SUS. Essas operações de fornecimento são realizadas para a instituição 
pública. Na sequência, há a venda da instituição pública para o SUS.

X.7 A inexistência de um convênio

interesse econômico próprio da entidade privada que fornece a tecnologia e 
propicia a capacitação produtiva para a fabricação do medicamento no País 
pela instituição pública.

X.7.1 A questão do preço

231. Como indicado, o contrato destina-se a assegurar o fornecimento de 
medi camentos para o SUS, o que envolve operações de compra e venda, tal 
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A aquisição do produto objeto da PDP se dará entre o Ministério da Saúde e a 

observância e reanálise dos seguintes itens: ...

remu-
ne ração, que será incorporada ao seu patrimônio, como contrapartida das 

X.7.2 A amplitude do preço

233. Anote-se que esse preço destina-se não apenas a remunerar a venda pro-
priamente dita do medicamento, mas também a compensar a transferência 

medi camento comprado da instituição pública compreende não apenas as 
despesas necessárias à produção material do medicamento e a margem de 
lucro imposta sobre o preço, mas também uma remuneração pela tecnologia 
transferida.
234. Justamente por isso, o referido art. 55, inc. III, determina o seguinte:

a) os preços estabelecidos para a aquisição de produto objeto da PDP 

X.7.3 A irrelevância da expressão “Parceria”

“Parceria Público-Privada” (Lei 11.079/2004) para aludir a um contrato admi-
nistrativo em sentido restrito, consistente numa modalidade de concessão de 
serviço público.
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X.8 A existência de um contrato administrativo

prio, ainda que dotado de peculiaridades próprias.

X.8.1 A presença das competências anômalas

238. Na PDP, a Administração Pública é investida das competências anômalas 

modo integral pelo referido diploma, são reconhecidos à Administração 

X.8.2 A observância do regime jurídico de direito privado

239. Como é evidente, no entanto, a contratação de PDP não afasta a incidência 

da parceria, que compreende inclusive a cessão de tecnologia, pressupõe a 

XI — O problema da contratação direta

Pública, mediante contratação direta. Esses produtos serão fornecidos pela 

privada.

XX.1 A solução da contratação direta

241. Os incs. XXXI, XXXII e XXXIV do art. 24 Lei 8.666 dispõem sobre a 
dispensa de licitação para contratações relacionadas com as atividades de 
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242. Lembre-se, no entanto, que o art. 25, inc. I, da mesma Lei 8.666 reconhece 

XI.2 Os limites da discricionariedade administrativa

entanto, a autonomia da autoridade estatal para adotar livremente uma solu-

sitos procedimentais determinados.

XI.2.1 A questão do procedimento prévio

quanto à formação do contrato.

XI.2.2 O procedimento administrativo prévio obrigatório

à atividade administrativa.
246. A contratação administrativa deve obrigatoriamente ser precedida de uma 

direta, sem licitação.
247. Toda e qualquer contratação administrativa compreende uma etapa preli-

e não precedida de licitação. A variação entre as duas hipóteses relaciona-se 
com o formalismo do procedimento a ser observado.20

20
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XI.2.3 O procedimento prévio e o convite à formulação de 

propostas

248. O procedimento prévio antecedente à contratação administrativa com-
preende uma etapa de convite aos interessados para formular propostas. Ou 

tra tantes.21 A licitação se constitui em uma .

XI.3 Ainda a formulação de propostas para projetos de PDP

249. A contratação de PDP envolve um procedimento seletivo prévio, sendo 
incabível promover uma licitação típica da Lei 8.666.22 Mas isso não afasta, 

determinado.

XI.3.1 A exigência de procedimento preliminar para a PDP

250. A Portaria 2.531/2014 disciplinou de modo bastante minucioso o proce-
dimento prévio a contratação de PDP. Esse procedimento consagra a solução 
tradicional do recebimento pela Administração Pública de uma proposta de 
contratação.

a obrigatoriedade do cumprimento das diversas etapas necessárias à adoção de solução 
Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 466 e ss.
21 Pode-se presumir que essa disciplina relacionou-se com a concepção de que a proposta vincula 

o proponente e que a sua aceitação acarreta o aperfeiçoamento do contrato. Deve-se ter em 
vista a tradicional concepção de que a Administração se reserva o direito de não contratar, não 

inclusive do signatário. De todo modo, consolidou-se o entendimento de que a Administração 

possíveis interessados para que formulem as suas propostas.
22 Não cabe, nesse ponto, aprofundar as razões do descabimento de licitação para contratação 

de parcerias. Algumas considerações do pensamento do autor podem ser encontradas em 
“A contratação sem licitação nas empresas estatais”. In: Marçal Justen Filho (Org.). Estatuto 
jurídico das empresas estatais. Lei 13.303/2016 — Lei das Estatais. São Paulo: RT, 2016. p. 283-352.
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XI.3.2 As regras do Dec. 9.245

inerente à atividade contratual desenvolvida pelo Estado brasileiro. Ali foi 
previsto, formalmente, o seguinte:

º A seleção do parceiro privado a ser contratado pela administração 

adotadas.

XI.4 A “Proposta de Projeto de PDP” e a sua natureza jurídica

observar uma série de requisitos, de modo a permitir uma avaliação de conve-

XI.4.1 A terminologia adotada

orientação de que a Administração adota uma posição de destinatária de uma 
manifestação de vontade alheia. Essa manifestação de vontade versa sobre 
uma potencial contratação.

XI.4.2 As peculiaridades da Proposta de Projeto de PDP

proposta de contratação futura.
256. Deve-se ter em mente que o modelo adotado envolve não apenas a trans-
ferência de tecnologia propriamente dita, mas também, e principalmente, o 
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257. Isso pode ser melhor compreendido mediante uma breve referência ao 
art. 14 da referida Portaria, que estabelece os requisitos a serem observados 

proposta deve conter:

VII  quanto ao processo de produção:

a) o projeto deve proporcionar o desenvolvimento do CEIS e apresentar as 

VIII — quanto à proposta de preço de venda e estimativa da capacidade de 

a) serão apresentadas propostas com os valores unitários anuais em termos 

quanto às condições da parceria propriamente dita, mas também relativamente 
às contratações relativas ao fornecimento do medicamento durante a vigência 
do contrato.
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XI.4.3 A proposta única e os efeitos jurídicos decorrentes

260. A proposta de PDP contempla, de modo abrangente, não apenas o tema 
da transferência de tecnologia e capacitação para a produção do medicamento. 
Também engloba as condições do fornecimento.
261. Isso decorre de que a PDP compreende não apenas a obrigação de fazer, 
mas também a obrigação de dar. Portanto, a entidade privada que participa 
da proposta de PDP oferece à Administração Pública a venda do referido 
medicamento, com a obrigação de fornecê-lo nas condições predeterminadas.

XX.4.4 A aceitação da proposta e a obrigação de comprar

262. Daí se segue que a aceitação da proposta de PDP produz uma obrigação 
essencial e nuclear para a Administração Pública: comprar o medicamento 

263. Ao aceitar a proposta da PDP, a Administração Pública obriga-se a com-
prar o medicamento, nas condições estabelecidas. Todas as condições necessá-
rias ao aperfeiçoamento do negócio estão presentes.

XI.5 A óbvia exigência de respeito à propriedade intelectual

a violação às leis de propriedade industrial. Voltar-se-á ao tema adiante.

XX.5.1 A previsão do art. 14, inc. III

redação:

...

III  quanto à propriedade intelectual:
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b) 

XX.5.2 A exigência expressa do art. 22, inc. VIII

Serão considerados na análise de mérito da proposta de projeto de PDP os 
seguintes critérios:

...

VIII 

267. Portanto, é vedada a aprovação de uma PDP que implique violação a 
patentes de invenção.

XI.6 A questão da vantajosidade

268. As considerações anteriores evidenciam que um dos temas centrais 

XI.6.1 O modelo contratual e a ausência de licitação para as 

compras

269. A modelagem contratual não diferencia a remuneração pela tecnologia e 
o pagamento pelo produto propriamente dito. Isso dá oportunidade a negó-

dispensa de licitação para a compra dos medicamentos a serem futuramente 
fabricados.
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XI.6.2 A exigência constitucional de absoluta transparência

dos processos de contratação de PDPs. A invocação genérica ao “interesse 

mediante a invocação a princípios genéricos e abstratos, sem a comprovação 
efetiva do atendimento aos valores norteadores da atividade administrativa.

XII — Ainda a Lei de Acesso à Informação

transparência da atividade administrativa estatal. Essa é uma regra geral 

mentado pela Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011).

XII.1 Ainda as diversas funções da publicidade

XII.1.1 As funções da publicidade

sados, nacionais e estrangeiros, quanto ao conteúdo dos atos administrativos 
praticados pelo Estado.
276. Mas a publicidade também apresenta uma função preventiva de gran-
de relevo. A obrigatoriedade da divulgação dos atos administrativos e dos 
processos administrativos em que eles são praticados —
de que todos os atos praticados serão levados ao conhecimento público — 
constitui-se em importante providência de desincentivo a práticas irregulares. 
A perspectiva da revelação das ilicitudes eleva a probabilidade quanto ao san-

muito relevante para assegurar a regularidade da atividade estatal.
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XII.1.2 O direito fundamental à informação

277. O art. 37 da CF/88 determinou que “A administração pública direta e indireta 

”.
278. O art. 5º, inc. XIV, da CF/88 determinou que o acesso à informação se 
cons titui em direito fundamental de todos os cidadãos. E o inc. XXXIII do 
mesmo art. 5º previu que:

279. Observe-se que esse direito fundamental abrange não apenas o interesse 
particular do cidadão, mas também aquelas informações de interesse “coletivo 
ou geral”.

XII.1.3 As hipóteses legais de restrição à publicidade

Administração Pública for potencialmente apta a colocar em risco valores 

XII.2 A Lei 4.717/1965

281. O art. 1º da Lei da Ação Popular (Lei 4.717) determinou o seguinte:
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condenatória.

não é oponível ao interesse público na preservação da regularidade dos atos 
administrativos.
283. Mesmo nas hipóteses em que o contrato administrativo versar sobre 
questões de segurança nacional, incidirão os mecanismos de controle de sua 
regularidade.

XII.3 As regras da Lei 8.666

284. A Lei Geral de Licitações, além de reconhecer a publicidade como um princípio 

essencial da atividade contratual da Administração Pública, também assegurou o 

XII.3.1 A regra específica do art. 63

285. 
reproduzido:
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286. Não se contraponha que o dispositivo alude a licitante e a processo 

porque a ausência de licitação incrementa os riscos de comprometimento da 
publicidade.
287. Mais ainda, a restrição da publicidade no caso de contratações diretas 

tratos administrativos sigilosos: seriam aqueles em que não ocorreu licitação. 
Segundo essa interpretação, contratos de pequeno valor, abrangidos nas hi-
pó teses dos incs. I e II do art. 24 da Lei de Licitações, tornar-se-iam sigilosos  
— tese que beira ao absurdo e acarreta riscos insuportáveis para a Nação 
brasileira.

de que, como regra, os contratos administrativos são precedidos de um 
procedimento licitatório. Mas todos os cidadãos são legitimados a pleitear 

licitação prévia.

XII.3.2 As hipóteses de risco à segurança nacional

289. A restrição à obtenção de informações apenas pode ser admitida 
nas hipóteses em que a dispensa de licitação fundar-se em que a própria 
publicidade acarreta risco à segurança nacional. Essa hipótese foi prevista no 
art. 24, inc. IX, da Lei 8.666.

XII.3.3 Ainda a garantia quanto ao controle

290. Por outro lado, a Lei 8.666 atribuiu aos interessados instrumentos para 
provocar o controle da regularidade dos contratos administrativos. No art. 
113, §1º, foi assegurado o direito de representação ao Tribunal de Contas:

ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno 

artigo.
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291. Aliás, o TCU reiteradamente reconheceu a vedação ao sigilo relativamente 

o seguinte:

 
(Acórdão 537/2006, 2ª C., rel. min. Walton Alencar).

XII.4 A Lei 12.527

292. A Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011) regulamentou os 
dispositivos constitucionais.

XII.4.1 O art. 3º da Lei 12.527

293. Deve-se ter em vista o disposto no art. 3º da Lei 12.527, que estabelece o 

Nação. O dispositivo tem a seguinte redação:

I 

II 

III 

IV 

V  desenvolvimento do controle social da administração pública.
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294. Evidentemente, essa disciplina não se constitui em letra morta, nem pode 
ser considerada como irrelevante.

XII.4.2 A regra do art. 7º, inc. VI, da Lei 12.527

destacar o art. 7º, inc. VI, adiante reproduzido:

direitos de obter:

...

VI 

296. Os contratos administrativos, precedidos ou não de licitação (ou de 
qualquer procedimento seletivo), traduzem a aplicação de recursos públicos. 

mações pertinentes.

XII.4.3 A ressalva do §1º do art. 7º da Lei 12.527

297. Anote-se que a Lei preocupou-se em limitar o acesso às informações nas 
 

art. 7º estabeleceu a seguinte determinação:

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Estado.
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299. Também é inquestionável a ausência de autonomia da autoridade 

preservação da segurança.

XII.4.4 A ressalva do § 2º do art. 7º da Lei 12.527

sigilosa não legitima a negativa de informação sobre outros aspectos da 

ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

 
de um segredo industrial no tocante à composição química de um medi-
camento.

atividade administrativa imune à publicidade.

XII.4.5 As regras dos arts. 23 e seguintes da Lei 12.527

Lei de Acesso à Informação disciplinou os pressupostos e o procedimento 
per tinente ao sigilo. Tal se encontra nos arts. 23 e seguintes.

informação como imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado.

ão foi regulamentada por meio do Decreto 
7.845/2012, que previu as formalidades pertinentes.
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XII.5 As PDPs e a Lei de Acesso à Informação

307. As soluções admitidas e as práticas concretas desenvolvidas pela 

à Informação.

XII.5.1 A dimensão infralegislativa da figura

legal prevendo soluções diferenciadas daquelas pertinentes à disciplina gené-
rica da atividade contratual do Estado.

XII.5.2 A ausência de presunção de necessidade de sigilo

310. Nem seria cabível invocar uma presunção geral no sentido de que toda 
e qualquer atividade de desenvolvimento dos medicamentos demandaria 
sigilo, sob pena de comprometimento da segurança nacional.

sigilo deverá ser evidenciada concretamente, mediante a indicação das razões 
pertinentes em face da informação solicitada.

XII.5.3 Os limites do sigilo

312. Mais ainda, estarão submetidas ao regime de divulgação todas as infor-
mações não relacionadas diretamente com o risco de comprometimento da 

que não coloquem em risco a segurança deverão necessariamente ser divul-
gadas.
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XII.5.4 O procedimento formal de reconhecimento do sigilo

313. De qualquer modo, a restrição à divulgação das informações abrangidas 

314. Acresce que o art. 48 do referido Decreto 7.845 disciplinou inclusive a 
for ma lização de contratos sigilosos. Evidentemente, o dispositivo aplica-se 
inclusive às PDPs.

XII.5.5 O dever de publicidade quanto à motivação

315. Anote-se que a motivação do ato administrativo que reconhece a presença 
dos requisitos para o sigilo não é albergada pelo dito sigilo. Não se confunde a 

tem hipóteses em que se admite a restrição à sua aplicação. Mas o ato admi-

pelo sigilo.

XIII — O caso concreto: condutas orientadas a práticas vedadas

conduta concreta orientada a violar os direitos assegurados ao titular. Essa 

XIII.1 O descabimento de PDP quanto a medicamento patenteado

medicamento que faz uso de invenção protegida por patente.
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XIII.1.1 A PDP e a inevitável infração à patente

Em tais hipóteses, o procedimento de pactuação da PDP compreende atos 

patente.

nos termos do art. 14 da Portaria 2.531/2014, eis que haveria oferta de venda 

ocorridas durante a vigência da PDP, o que seria agravado nas hipóteses em 

XIII.1.2 O descabimento do argumento da relevância do 

medicamento

321. Como é evidente, é absolutamente impertinente o argumento da rele-

direito brasileiro, ao assegurar a proteção por meio de patente de invenção 
sem distinção quanto a produtos farmacêuticos, muito menos quanto aqueles 
relacionados a medicamentos relevantes.

XIII.1.3 O descabimento do uso da PDP para violar patentes de 

invenção

os direitos de patente. Um dos pressupostos de validade da constituição de 

processo farmacêutico relacionado ao medicamento a ser produzido, ou a 
autorização do seu titular. Isso resta claro, ainda, da leitura do art. 14, III, a) e 
b) da Portaria 2.531/2014.
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XIII.1.4 O descabimento do sigilo para ocultar a ilegalidade

323. Muito menos cabível seria invocar o sigilo para evitar a revelação da 

informação pertinente a uma PDP, em especial as de caráter eminentemente 
público como preço, quantidade e prazo para a venda do produto, visando 

assegurado pela lei.

XIII.2 O caso concreto: a oferta da PDP

XIII.2.1 A configuração de colocação à venda

a comercialização do produto protegido pela patente.

XIII.2.2 A definição inerente de compra e venda

providência subsequente é a formalização de uma compra entre o Ministério 
da Saúde e a instituição pública do medicamento. Essa operação é precedida 
da compra realizada pela instituição pública em face da entidade privada.
328. Portanto, a compra e venda 
patente é uma decorrência inerente à PDP.
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XIII.2.3 A irrelevância dos trâmites envolvidos

todas as condutas por meio das quais alguém acena com a venda de um 

que a futura venda ocorrerá em momento futuro e dependerá de uma série 

reprovabilidade à conduta consistente em oferta efetivamente aceita nem 
depende da consumação da compra propriamente dita.

antecedida de sua fabricação futura não descaracteriza a colocação à venda.

XIII.2.3 A irrelevância de eventual condição suspensiva

331. Para ser mais preciso, a conduta de “colocar à venda” continua a se carac-
—

uma manifestação de vontade de promover a comercialização do produto, 

XIII.2.5 A configuração dos ilícitos do art. 42 e do art. 184

333. A análise teórica realizada induz a presença de requisitos para a 
consumação das infrações previstas no art. 42 e no art. 184 da Lei 9.279. 
A conduta de manifestar a vontade de promover uma futura alienação 

referidos.
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XIII.3 O caso concreto: a previsão da produção

produção de medicamentos (ou outros produtos contemplados na respectiva 
política de governo).

XIII.3.1 A parceria como instrumento para a produção

335. Uma PDP envolve uma proposta de produção de um medicamento. Isso 

produção do medicamento pela instituição pública com o apoio da entidade 

a ser produzido estiver acobertado por uma patente, a cogitação e a efetiva 

XIII.3.2 A previsão de produção futura

336. A tutela legal compreende inclusive as atividades orientadas à produção. 

XIII.3.3 A gravidade da conduta: a associação com ente estatal

esforços entre a instituição pública e a entidade privada, que coordenarão 
a sua atuação harmônica para permitir que a instituição pública produza o 
medicamento.
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XIII.4 O caso concreto: a consumação da promessa de venda

339. Outra ilicitude consiste na previsão de vender os produtos a serem 
produzidos por meio da PDP.

XIII.4.1 A promessa de compra e venda

340. A PDP envolve uma promessa de compra e venda dos produtos, 

de “oferta à venda” como pelo conceito mais amplo de “colocação à venda”. 
A Administração Pública compromete-se a adquirir o produto resultante da 

aplicação dos esforços e recursos públicos (e, eventualmente, privados) neces-
sários ao desenvolvimento da PDP.

ções relativas às compras a serem feitas pela Administração Pública durante a 

VIII, a):

VIII  quanto à proposta de preço de venda e estimativa da capacidade de 

a) serão apresentadas propostas com os valores unitários anuais em termos 

XIV 
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344. Segundo o art. 35 da Portaria 2.531, o termo de compromisso será 

art. 43 do mesmo diploma, “
”.

345. Então, o “termo de compromisso” formaliza a obrigação do Ministério da 
Saúde de comprar o medicamento da instituição pública e, consequentemente, 
da entidade privada durante a vigência da PDP (“que se responsabiliza pela 
aquisição dos produtos objetos da PDP”). Esse termo de compromisso é 

se torna vinculado às condições previstas.

XIII.4.2 A equivalência jurídica entre as operações

assegurar às partes as prestações previstas. Assim está previsto no próprio 
art. 463 do Código Civil, que estabelece o seguinte:

XIII.4.3 A promessa de venda e a futura venda

347. Sendo ilícita a colocação à venda e a própria venda, é evidente que também 

a infração à patente apenas ocorreria no momento futuro, em que viesse a ser 
consumada a venda propriamente dita.
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XIII.5 A conduta de importar

a importação dos medicamentos do estrangeiro. Evidentemente, a importação 

XIII.6 Síntese

pela instituição pública e entidade privada, quando envolver medicamento 

do produto e, consequentemente, infração à patente. As providências subse-
quentes, com a formalização do termo de compromisso, traduzem condutas 
orientadas à consumação das demais infrações previstas nos arts. 42 e 184 da 
Lei 9.279.

XIV — O caso concreto: a legalidade administrativa

XIV.1 Vedação à participação pela Administração

direito público, que acarreta vedação à participação pela Administração em 
qualquer conduta contratual apta a violar o direito.

XIV.1.1 A vedação à atuação administrativa concorrente para 
infração

351. Mas o regime de direito administrativo apresenta implicações muito 

à autoridade pública atuar de modo a concorrer para a infração a tais direitos.

 
A Admi  nistração Pública não di
ciação que resultará em infração aos direitos do titular da patente.
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XIV.1.2 Ainda a rejeição à tese da infração isolada pelo terceiro

353. Nem caberia contrapor que a vedação incidiria “apenas” sobre o terceiro 

Essa argumentação não pode ser admitida em vista da Administração Pública, 
eis que concorrer para a prática de ilicitude (penal, inclusive) constitui-se em 

reprovável inclusive a conduta de “contribuir” para a prática do ilícito, tal 
como adiante reproduzido:

estes propósitos:

I 

II  processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros 
.

XIV.2 A exigência da licitude de objeto

XIV.2.1 A licitude do objeto contratual

356. O contrato administrativo subordina-se às regras gerais contidas no art. 
104 do Código Civil, que determina, no inc. II, o seguinte:

A validade do negócio jurídico requer:

I  ...

II 
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XIV.2.2 A contratação administrativa

357. As peculiaridades do regime de direito público, que afetam a contratação 
administrativa, não conduzem à viabilidade de contratação versando sobre 

XIV.2.3 A contratação administrativa ilícita

o contrato seria inválido.

XIV.3 Ainda a ausência de autonomia de escolha para a 

Administração

por patente de invenção, traduz-se inclusive no procedimento contratual a ser 
observado pela Administração Pública.

XIV.3.1 A inexigibilidade de licitação

a contratação com o seu titular. O dispositivo tem a seguinte redação:

I 
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a Administração selecionar outro fornecedor — senão aquele que é titular do 

XIV.3.2 A ausência de pluralidade de alternativas

patente de invenção, a única alternativa consiste em contratar o fornecimento 
como titular da patente de invenção ou obter o consentimento dele para 
formalizar um negócio com terceiro.
364. A Lei 8.666 autoriza, em tais hipóteses, a contratação direta, sem a reali-

terceiro.

XV — Considerações complementares

365. Não caberia contrapor que a solução da PDP foi adotada pela Admi-
nistração Pública como uma alternativa à intransigência da Consulente, nem 

de validade da patente em questão.

XV.1 A impertinência dos dois argumentos

366. Antes de tudo, ambos os argumentos seriam impertinentes. O regime 

dois argumentos antes referidos.
367. No entanto e ainda que assim não o fosse, as evidências concretas de-
monstram a sua improcedência.
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XV.2 A disposição da Consulente em participar da PDP

368. A Consulente narrou a sua disponibilidade em participar de uma PDP 
com a Administração Pública brasileira.

XV.2.1 A escolha de outrem

369. A Administração Pública nem sequer buscou a Consulente no momento 
inicial da constituição da PDP, não obstante a titularidade da patente indis-

XV.2.2 A ausência de motivação da decisão

370. A Consulente acrescentou que os motivos da decisão adotada no caso 
concreto não foram fornecidos. Mais ainda, a Consulente destacou que todo o 
procedimento da PDP é mantido em sigilo pelos órgãos competentes.

XV.2.3 A recusa ao fornecimento de informações

371. Ademais, houve recusa de fornecimento das informações solicitadas pela 
Consulente, que não teve acesso a qualquer elemento relativo à contratação, 
inclusive no tocante a preços e quantidades.

XV.3 A inviabilidade da tese da preparação

372. Sob outro enfoque, a tese do desenvolvimento de atividades preparatórias 
para a fabricação do medicamento posteriormente ao encerramento do prazo 
de vigência da patente é inviável.

XV.3.1 Ainda a violação à patente

373. A infração à patente ocorre quando os atos são praticados durante a 
vigência dela. Portanto, a oferta à venda (consubstanciada na proposta de 
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XV.3.2 A data de outorga da patente

374. Por outro lado, a patente foi concedida em ..., com prazo de dez anos.  

XV.3.3 A inviabilidade de promover PDP com tal antecedência

375. Não é plausível admitir que uma PDP seria contratada no momento 

do medicamento etc.) mais de ... anos depois. Essa argumentação tenderia à 

infringir a razoabilidade.

XVI — Conclusão

376. Em face dos pressupostos acima alinhados, apresento as seguintes 
respostas para os quesitos formulados.

a) O direito brasileiro assegura ao titular de patente de invenção, durante 
seu prazo de vigência, o direito de impedir terceiros de produzir, usar, 
colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos (art. 42 da 

ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização 

 Resposta: Sim. A Lei 9.279 contempla a tutela ampla à propriedade 

os direitos conferidos ao seu titular, dentre os quais se encontra 
aquele de impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, 
vender ou importar com estes propósitos, conforme art. 42 da 
LPI, bem como de fabricar, exportar, vender, expor ou oferecer à 
venda, ter em estoque, ocultar ou
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econômicos —
crimes contra propriedade industrial.

b) A oferta à venda de medicamento que faz uso de um invento que é 
envolve o seu titular ou agente legiti-

 Resposta: Sim. A Lei 9.279 contempla um elenco de condutas diversas 
como ilícitas, quando versam sobre produto objeto de patente, desde 
que realizadas sem a aquiescência do titular. Essas condutas são 

da consumação de um dano econômico ou moral ao titular da patente. 
Para os efeitos do direito brasileiro, a conduta isolada de oferecer à 
venda um medicamento objeto de patente, sem a concordância do 

— tanto sob o prisma não penal 
como no âmbito penal.

c) 

per 
se

 Resposta: A oferta à venda consuma a ilicitude, independentemente 
da circunstância de que a venda venha ou não a ser efetivamente 
realizada. A Lei brasileira é clara e incondicionada nesse ponto. Não 
existe qualquer restrição relacionada ao curso dos eventos futuros. 
Nessa linha, a Lei brasileira não restringe a ilicitude apenas às 
hipóteses em que a oferta se refere à consumação da venda durante 
o período de vigência da patente.

d) 

 Resposta: 
condicionada a eventos supervenientes. Os atos ilícitos apresentam 

tude. A eventual destinação à comercialização em momento futuro 
(posterior à extinção da patente) não exclui a ilicitude de condutas 

manutenção em estoque.
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e) É compatível com o direito brasileiro a celebração de PDP para a aquisição 

 Resposta: Não. A existência de negociação de medicamento protegido 

ângulos aos direitos do titular dessa patente. A mera formulação de 
proposta de um projeto de PDP envolvendo um sujeito que não é 

a conduta de oferta à venda, consumando o ilícito dos arts. 42 e 184 
da Lei de Propriedade Industrial. Ademais, a modelagem da PDP 

ilícitos reprimidos legalmente.
f) 

 Resposta: Sim. O procedimento de contratação da PDP contempla 
diversas etapas. A primeira delas consiste na proposta de projeto, 
que, nos termos do art. 14, VIII, “a”, necessita —
o produto objeto da PDP —
em termos nominais e a capacidade de oferta anual do produto para o 

de comercialização de um determinado produto, consistindo tanto 
numa “oferta à venda” do medicamento como na sua “colocação à 

venda propriamente dita, que somente viria a ocorrer em momento 
futuro. Nem depende que tais atos aperfeiçoar-se-ão mediante 
atuação concertada entre o ofertante e terceiros.

g) 

 Resposta: Sim. O Termo de Compromisso é o instrumento previsto 
para a formalização da aprovação pelo Ministério da Saúde da 
pro posta de PDP apresentada pela instituição pública e entidade 
privada. É através dele que o Ministério da Saúde formalmente 
aceita a oferta à venda contida na proposta de projeto de PDP.  
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de projeto de PDP apresentada, vinculando formalmente as partes 
(entre as quais, o Ministério da Saúde). Após a assinatura do Termo 
de Compromisso, a instituição pública e a entidade privada passarão 
a executar as condutas a que se obrigaram, inclusive para o efeito 
de formalizar os detalhes das obrigações relativas à transferência da 
tecnologia e ao fornecimento do medicamento perante o Ministério 
da Saúde.
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