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PREFACIO f/
¥

A Coordenacio de Gestdo Tecnoldgica da Fundagio Oswaldo Cruz
(Gesrec/Fiocruz) foi criada ha pouco mais de um decénio, com o objetivo de
obter protecdo para os resultados de pesquisa e desenvolvimento gerados
pelo trabalho de seu corpo técnico, transformando-os em ativos econdmicos
passiveis de negociagio para uso por terceiros em mercado, bem como
proporcionar ¢ acesso i informagao tecnoldgica para fins de programagio
de pesquisas e ¢ intercimbio e parceria técnico-cientifica com instituigdes
congéneres e académicas. Considerando tais atribui¢oes, os procedimentos
estdo principalmente apoiados nos institutos da propriedade intelectual,
em especial as patentes de inven¢éo da propriedade industrial.

Em um pais de industrializag¢io recente, como € o caso brasileiro, ha
ainda um conhecimento limitado sobre o papel e as fun¢Ges desses sistemas
de propriedade. De maneira geral, as pessoas tendem a compreender as
patentes como meros monopo6lios que limitam o crescimento e concentram
a riqueza nas maos de uns poucos. No meio cientifico e académico, além
desses aspectos, ha a visdo de que a propriedade industrial estaria cerceando
a disseminagio € a divulga¢io do conhecimento. Em nossos institutos de
pesquisa governamentais, os pesquisadores, e nio somente eles, mas todos
os seus técnicos, a situagio ndo é muito diferente, muito embora haja sinais
de sensiveis mudancas nos 1ltimos anos. Entretanto, nos departamentos
de pesquisa das empresas industriais ja ha perspectivas que possibilitam,
pelo menos, uma melhor compreensao do papel e das fungdes das patentes
em uma sociedade econémica moderna. De fato, quanto mais distantes da
produgio econdmica em seu trabalho de pesquisa, pensam alguns técnicos
que sejam capazes de escapar de suas regras. Em suma, uma institui¢io de
pesquisa e desenvolvimento sem fins lucrativos gera conhecimento para
quem? Para qué?



Dentro desse contexto, a Coordenacdo de Gestdo Tecnoldgica da
Fiocryz, no cumprimento de suas atribuigoes, julgou necessério introduzir
a cultura da propriedade intelectual, criando, assim, vinculos mais estreitos
com a sua comunidade técnico-cientifica ao fazé-la vislumbrar os potenciais
do sistema de patente, e da propriedade intelectual em geral, 4 disposicio
da pesquisa e desenvolvimento. Além disso, também estes vinculos se
estreitam e reforcam com outras institui¢es de pesquisa e desenvolvimento
e empresas industriais.

Este manual de orientagio e informacdo foi elaborado para a
comunidade técnico-cientifica da Fiocruz, sem que tal especificidade haja
sido capaz de anular a sua utilidade para pesquisadores e gestores tecnoldgicos
de outras institui¢des, incluindo os peritos localizados nos departamentos
de pesquisa de empresas. Basicamente, o texto informa sobre as nogoes
bésicas de como as invengdes podem ser protegidas por meio das patentes
de invengao (e modelo de utilidade) — os requisitos e os procedimentos para
a obtenciio desses privilégios -, esclarece o valor das informacdes tecnolbgicas
contidas nos documentos de patente e os principios para a recuperagio dessas
informacGes para apoiar os projetos de pesquisa e desenvolvimento, e, ainda,
discute de maneira sucinta as bases para a negociagfio e transferéncia de
tecnologia, incluindo a recente problemitica da transferéncia de material
biologico. Além disso, o texto esta atualizado perante os recentes tratados
multilaterais e 0 novo Codigo da Propriedade Industrial, a Lei n2 9.279, vigente
a partir de maio de 1997, fazendo-se, quando necessario, referéncia a leis
anteriores e ndo mais em vigor.

Esta Coordenagido espera que o manual tenha utilidade para
pesquisadores, gestores tecnoldgicos, de técnicos afins e facilite seus
trabalhos em suas institni¢des e empresas, especialmente quando as
recentes transformacgdes da economia internacional colocaram em destaque
a propriedade industrial como barreira nio tarifria capaz de influir no
comportamento dos fluxos de comércio exterior dos paises. Afinal, mas
nao finalmente, espera-se que a comunidade técnico-cientifica da Frocruz,
de outras institui¢oes de pesquisa e desenvolvimento, bem como os técnicos
das empresas industriais, venham a ter, apds a sua leitura, uma relacio
mais estreita e facilitada com os técnicos desta Coordenacio e, em face disso,
possam aumentar a quantidade e aprimorar a qualidade dos nossos servigos.

Maria Celeste Emerick
Coordenadora da Gesrec/Fiocruz



APRESENTACAO  /
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Revolugbes e paradigmas. 0O século XX foi marcado por
transformaces substantivas no campo da Ciéncia e da Tecnologia' e, em
especial, em suas inter-relagGes. Ao alcancar a Gltima década deste século,
alguns teéricos do desenvolvimento social afirmavam estar em marcha um
novo periodo revolucionario em que o Conhecimento assumiria, dentre os
demais meios de producio — simplificadamente, capital e trabalho —, a
dominéncia no processo de geracio de riqueza. A produgio industrial, ao
assumir no século XVIII a dominiincia em relagao A agricola, originou a
primeira transformacfo com conotacgdes revoluciondrias da modernidade,
a Revolucgiio Industrial. No séeculo XIX, com o aparecimento do navio de
ferro a vapor, as ferrovias, os novos meios de comunicagio telegrificos e
telefénicos, possibilitou-se um aumento dos fluxos de intercimbio
comercial entre os paises ¢ uma nova onda de ¢rescimento econdmico,
caracterizando a segunda transformacgio da modernidade, a denominada
Revolugio dos Transportes. No fim deste século, para muitos tedricos, tendo
o conhecimento alcang¢ado se definido como o meio de produgio par
excellence de sua época, a modernidade estaria entrando em sua terceira
transformaciio, a Revolucio Cientifico-Tecnoldgica.

Para outros tedricos menos ‘revolucionarios’, ainda que na época
atual nio estivesse ocorrendo uma revolucio no sentido conferido a essa
categoria pelas ciéncias sociais, hd, pelo menos, um processo de ruptura

! As palavras com sufixo ‘logia’ tém-se caracterizado por terem seu significado alterado. De
fato, esse sufixo indica o estudo de algum campo do conhecimento, porém, em alguns casos,
a palavra se transmuda no proprio conhecimento. Assim, a Bioteenologia seria o estudo das
técnicas de manipulacio dos seres vivos; hoje, é a propria técnica. De mesma maneira, a
Tecnologia seria o estudo de técnicas produtivas, no entanto, agora, denomina as préprias
técnicas, Dessa forma, quando nos reportamos i Tecnologia estamos nos referindo
inadequadamente ac conhecimento técnico-produtivo.



caracterizado pela mudanga do patamar produtivo devido ao surgimento
de um novo paradigma tecnoldgico, baseado no desenvolvimento do
conhecimento cientifico e técnico. Sob essa Otica, estaria-se atravessando
um periodo qualitative de transformacio renovadora, mantidos sem
alteracao os sustentéculos do processo de desenvolvimento da
modernidade. Se houve um paradigma que substituiu a producio
individual, artesanal, introduzindo as primeiras maquinas que operavam,
no inicio, em seqiiéncia repetitiva dos movimentos do trabalhe humano e
forca humana motriz; se o paradigma seguinte, induzido pela motorizacdo
e movimentos proprios das maquinas, possibiliton o aparecimento da
linha de produgfo formada por uma cadeia de maquinas — o fordismo; o
paradigma atual oferece uma nova forma de produgio, em continuo,
substituindo a mecanizac¢io pela automacgdo — os sistemas CAD e CAM, os
flow process da quimica e da metalurgia etc. Essa continuidade dos
processos produtivos se estendem, em maior ou menor incidéncia, inclusive
subordinadas até certo ponto as caracteristicas proprias de cada ramo
industrial, a todos os setores produtivos da economia e, quanto a isso, a
informatica tem sido até aqui o conhecimento preponderante para o alcance
da automacéio. Mas basta analisar as primeiras criagoes da biotecnologia
para se perceber que o novo paradigma nio esta fundamentado somente
em uma forma do conhecimento cientifico e técnico, mas em um complexo
de conhecimentos renovadores e unificados destes dois campos do
conhecimento geral, o cientifico e o técnico-produtivo.

Assim, mesmo sob duas 6Oticas explicativas diversas, parece haver
um consenso sobre a importincia do Conhecimento para a producéo
econdmica; e, nao so isso, o conhecimento cientifico é cada vez mais erucial
para desenvolver a capacidade produtiva da sociedade econdmica.
Entretanto, se melhor analisadas as etapas ‘revolucionarias’ ou a seqiiéncia
renovadora dos paradigmas tecnolégicos, sempre sera detectada a
tmportincia do Conhecimento no precesso evolutivo, No caso da producio
econdmica, em um sentido inverso ao processo da producio cientifica, em
todas as suas principais etapas de renovacido anteriormente comentadas,
ha uma tendéncia sempre presente: eliminar a subjetividade do trabatho
humano, a aleatoriedade de seu comportamento, substituindo-a pela
repetitividade constante e inexoravel das maquinas. Todavia, reconhecendo
impossivel a substitui¢fo plena e total do homem pela maquinaria, métodos
sdo desenvolvidos conducentes a aprimorar e tornar repetitivo, eliminando
ao maximo o fator aleatério comportamental do trabalho do homem — é o
estudo dos tempos e movimentos do trabalho humano, o taylorismo. Em



resumo, em todo o transcorrer da modernidade ha um principio imutavel:
a substituig¢io do aleatério pelo constante; do trabalho humano pelas
maquinas, equipamentos, tecnologias etc.

Do empirismo a base cientifica. Este movimento substitutivo do
homem pela maquinaria (inclusive tecnologia), obviamente, tem sempre
uma forte relagdo com o Conhecimento. Nos primoérdios, a observagio
empirica preponderava no processo da produgio intelectual para fins
econdmicos, industriais. Eram os proprios trabalhadores, durante o
processo de producgio de mercadorias, que também inventavam as novas
técnicas de produtos e processos, com uma influéncia quase inexistente
do conhecimento cientifico.

Em meados do século XIX, todavia, parece haver uma brusca
alteracio de rumos na geragiio do conhecimento produtivo. Thomas Alva
Edison, o fisico norte-americano famoso pelo invento da lampada
incandescente, do fondgrafo e outros aparelhos elétricos, em sua empresa
General Electric, cria o primeiro departamento de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), buscando dar & produgiioc do conhecimento
produtivo industrial o suporte e a precisdo do conhecimento cientifico,
eliminando a aleatoriedade das criagfes intelectuais do trabalhador durante
o proprio processo de produgdo de mercadorias. Tal como se afirmava, a
divisdo do trabalho no proprio processo de produgao de mercadorias
também fazia parte dessa ldgica que pregava que, na fibrica, o trabalho
intelectual deveria deste ser separado.

Em algumas areas cientificas, 3 mesma época, também ocorriam
mudangas. No campo da medicina, por exemplo, os resultados do trabalho
nos institutos de pesquisa pressionavam tais unidades a criarem uma area
produtiva propria. A producio, basicamente em bateladas, facilitava esse
trabalho conjunto sem prejuizo para qualquer das areas.

A ‘simbiose’ Ciéncia e Tecnologia ira, também, aproximar e intensificar
as relagBes entre as comunidades académica e econdmica, no tio comentado
bindmio universidade-empresa. O principio desse processo parece ter sua
primeira expressio sensivel na Alemanha, no inicio deste século, no campo da
Quimica. E, para muitos estudiosos, teria sido exatamente essa aproximacio o
germe da dominéncia germinica na produgfio quimica industrial. Algumas
décadas depois, a Quimica teria um novo paradigma tecnoldgico com a criagiio
do processo de sintese, transformando o artesanato da produgio em batelada
pelos institutos, ou pelas pequenas farmdcias, por uma industrializacio
intensiva em unidades fabris, adotando-se o continuo da producdo
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possibilitado pelo novo processo. Certamente, tal caracteristica marcava o inicio
das transformagtes renovadoras que, mais tarde, conformariam com
caracteristicas similares de outras areas — a informatica, por exemplo — o novo
e atual paradigma tecnolégico.

A apropriagio da Ciéncia pela Tecnologia. A ‘simbiose’ cientifico-
tecnologica deve ser entendida no contexto do processo de desenvolvimento
da modernidade, cuja caracteristica fundamental tem sido a crescente
apropriacio pela esfera econdmica das demais esferas — a artistica, a cultural
e, sem divida, a cientifica. Nada ha de bom ou de ruim nessa apropriago
que somente reflete 0 modelo historico-social da modernidade, em que a
produgio individual cede espago 3 produgao social,

Tome-se as artes pictoricas e cénicas. A introdugdo de novas tintas
tornou factivel novas formas de expressio pelos pintores e, também, quando
conjugadas a novas possibilidades de reprodutibilidade de uma obra,
permitiu a ‘industrializagio’ do processo de produgio artistico. A fotografia
e o filme criaram novas formas de expressio, e, notadamente o filme,
transformou por completo o processo de produgdo cénica e gerou a
reprodutibilidade industrializada. Depois, a televisdo. Esses poucos casos
servem unicamente para exemplificar o processo inexoravel do econémico
em se apropriar das artes, ao criar novas formas de expressao artisticas
capazes de se sobrepor e sobredeterminar as formas precedentes.

A Tecnologia, portanto, pode ser entendida como a face econdmica
da Ciéncia. Assim, conforme anteriormente comentado, desde o século XIX
a Tecnologia vem buscando na Ciéncia novas formas para a geracao do
conhecimento técnico. Tal movimento tem reorientado os caminhos da
Ciéncia para os interesses econdmicos. Dessa forma, gracas ao enorme
campo aberto pela Biologia ao construir a engenharia genética, esta ciéncia
se transmuda em Biotecnologia — terminologia que reflete a preponderincia
dos interesses da producie econdémica.

O novo modo de produgdo cientifico-tecnolégico. O continuado
processo da apropriagio pela esfera econdmica do conhecimento das
demais esferas da sociedade remonta, conforme vimos, as origens da
modernidade; o recrudescimento atual dessa apropriacéo é a caracteristica
deste fim de século. Ora, se o fendmeno foi capaz de criar novos modos de
producio nas esferas literarias e artisticas, o mesmo deve acontecer
quando se afirma a unidade Ciéncia-Tecnologia, ou sua outra expresséo,
Universidade-Empresa.
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Na producdo do Conhecimento, a informacdo sempre foi e sera o
instrumento bdsico, dai também a nogdo de vinculo entre Informagio e
Poder. Na pré-modernidade, aquele detentor da informagio era também
o governante que a mantinha em completo segredo, impedindo a sua
difusdo e, por conseqiiéncia, limitando o ritmo de desenvolvimento
econdmico e social. A modernidade se caracteriza por promover
socialmente a difusdo da informacio, sendo de suas origens o nascimento
da imprensa, possibilitando a difusio do Conhecimento — também os
livros, as bibliotecas e outras formas de fontes correlatas - e,
conseqiientemente, um desenvolvimento sustentado e acelerado como
jamais conhecera a humanidade. Esta foi, por vérios séculos, a fonte
provedora da informagio para a Ciéncia.

A mesma época em que Gutemberg inventava a imprensa, em 1474,
criava-se na Repiblica de Veneza o monopélio da invengdo — a patente —,
concedendo aos inventores o uso exclusivo do novo conhecimento técnico
de sua criagdo para a producfo de mercadorias, recebendo a sociedade, em
troca, a informacgdo sobre esse novo conhecimento produtivo para uso
piiblico na geracio de novos e mais evoluidos inventos. Surgia, dessa
maneira, o sistema de informacéo da Tecnologia que, no século XX, estaria
consagrado como a fonte par excellence para promover a geragdo do
conhecimento técnico-produtivo.

Até este século, os cientistas tinham nas bibliotecas, nos livros, nos
contatos com os demais cientistas a principal forma para desenvolver seus
conhecimentos e alcancar novas descobertas, entendidas como a desvelagio
dos fenémenos naturais. Ora, o acercamento de Ciéncia e Tecnologia
condiciona os cientistas a buscar outras fontes de informacio capazes de
levar a termo as invengdes, entendidas como a cria¢io de novas solugdes
técnicas para a producio econdmica de mercadorias. O resultado é
encontrar, como inventores mencionados em documentos de patentes, os
conhecidos nomes de renomados cientistas, tais como Einstein, Hahn,
Millikan, Soddy, Ziegler e muitos outros.

Razbes deste Manual. A Coordenaciio de Gestdo Tecnoldgica, ligada
3 Assessoria de Planejamento, da Fundagio Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi
criada hi pouco mais de um decénio, com o objetivo de proteger os
resultados de pesquisa e desenvolvimento gerados pelo seu corpo técnico,
bem como o de buscar facilitar ¢ acesso a informagio tecnologica de seus
membros. Considerando tais propositos, os procedimentos devem estar
apoiados nos institutos da propriedade intelectual, especialmente da
propriedade industrial — as patentes.
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Dentro desse contexto, a Coordenacéo de Gestdo Tecnolégica, com o
intuito de cumprir o seu papel, julgou necessario criar maiores vinculos
com os pesquisadores da Fiocruz, esclarecendo os potenciais do sistema de
patente, e da propriedade intelectual em geral, 3 disposicio da pesquisa e
desenvolvimento, seja para a protecio dos resultados gerados por ela por
meio do patenteamento ou para lhe dar o suporte da infoermagfio tecnologica
contida nesses privilégios.

O primeiro capitulo deste manual de orientacio focaliza os conceitos
basicos das patentes, bem como busca esclarecer sobre o funcionamento do
‘sistema’ internacional e sua inter-relagao com o0s sistemas nacionais,
ressaltando o caso brasileiro. O segundo capitulo trata de definir e conceituar
a patente como forma privilegiada de protegio aos resultados do trabalho
intelectual, dos resultados patenteaveis e ndo patenteédveis, os direitos e
obrigacdes dos seus proprietarios e dos inventores, bem como orienta quanto
aos procedimentos para que sejam efetuados os pedidos de patentes. E, assim,
parte importante do manual, pois esclarece a necessidade do patenteamento
em nossa sociedade. O terceiro capitulo analisa as patentes como a mais
importante fonte de informacio tecnoldgica existente 4 disposigiio da pesquisa
e desenvolvimento, esclarecendo e orientando sobre os vérios canais para a
sua acessibilidade. O quartoe capitulo trata dos procedimentos que devem
ser adotados pelas instituigdes de pesquisa para garantir a protecio de suas
informagoes, evitando perdas em suas relagbes com terceiros — visitantes,
estagiarios, parceiros tecnologicos, demandantes de tecnologias e intercimbio
de material biologico. O quinto capitulo é destinado exclusivamente aos
pesquisadores da Fiocruz, esclarecendo sobre os servigos de apoio e
consultoria ofertados pela Coordenacio de Gestdo Tecnoldgica da
Assessoria de Planejamento. Esses capitulos sao complementados por
explanacdes mais detalhadas de alguns de seus temas, constante dos anexos,
com o intuito de satisfazer os leitores que desejem maior aprofundamento
nas questdes.

Finalmente, os autores agradecem i Coordenagio de Gestio
Tecnologica da Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiocruz pela
oportunidade que lhes foi dada para a elaboragdo deste Manual.

Rio de Janeiro, julho de 2000

Maria Fernanda Gongalves Macedo
A. L. Figueira Barbosa
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/ PATENTE: UMA BREVE
- INTRODUCAO

ORIGENS, CoNcCEITOS E EVOLUCAO DO
‘SiSTEMA’ INTERNACIONAL E DOS INACIONAIS

Das ORIGENS A INTERNACIONALIZAGAO

As grigens. Até o primeiro quartel do século XVII, reis e governantes
concediam a seus pares exclusividade para exercer um determinado
comércio. Tais monopoélios comerciais visavam tdo-somente conceder
favores ao invés de recompensar quaisquer possiveis esforgos dispendidos
pelos nobres que trouxessem um beneficio social. Foi o Estatuto dos
Monopélios, promulgado pela Coroa Britinica em 1623, que deu por finda
a existéncia e a concessio desses monopdlios comerciais e, em contrapartida,
criou o monopdlio das invengdes.

Os sistemas nacionais. A idéia de incentivar as inveng6es mediante a
concessdo do monopdlio de uso — a patente’ — surgiu na Repiiblica de Veneza,
em 1477. Esta pratica ficou esquecida por século e meio, sendo retomada
pelo Estatnto dos Monopdlios e, a partir de entio, foi se difundindo pela
Europa, chegando 4 América no fim do século XVIIL. Assim, ji no transcorrer
do século XIX, inlimeros paises tinham suas leis nacionais de patentes, sendo
o Brasil o primeiro dos paises em desenvolvimento, em 1830, a conceder
protegiio patentdria as invengdes. Até fins do séeulo XIX, as leis nacionais
somente conferiam protegiio acs inventores do proprio pais, inexistindo a
possibilidade de protecic de inventores estrangeiros.

O ‘sistema’ internacional. A necessidade de ampliar a protegiic além
das fronteiras nacionais, ou seja, proteger em um pais as pessoas nao
residentes em seu territdrio, foi induzida pelo crescimento e consolidacio

' A menos que ressalvado, o termo patente como aqui empregado, refere-se exclusivamente
aquelas que protegem os inventos — as patentes de invengéio e de modelo de utilidade —, néo
compreendendo, assim, patentes de desenho, de introducio ete.



do comércio internacional, com o intuito de evitar que os produtos viessem
a ser copiados em outros paises que nio o de origem da invencéo. Surgiu,
assim, o chamado ‘Sistema’ Internacional de Patentes, mediante acordo
multilateral, firmado em 1883 na cidade de Paris, denominado Convencao
de Paris para a Protegdo da Propriedade Industrial, ou abreviadamente,
Convengdo de Paris.?

Por um conceito unificado. Desde os primeiros debates entre os paises
até o consenso em promulgar a Convengdo de Paris, em 1883, um dos maiores
entraves foi a forte discordéncia entre os paises contratantes em relacéo a
uma Gnica defini¢gdo para a patente de inven¢do. A razdo é simples: os
existentes sistemas nacionais tinham, ao seu livre arbitrio, a outorga dos
direitos e obrigacoes dos titulares, os procedimentos requeridos a concesséo,
prazo de vigéncia etc., que, dados os divergentes interesses nacionais, eram
forgosamente distintos. Portanto, encontrar uma dnica definicio era
obviamente unificar os direitos e obrigag¢fes, os procedimentos ete. Mesmo
atualmente essa dificuldade persiste.

A Patente pode ser conceituada, inicialmente, tendo por base os
principios do ‘Contrato Social’ de Rousseau, como um acordo entre o
inventor e a sociedade.® O Estado concede o monopdlio da invengio, isto &,
a sua propriedade inerentemente caracterizada pelo uso exclusivo de um
novo processo produtivo ou a fabricagio de um produto novo vigente por
um determinado prazo temporal e, em troca, o inventor divulga a sua
invenc¢ao, permitindo & sociedade o livre acesso ao conhecimento desta —
matéria objeto da patente. Diferentemente de outros sistemas de
propriedade, a patente tem validade temporalmente limitada, apés o que,
cai em dominio phiblico, quer dizer, pode ser usada por toda a sociedade.

Em alguns paises angléfilos, com destaque para os EUA, a conceituagio
é distinta: a propriedade das invencées é reconhecida pelo direito natural,
cabendo a lei conferir a propriedade exclusiva, ou seja, o direito de excluir
terceiros dos atos de fabricar, usar e vender.

Na primeira forma de conceitnagio, a lei concede direitos afirmativos
de propriedade; na segunda, os direitos negativos de exclusdo. O resultado

2 A Convengio de Paris nido tem por objeto unicamente a patente de inveng¢do, mas compreende
também os demais institutos da propriedade industrial — patentes em geral, marcas em geral,
indicagées de procedéncia e a protegdo 4 concorréncia desleal.

* H4 outras teorias justificativas da existéncia da protecdo patentéria as invengdes, embora a
contrapartida seja um procedimento presente em todas as legislagbes. Assim, por exemplo,

justifica-se a patente come a prote¢iio a um meio de produgdo, um dos fundamentos do
Capitalismo.
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mais evidente dessa diferenca recai sobre as obrigac¢des correspondentes
dos proprietarios das invenges. No primeiro caso esta implicito que, se o
titular nfo exercer o direito de uso no territorio do pais concedente do
privilégio, terceiros poderdc usar a invenc¢io dentro de determinados
procedimentos; em outras palavras, ha a obrigacdo de fabricacio local do
produto cu de uso do processo protegido, No segundo caso, pressupde-se
que a lei de patente nio obriga ao uso local, pois a sociedade nada estaria
perdendo, considerando que a invengdo ndo existiria sem o inventor e,
portanta, sob esse aspecto nio haveria prejuizo social.

Recentemente, numa tentativa de homogeneizar os direitos e
obriga¢es, um acordo internacional obrigou todos os paises a adotarem os
direitos de exclusdo.” Entretanto, desde que alguns paises mantiveram a
primeira forma de conceituacio para a patente, adicionando simplesmente
os direitos de exclusao — caso do recente codigo brasileiro sobre propriedade
industrial —, ainda persistem diferencas substantivas. Assim, a possibilidade
de terceiros usarem a patente na hipdtese de ndo-uso pelo titular mantém-
se, ainda que flexibilizada.®

Como se percebe, ap6s mais de cem anos da Convencio de Paris, uma
definicdo internacional de patente nio é possivel, dado que os direitos e
obrigacgdes conferidos pelas legislagbes nacionais persistem diferenciados.

Prote¢do e informacgdo. Portanto, considerando que em todos os
paises a matéria técnica protegida pela patente é divulgada ao publico, esse
privilégio ndo é um mero monopdlio do inventor, mas também fonte de
informacio tecnoldgica ofertando a sociedade, e conseqiientemente aos
competidores econdmicos do inventor, um novo conhecimento técnico que
facilita a geracdo de novas invengdes. Na verdade, o direito de monopdlio é
restrito a producéo de mercadorias e, dessa maneira, o conhecimento técnico
protegido pela patente pode ser livremente utilizado para a pesquisa e
desenvolvimento de novas invencdes ou aperfeicoamentos, também
considerados como invencdes.

+ Entretanto, o ndo uso pode ser considerado como abuso de poder econdmico pelo titular da
patente — importacio a pregos excessivos —, possibilitando que terceiros possam usar a
invengio com base em crime definido em outro campo do direito distinto da propriedade
industrial. Esse é o caso dos EUA.

s Referéncia ao Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (Trips) , mencionado

_ no final deste capitulo.

* Cabe assinalar que, em todos os paises, presume-se a patente para uso local, embora possam
ser distintos os motivos que justifiquem o ndo-use como forma de impedir que terceiros a

usem. De fato, nio ha qualquer razio econdmica gue justifique um monopolio para a mera
importaciio, gerando emprego e renda no resto do mundo e ndo no pais concedente.
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Quadro 1 — A patente como instrumento de desenvolvimento

TG L TP T TR LR TR Ty L B el LR BT S R e ek g b 1) R b § e

A patente é uma unidade contraditoria: protege o inventor, mas

também o desafia ao facilitar a geragdo de novas invengdes por

terceiros, induzindo o seu proprio titular a prosseguir inventando para ¢
! se manter A frente de seus competidores. Em outra palavras, a ;
; propriedade temporalmente limitada e o interesse piiblico da

informac#io divulgada — razio-de-ser piiblico e privado da patente —, |
€ um instrumento de promog¢ao do desenvolvimento tecnologico.

A L G AR e T i e R G b Y NP AARARN s I st

BaAsgs INSTITUCIONAIS DO ‘SISTEMA’ INTERNACIONAL

Internacionalizagéio e inovagdo nacional. A razdo do ‘sistema’
internacional de patentes é incentivar globalmente a inovagio, isto é,
proporcionar a protegao patentiria em um espago econdémico maior por
inser¢io de mercados externos. Os inventores, ou quem deles deriva seus
direitos, se beneficiam de tal ‘sistema’ pela protecio que lhes é conferida em
todos os paises aonde lhe for concedida a patente, proporcionando-lhe maior
nimero de consumidores e, por conseguinte, maior rentabilidade absoluta.
Os paises membros do ‘sistema’ também ganham sua parte, pois a patente
induz i industrializa¢fio local, gerando novos empregos, novas inddstrias e
novos itens de consumo. Também de extrema importincia ¢é o fato de que
difunde para a sociedade internacional os conhecimentos téenicos mais
avangados criados nos mais diversos paises — o estado da técnica absoluto —
para a producio de bens e de novas tecnologias, facilitada pelas economias
externas derivadas da propria producio local. A finalidade da divulgagio é
catalisar a atividade inventiva de outros inventores e tornar possivel o avango
da tecnologia, que, de outro modo, permaneceria em segredo.

A busca da homogeneidade. Conforme comentado, o ‘sistema’
internacional, ao ser implantado pela Convencio de Paris, nascia como um
compromisso formado por uma ‘colcha de retalhos’ que atendesse as mais
dispares disposicoes das legislagBes nacionais dos paises contratantes.
Assim, nao foi possivel construir um sistema homogéneo, conforme se
esperaria da prépria definicio dessa categoria, mas somente dados os
primeiros passos nessa diregio. Em mais de cem anos da mais antiga
convencdo econdémica internacional,” houve intimeras revistes e novos
tratados foram implementados, sempre tendo presente a busea da
homogeneidade, além da necessidade de insercdo de novas matérias, de

7 A Convengdo de Paris s6 ndo € mais antiga do que alguns tratados da area postal.
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aperfeicoamentos técnicos e juridicos ete. Portanto, o ‘sistema’ internacional
da propriedade industrial, no qual as patentes compdem um subsistema, €
construido sobre a base de inimeros tratados internacionais, regionais e
bilaterais versando sobre as mais diversas matérias e assuntos especificos.
Alguns desses tratados, relacionados com as patentes e os objetivos deste
manual, sdo adiante relacionados:?

Quadro 2 — Principais tratados internacionais de propriedade industrial

+ Convencdo de Paris — tratado multilateral basico, firmado em 1883
na cidade de Paris, tem por objeto os institutos da propriedade
industrial — patentes em geral, marcas em geral, indicactes de

procedéncia e a protegdo a concorréncia desleal.

+ Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes (PCT) (Patent
Cooperation Treaty — PCT) — tratado multilateral, firmado em 1970
na cidade de Washington, cujo principal objetivo é facilitar e reduzir
os custos iniciais nos procedimentos de pedidos de patentes nos paises

membros.

*» Classificacdo Internacional de Patentes (CIP} — firmado em 1971 na
cidade de Estrasburgo, este acordo estabelece para os paises membros
um sistema de classificacao das patentes por ramo da técnica, sendo
amplamente adotado por todos os paises desenvolvidos e pela maioria

dos paises em desenvolvimento.

¢ Tratado de Budapeste sobre Depdsito de Microorganismos para a
Finalidade de Protegdo por Patente - firmado em 1977, em Budapeste,
estabelece para os paises membros procedimentos e exigéncias para
o depésito e guarda de microorganismos,® para fins de protegio
patentdria. Também estabelece normas para o fornecimento de
amostras dos microorganismos armazenados.

« Acordo sobre Aspectos Comerciais de Direitos de Propriedade
Intelectual, incluindo a Contrafacdo de Bens (Trips) — Trade Related
Aspects on Intellectual Property Rights, including Counterfeiting of
Goods) — firmado em 1994 na cidade de Marrakesh, como parte de
um tratado maior que criou a Organizacio Mundial do Comeércio
(antigo Garr), tem importdncia substantiva semelhante e
complementar a Convencao de Paris.

¥ Para uma descrigao sumaria desses tratados, vide Anexo 1.1. - Principais Tratados
Enternacionais, com énfase em Patente.

¥ Microorganismo, no tratado, inclui também material biologico nac-vivo, tais como plasmideos
e bacteriofagos.



PATENTE: UMA FORMA DE
PROTECAO DO TRABALHO
INTELECTUAL

VANTAGENS DA PROTECAO:
FAcILITAR AS PARCERIAS TECNOLOGICAS E
IMPEDIR A PIRATARIA

INVENCAO, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO

Diversidade do trabalho intelectual. O trabalho do cientista, do
artista, do desenhista industrial, do tecnélogo, do escritor etc., sdo formas
diversas do trabalho intelectual e, obviamente, suas criacées tém finalidades
também distintas.’® Este manual aborda exclusivamente as criagtes técnico-
produtivas destinadas a producéio de mercadorias.

Invenc@o. A invencio pode ser descrita come uma nova solugfo para
um problema técnico de produgfio. O problema pode ser antigo ou novo;
respectivamente, de como criar ou aperfeigoar um processo quimico ou um
novo produto para atender a uma necessidade antes inexistente. Mas a
solugéo, para ser uma inven¢éo, precisa ser obrigatoriamente nova, ou seja,
que ninguém haja criado anteriormente a idéia ou, pelo menos, que ninguém
tenha divulgado ou disponibilizado o acesso de sua informacio ao ptblico.

Inovagdo. Ha varias formas do processo de inovagio, mas para fins
deste manual, serd considerada somente a introdugfio de novas mercadorias
ou de tecnologias em mercado, desde que nessa forma esteja contida em
sua etapa inicial uma fase de inventividade. Considerada assim, a inovagio
tem sua origem em uma invencgdo, prosseguindo até a comercializagiio da
propria invengio ou da mercadoria que a contém, pois o processo inovativo,
por definigfio, contém sempre a comercializagio.

Desenvolvimento. O desenvolvimento econdmico necessita de um
fluxo permanente de novas idéias para melhorar a produtividade dos

0 Vide 0 Anexo 2.1. — Formas de Prote¢io do Trabalho Intelectual.



processos produtivos ou abrir mercados mediante o lancamento de novas
mercadorias. Novos processos e produtos promovem a regeneracio e
reciclagem das inddstrias em declinio e abrem novos campos para o
investimento, possibilitando a uma determinada economia utilizar ao
maximo seu potencial produtivo. Assim, a inovagiio tem sido considerada
como um dos mais eficientes meios para a promogio do desenvolvimento.

Politicas de inovagéo. O reconhecimento da importancia da inovagio
para o desenvolvimento, seja de um pais ou de uma unidade produtiva, tem
levado muitos governos a elaboracio de politicas nacionais de incentivo a
inovacdo. Paises que tardam em incorporar politicas de incentivo ao processo
inovativo nes diferentes estigios da produgio, deparam-se com baixas taxas
de produtividade, dificuldades de adaptagfio dos custos de energia e matéria-
prima aos padrdes universais e, por conseqiiéncia, poder de barganha cada
vez menor na competitividade internacional e ainda, em casos mais graves,
a estagnaciio econdmica. Enquanto isso, na¢les que reconhecem a
importéncia da inovagdo tém obtido bons resultados em suas economias e
alcangado melhores niveis de desenvolvimento socioecondmico.

Infelizmente, os paises em desenvolvimento tém se caracterizado pela
inexisténcia de politicas de inovacio ou por aces parceladas e desencontradas
sobre esse processo. Assim, embora todos os paises tenham um Escritério
Governamental de Propriedade Industrial, raramente usam da legislacio de
tal campo de prote¢fio ou tornam efetivos seus objetivos mediante a¢bes
especificas e direcionadas. Muitas vezes as legisla¢cdes de propriedade
industrial sao corretas e adequadas, mas afora a prote¢do as invengdes, nada
mais é feito no sentido de promover novas invencoes e, sobretudo, dar
conseqiiéncia a inventividade, completando o processo inovativo,

Essas consideracGes a respeito de politicas de inovagio pretendem
tdo-somente relativizar a importincia da protec¢io as invengdes, colocando-
a em seu devido espago. Conforme se observou, a mera existéncia da patente
J& é um instrumento promotor de novas invengdes e inovagdes, pois a
divulgacio da matéria objeto da protecio patentaria é, per se, uma fonte de
informagdo tecnologica indutora de competitividade no préprio processo
inventivo. Ora, se do ponto de vista macroecondmico, sistémico, a
competitividade nesse campo ¢é desejavel, parece haver aqui uma certa
contradigdo com a 6tica microecondmica, pois as empresas deveriam, entio,
preferir o segredo.
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PATENTE OU SEGREDO: A OPCAO ILUSORIA

Aqueles poucos afeitos 4 propriedade industrial, e 4s patentes em
particular, que raramente se concentram em averiguar a sua funcionalidade
em uma economia da modernidade, tendem a ser influenciados por
afirmactes ingénuas e ilusorias de que o segredo é preferivel i protegio
patentéria. Uma pequena anilise dessa op¢io é, portanto, necessaria.

As politicas nacionais. Enquanto todos os paises promovem o
patenteamento, despendendo recursos consideraveis na manutencéo de seus
escritérios governamentais, no aperfeigpamento da legisla¢fio, enfrentando as
duras negocia¢tes internacionais e contribuindo para um organismo
especializado em propriedade intelectual nas Nagdes Unidas — a Organizacéo
Mundial da Propriedade Intelectual (Omer) —, nfio ha qualquer pais que possua
urna lei federal tendo por matéria especifica o segredo, ou que possua organismos
especializados sobre tal matéria, Nos foros internacionais, exceto em uma
pequena e simples disposicio no recente acordo Trips, em que se trata de dar
certa protecio de confidencialidade as informacgdes empresariais fornecidas
pelas proprias empresas aos organismos governamentais, em geral com a
finalidade de obter autorizacdo ao comércio de novos produtos farmacéuticos,
também nada parece promover o segredo. Ainda em relagiio ao segredo, os
paises e a comunidade internacional tém se limitado a impedir a sua apropriacio
ou divulgacéo indevida, sem a autorizacfio de quem o detém. Em poucas
palavras: as patentes se promovem e o segredo se desincentiva.

Monopdlio de facto. Diz-se que o segredo deve ser preferivel i patente,
quando se estd muito a frente em relagio aos conhecimentos tecnologicos
disponiveis para a comunidade econémica. Eis uma hipétese de logica
dedutiva que, se buscada a comprovagio empirica, provavelmente uma fraca
evidéncia deverd ser encontrada. A razdo é simples: o proprio
desenvolvimento cientifico-técnico reduziu temporalmente, de forma
acentuada, a utiliza¢io industrial de uma inveng¢io quando comparada a
algumas décadas passadas. Assim, desvendar um segredo de produgéo de
uma mercadoria nio patenteada é, por razdes dbvias, muito mais facil do
que gerar novas invengdes — a engenharia reversa & mais simples do que o
processo inventivo.

Entretanto, hi a preferéncia pelo segredo em alguns casos,
especialmente quando a divulgagio permite ao concorrente usar a invencio
sem o conhecimento por parte do titular da patente. O exemplo extremo éa
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protegdo dos programas de computador, cuja fiscalizagio pelo titular do
direito serd sempre dificil, se nio impossivel. Nesse caso, sua forma de
protecio é propria e singular e, diferentemente de todas as demais protegfes
da propriedade intelectual e industrial, nao requer a divulgagéio plena — a
informacfio disponivel é somente parcial, sendo uma parte mantida em
segredo. Mesmo assim, sdo raros os titulares de programas de computador
que solicitam registro, a menos que seu uso comercial esteja bastante
difundido. Motivos técnicos e comerciais, nesse exemplo, justificam o
menopodlio de facto, a manutengdo do segredo.

Divulgacéio preventiva. Aqueles propugnadores das vantagens do
segredo sobre a patente jamais se referem ao procedimento conhecido como
Divuigacio Preventiva. Algumas empresas transnacionais produzem
anualmente milhares de invengdes, e o custo de depositar patentes em todos os
paises, ou somente em alguns paises estratégicos, é, portanto, bastante elevado.
Apés alguns estudos de mercado, selecionam-se as invengdes julgadas de elevado
potencial industrial e comercial e publicam-se as demais ~ em geral sob a mesma
forma de docurmnentos de patente —, para que caiam em dominio piiblico. Enfim,
melhor oferecer gratuitamente ao puablico do que correr o risco de idéntico
conhecimento técnico vir a ser patenteado por outro inventor.

Todavia, o segredo industrial existe. Ele pode ser considerado, dentre
outras, como parte de um processo sem o qual ndo pode ser utilizado, mas
cuja esséncia ndo necessita ser divulgada no relatério descritivo da patente
para que o privilégio do processo seja concedido. Esse fato é bastante usual
no campo quimico e farmacéutico.

Guardar o segredo, na época atual em que os conhecimentos
cientificos e técnicos estdo amplamente disseminados, é correr o risco de
perder o monopélio de facto para outro que chegou 4 mesma invengio, até
mesmo por engenharia reversa, e passara a ser o titular de direito. Além
disso, quando ha uma pesquisa empresarial com objetivo especifico, ha
também uma enorme probabilidade de que outras pesquisas sobre a mesma
matéria se realizem; portanto, vence a competi¢io quem primeiro inventar
e, para impedir que terceiros o fagam, requerer prontamente a patente é
fundamental. Inventos que ocorrem simultaneamente em diferentes partes
do mundo sdo bastante conhecidos. Nio por acaso, ha preferéncia pela
divulgacdo por meio de documentos de patente pelas maiores empresas
transnacionais ou, em outra hipétese, a divulgacio preventiva.
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RAzOES PARA PATENTEAR

Ha uma necessidade sistémica da modernidade em conferir protecio
as invencoes, isto €, reconhecer a sua propriedade, que no capitalismo é
privada e nos paises socialistas pertence ao Estado, quando ai os inventores
sdoresidentes. A teoria explicativa do contrato social seria, assim, uma forma
de evidenciar algumas das fungdes derivadas desse acordo entre a sociedade
e o inventor. Existem outras teorias, mas, certamente, o contrato social com
base em Rousseau € a mais consistente.

Na comunidade cientifica e académica, com énfase nos paises em
desenvolvimento, sdo comuns as reagdes contrarias 4 protegio conferida pelas
patentes, talvez porque sejam amplamente divulgadas as usuais mazelas do
comportamento monopolista e/ou a ineficiéncia de sua administragdo
econdmica. O fendmeno existe, mas nem todos os monopdlios tém a relagdo
custos/beneficios acima da unidade, ou seja, sio prejudiciais per se a
sociedade. No foi sem razdo que o Estatuto dos Monopdlios, promulgado na
Inglaterra em 1623, deu por findo os monopélios industriais e comerciais e
criou 0 monopélio das invengdes. Além disso, por razies econdmicas de outra
ordem, ha monopélios inevitaveis, como aqueles exercidos pelo Estado ou
por este concedidos ao setor privado, tais como a comunicacao telefonica
municipal." Como as patentes existem, deixar de patentear nio é conceder 4
humanidade um conhecimento produtive, pois se este for de importéncia,
certamente as grandes empresas se utilizarao dele gratuitamente e assim
dominardo o mercado que, de outra maneira, poderia estar permitindo a
efetiva participacio de uma empresa média ou pequena.

H4a um ponto a ressaltar, especialmente em relagfio aos institutos de
pesquisa governamentais. Caso nio se efetue o pedido de patente ao menos
em seu pais, adequadamente e em tempo hébil, pode ocorrer de a invengio
vir a ser concedida a um invento semelhante posteriormente criado em outro
pais, deixando o primeiro dependente da importagdo. Resultado: criagio
de emprego, industrializa¢io e ganhos econdmicos e financeiros em um pais
cuja invencdo foi posterior, mas que soube se utilizar do ‘sistema’
internacional de patentes para a sua protecio. O baixo nivel de
patenteamento dos residentes de um pais em desenvolvimento reflete seu
atraso tecnolégico, mas é também agravado pelo desconhecimento, de certa
forma generalizado, da importéncia econémica da protegdo patentaria.

1 A telefonia celular, todavia, parece possibilitar a concorréncia municipal.
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O Quk E (& NAo E) PATENTEAVEL

O Que E: a invencio

Principio de patenteabilidade e invengdes. A protec¢iio patentiria é
destinada de forma tinica e exclusiva &s cria¢des essencialmente destinadas
a fabricagfio de mercadorias tangiveis,'* por definigio, as invengbes. Esse
simples principio, todavia, nem sempre é suficientemente compreendido,
dai a necessidade das legislagbes nacionais, em muitos casos, tornarem
explicitas algumas matérias que néo sdo objeto de patente.

Quadro 3 - O conceito de invengdo: o popular e o legal

G AT R P A T T e Rt L e TN e e e K L RS T Bt 1

H4a uma tendéncia do pesquisador de formagio cientifica em pensar
a invencdo como o esforgo criativo genial, um grande passo adiante
do conhecimento tecnolégico. Entretanto, em propriedade
industrial, a invengdo ndo vai além de qualquer cria¢io nova para
a solugdo de um problema técnico. Assim, um cabo de martelo
ergondémico que proporcione ao operdrio um melhor rendimento
no trabalho, ou a colocagio de uma protuberéncia plastica em
. grampos de cabelo para ndo ferir o couro cabeludo durante a sua
' colocagdo ou uso, é tanto invengéo quanto um novo reator nuclear,
um pistéo rotativo para motores a explosdo, a obten¢io de novos
materiais por téenica de DNA recombinante ou um processo de
reprodugio por impressio eletrostatica.

T ke i

L e e e it

O Que Nio E, Por Principio

Descoberta e inveng¢do. A meta da Ciéncia é a identificacio, avaliacgo,
correlagdo, unificacio e explicagio de fenémenos naturais; os cientistas
procuram o ‘porqué’ de as coisas funcionarem, procuram a razdo para o
funcionamento de algo e, ao encontrar, realizam as descobertas. A meta da
Tecnologia é achar solugdes para os problemas técnicos da produgiio de
mercadorias, inclusive aperfeicoamentos de solugées existentes, e, para esse
fim, usam do conhecimento das descobertas; os tecndlogos, incluindo os
operarios que também criam tais solu¢des, procuram saber ‘como fazer’ as
coisas funcionarem e, quando conseguem, produzem invengdes.

Um exemplo de descoberta estd na formulacio da lei de gravitacio
universal por Isaac Newton, explicando a relacio da for¢a de atragio entre dois

2 Obviamente, a prote¢io inclui processos de producéo.
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COTPOS € Suas massas, que sempre existira mas ninguém, anteriormente a ele,
havia desvendado o fenémeno. Exemplo de invencio esta no uso de fenémenos
fisicos que possibilitam a reprografia, os elevadores, os avides etc.

Embora a Ciéncia e a Tecnologia tenham, em seus trabalhos, objetivos
e metodologias diferentes, ha um vinculo histérico e légico entre ambas que
comega a se evidenciar a partir do século XIX, nos primordios do processo
de apropriacio do conhecimento cientifico pelo tecnologico. Muitos
cientistas com importantes contribuigdes para o avango da ciéncia também
produziram notaveis inveng¢des. No passado, apesar da distincia entre esses
¢onhecimentos, tem-se Isaac Newton inventando o telescopio refletor, Kelvin
patenteando o galvandmetro de espelho, Louis Pasteur obtendo as patentes
para os processos de fabricagGes de cerveja e levedura e, até mesmo, Alfred
Nobel tendo a dinamite protegida. No século XX, em que o trabalho cientifico
e téenico se aproximam, se confundem e se meselam, encontra-se como
inventores nomeados nos documentos de patentes conhecidos cientistas,
tais como Einstein, Hahn, Milikan, Soddy, Ziegler, Boyer, Cohen, Gilbert,
Leder, Millstein e outros.

As descobertas e as invengdes sdo, cada vez mais, produto de
pesquisas. Porém, enquanto as descobertas nic sio protegidas pela
propriedade industrial®® ou qualquer outra forma de resguarda-las,
podendo o conhecimento ser livremente usado por todos, as invencdes
tém na protecdo das patentes de invenc¢do ou de modelos de utilidade o
seu uso restringido: livre para uso em pesquisa e desenvolvimento, proibido
para a producfo industrial sem a autorizagio de seu titular. Essa é uma
disposi¢cdo universalmente aceita e, de maneira geral, consta
explicitamente das leis nacionais.'

Métodos ciriirgicos, operatérios e terapéuticos. Evidentemente, a
criac¢iio desses métodos no campo da Medicina e da Veterindria concretizam
anos de estudo, de pesquisas e gastos financeiros, por decorréncia. Mas
como nio sdo os gastos em pesquisa que justificam a existéncia de patentes,
conforme muito se tem afirmado ultimamente, em especial pelo ramo
farmacéutico, esses métodos, tais como as descobertas, por nio serem
destinados essencialmente a fabricacio econdmica de mercadorias e nio

13 No Brasil, vide Lei n® 9.279, art. 10, ine. I; no antigo CPI, Lei n® 5.772/71, art. 99, al. “f".

4 No Brasil, vide Lei. 9.279/91, art. 43, inc. II. A inexisténcia de norma na Lei n® 5.772/71,
todavia, nio implicava proibir o uso da invenggo para a pesquisa.
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aumentarem a riqueza nacional, hdo sio patenteiveis em face dos proprios
fundamentos da proteciio patentaria.’ Entretanto, os equipamentos e
instrumentos utilizados na aplica¢io de quaisquer desses métodos sio
patentedveis, o que confirma a regra.

Métodos, planos e sistemas ndo industriais. Embora largamente
empregados pela atividade econémica, os métodos contébeis, de controle
de estoque de mercadorias, de célculos, de financiamento, de sorteios, de
jogos, de propaganda etc., como niio sdo essencialmente elaborados para
a fabricagio de mercadorias, também nfo sdo patentedveis.* Contudo,
assim como no ¢aso anterior, as maquinas, instrumentos ou aparatos para
utilizi-los sdo patenteaveis.

O Que Nio E, Por Forca de Lei

As excegdes. Em todas as leis nacionais existem exce¢des a concessio
de patente originarias de duas fontes: os usos e costumes é uma delas, o
interesse publico a outra.

Usos e costumes. Nesta categoria de excepcionalidade, sempre
expressa em lei, encontram-se as inveng¢des contrarias A ordem piblica,
4 moral, 4 seguranca piiblica, is religides e seus cultos, a satde etc.”
Todavia, tal exce¢do ndo deve ser entendida no sentido comum, mas em
seu aspecto juridico-legal.’®

Interesse publico. Até o recente acordo Trirs, era bastante comum
aos paises negar em suas leis a patenteabilidade em diversos ramos
industriais e/ou campos da tecnologia. Sob a alegagio de interesse ptiblico,
com base em um fundo de ordem econdmica, os paises desenvolvidos e em
desenvolvimento justificavam tal impeditivo legal.

1% Lei n2 9,279/96, art. 10, inc, VIII; na Lei n® 5.772/71, art. 9°, alinea “g”. Vide também Trirs,
art. 27, § 39, al. “a”. Cumpre notar, em relagio as descobertas tratadas na nota anterior, que
também elas nio fazem aumentar a riqueza, embora elevem o potencial de criagiio ao abrir
0 campo para novas invengges.

's Lei n? 9.279/96, art. 10, inc. III; e Lei n® 5.772/71, art. 99, al. “h”.

v Lei n® 9.279/96, art, 18, inc. I; Lei n® 5.772/71, art. 94, al. alinea “a”. A excepcionalidade é
também permitida pelo Trirs, art. 27, § 22.

'® Por exemplo, a maioria dos aparatos 4 venda nas denominadas porné shops séo, em geral,
patenteados.
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A ndo-patenteabilidade de produtos quimico-farmacéuticos foi e
possivelmente serd ainda, por algum tempo,” bastante generalizada, com
incidéncia menor para os processos a eles relacionados. Mesmo em paises
desenvolvidos, como o Japdo, a Italia e a Suiga, a ndo-privilegiabilidade era
adotada até a década de 70. As razdes sao de ordem econdmica, até mesmo
em razao da dificuldade de controlar os abusos dos titulares ante o fato de o
ramo ser um oligopdlio internacional concentrado em poucas empresas de
alguns paises desenvolvidos. Sao exemplos desses abusos os pregos excessivos,
o sobrefaturamento de importagdes, a auséncia de fabricagdo local em paises
com um mercado consideravel etc. E importante assinalar que o acordo Tries
teve, na industria quimico-farmacéutica, um dos principais lobbies para
derrocar a ndo-privilegiabilidade das leis nacionais; contudo, pelo menos uma
salvaguarda foi criada especificamente para invengdes dessa indistria, ou seja,
a provisao de licengas compulsorias para a dependéncia de patentes.®

Ha outras 4reas também usuais de nao-patenteabilidade previstas
em lei, mas a incidéncia das mesmas nas legislagoes nacionais é
substancialmente menor, tais como a quimica e a alimentar.?

Finalmente, ha uma excegio ao acordo Trirs, sendo permitido aos
paises legislarem para a ndo-privilegiabilidade de invengdes que
transformem o nicleo atdémico de substincias, elementos e produtos.?

® A hipbtese de perdurar a anuséncia de protegdo deve-se a que os paises em desenvolvimento
tém ainda o direito a adotar uma caréncia de dez anos, a partir de 1° de janeiro de 1996, para
fazer vigorar em suas leis a patenteabilidade das matérias que, quande firmado o acorde
Trirs, ndo eram protegidas em suas legislagGes. A Lei n? 9.279/96 ndo adotou o prazo de
caréncia no Brasil.

2 Trps, art. 31, al. “I". Ocorre a dependéncia entre patentes quando uma delas néo pode ser
usada sem a utilizagio de uma outra anteriormente concedida. Assim, um aperfeigopamento
nio deixara de ser usado, gracas  possibilidade de ser concedida uma licen¢a compulsoria.
Desse modo, a sociedade ndo deixara de se beneficiar devido a decisdo de outro inventor, e
tal possibilidade também induz a continuas invengdes de aperfeigoamentos.

2 Brasil: a Lei ne 5.772/71, art. 92, “b” e “¢”, vigente até 14 de abril de 1997, ndo conferia protegio
patentéria a produtos quimicos e a produtos e processos alimentares e quimico-
farmacéuticos.

22 Trirs, art. 73, alinea “b”, item (i). No Brasil, vide Lei n® 9.279/96, art. 18, inc. III; Lei
n? 5.772/71, art. 9°, al. ",
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EM QUE Pais PATENTEAR

Pais de origem. A patente deve, indiscutivelmente, ser requerida no
pais onde se realizou a invencio, a menos que a matéria desta care¢a de um
relativo valor econdmico nesse territéorio. Em geral, mas nfo
obrigatoriamente, o pais de origem da invencio é também o primeiro onde
é requerida a patente. Entretanto, entende-se por pais de origem qualquer
um onde primeiro foi requerida a patente. Para a maioria das invengdes, a
protecio s6 é requerida no pais de origem devido ao custo de se efetuar os
pedidos em cada pais para se obter a patente.?

A patente é nacional. Vale recordar que a patente internacional néo
existe, sendo a protec¢do conferida somente nos paises em que a patente foi
requerida e concedida. Todavia, se ndo ha a patente internacional, existe a
possibilidade de, por intermédio de um Gnico deposito, obter-se o chamado
“pedido internacional”.?

Aonde patentear — analise quantitativa e qualitativa. A razao
primaria para depositar um pedido de patente em determinado pais € a
existéncia de um mercado potencialmente relevante, ainda que esse pais
possa, eventualmente, ndo possuir capacidade industrial de producdo do
produto protegido pela patente. Nesse caso, o titular tera o ‘monopélio de
venda’ em mercado, desde que nio haja interesse de terceiros em produzir
localmente requerendo a licenga compulséria. Para definir tais paises, usa-
se uma analise quantitativa como forma inicial de abordar a questao.

Portanto, o primeiro passo para selecionar os paises onde devera
ser depositado o pedido de patente é conhecer seu desenvolvimento
econdmico, sua extensdo geogrifica e sua populacio para, em seguida,
correlacionar esses dados com a quantidade de pedidos e patentes
concedidas. Tais dados podem ser obtidos no Anudrio Estatistico sobre
Patentes,” publicado pela Omp € considerado instrumento bdsico para
essas avalia¢Oes, contendo, inclusive, dados sobre pedidos e patentes em
campos especificos da técnica.

23 Para alguns autores, esse fenémeno explicaria o fato de os contratos de tecnologia
predominarem nos paises em desenvolvimento, tendo por objeto os trade secrets. Vide, a
respeito: FIGUEIRA BaRreosa (1978).

* Vide Anexo 1.1. — Principais Tratados Internacionais, com énfase em Patente, Se¢io 2 ~
Tratado de Cooperagiio em Matéria de Patente.

2 Ompl. 1P/ STat/1990/B.
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Tabela 1 — Pedidos e concessdes de patente por pais, 1995

PAIS PEDIDO CONC. PAIlS PEDIDO CONC.
Alemanha  136.615 56.633 India 6.566 1.613
Austrélia 37.139 9.406 Italia 64.955 29.898
Austria 66.126 17.560 Japdo 388.957 109.100
Bélgica 53.651 19.477 México 23.669 3.538
Brasil 25.797 2.659 Noruega 21.676  2.014
Canada 43.604 9.139 Portugal 58.701  3.042
Chile 1.716 140 Reino Unido 115.754  48.350
Coldmbia 1.234 365 Rep. Coréia 96.557 12.511
Espanha 71.251 19.928 Suécia 70.561  20.816
EUA 235.440 101.419 Suiga 69.742 20.345
Franga 89.766 55.861 Ruissia 41.357 25.633
Holanda 63.739 23.444 Uruguai 256 36

Fonte: Omm, IP/Srat/ 1990/B.

Fundamentados em uma selecfio aleat6ria de paises, os dados da tabela
indicam a importancia dos mercados dos paises desenvolvidos em relacio
aqueles em desenvolvimento, para fins de solicitar patentes. Isso também se
evidencia quando se comparam paises pela extensdo territorial ou
populacional. Contudo, hd distor¢des nas nagdes asiaticas devido a influéncia
do patenteamento no Japdo que, por peculiaridades de procedimentos, tendem
a elevar a quantidade de patentes em relagio aos paises ocidentais.

Dentro da perspectiva dessa abordagem inicial propiciada pela
andlise quantitativa, caso uma invengéo brasileira demonstre potencial
para ser usada industrial ou comercialmente em outro pais, ha indicios a
serem considerados em rela¢do aos pedidos de patente nos seguintes
grupos de nagdes:

» Grupo dos Sete — Alemanha, Canad4, EUA, Franga, Itlia, Japdo e Reino

Unido —, representando os sete principais paises industrializados, sdo
também os maiores depositarios de pedidos de patentes;

« Unido Européia — mesmo os pequenos paises desse grupo possuem elevado

nivel de patenteamento, quando comparados dqueles em desenvolvimento;

» Paises em desenvolvimento — o generalizado baixo nivel de patenteamento,

pela andlise quantitativa, ndo recomenda ¢ patenteamento; mas outras
varidveis podem ser consideradas, como por exemplo, a proximidade

geogrifica com o Brasil.
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A andlise qualitativa, segundo passo no processo seletivo, deve considerar
outras vari4veis, como a especializacio técnica produtiva de cada pais ou sua
demanda especializada — Austrilia, Argentina e Uruguai como consumidoras
de produtos veterindrios; Chile como produtor de estanho, salitre e vinhos;
Franca como produtora de vinhos, queijos, vestudrio etc.; Dinamarca pelos seus
produtos lacteos; Suica por seus reldgios; Japdo como produtor de artigos
eletrdnicos de lazer; Suica como produtora farmacéutica ete. Enfim, essa anélise
avalia setorialmente cada pais como produtor ou demandante, selecionando
os novos ou eliminando-os da relagio inicialmente sugerida pela analise
quantitativa. Também nessa andlise, 0 Anudrio Estatistico sobre Patentes,
anteriormente citado, constitui-se instrumento necessério & informacfo
daqueles que precisam estar cientes inclusive sobre os pedidos e patentes em
cada pais, por campos técnicos da Classificagio Internacional de Patentes.

O INVENTOR, A TITULARIDADE E DIREITOS CONFERIDOS

O Inventor e a Titularidade

Em principio, proprietario da invengédo é o inventor, ou quem dele
deriva tal direito. No entanto, como o invento pode ter sido realizado durante
avigéncia de relagGes trabalhistas entre inventor/empregado e empregador,
existe a possibilidade de o empregador ou o contratante de servicos serem
os proprietarios. Com relagao a isso, ha trés hipdteses adotadas amplamente
pelas legislagGes nacionais que, considerando as relagdes de trabalho,
definem a titularidade das inveng¢des® (vide Quadro 4).

O empregado, principalmente aqueles com a precipua atividade de
pesquisa, devem estar atentos para tais hipteses, pois ¢ ndo atendimento
de suas responsabilidades nessa matéria pode ocasionar aplicagdes das
sangoes previstas em lei.

Sendo o empregador o titular exclusivo, as leis nacionais geralmente
prevéem compensacio ao empregado inventor, estando entre as mais comuns
limitar a remuneracio ou ao salario ajustado, ou conforme estipular o contrato
de trabalho. Compreendendo a impertincia de incentivar a invencio, as

2 Brasil: Lei n® 9.272/96, arts. 88 a 93; Lei n® 5.772/71, arts. 40 a 43. Essas disposi¢es sio
aplicdveis as entidades da administragio péblica, direta ou indireta, federal, estadual e
municipal. A Lei n? 9.279/96, novo Cédigo da Propriedade Industrial que vigora desde 14
de abril de 1997, néo se refere a inventos em -geral, mas tdo-somente is (patentes de)
invengGes e modelos de utilidade — h4, pelo menos, uma redagio inadequada e confusa
sobre tal matéria — vide Anexo 2.2.
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universidades e institutos de pesquisa de paises desenvolvidos tém
desenvolvido intimeras formas de compensagdo. Assim, por exemplo, os
resultados financeiros da exploragio do invento sdo proporcionalmente
divididos, chegando o inventor a receber até a ter¢a parte, o departamento ou
laboratorio responsavel uma parte consideravel, a universidade ou o instituto
em si uma menor remuneracgao. Os paises em desenvolvimento raramente
possuem politicas institucionais de compensacfio Aqueles responsaveis, diretos
ou indiretos, pela invencéo, mas algumas ocorréncias ja comecam a aparecer.
No caso da Flocruz, jA hé uma decisdo a esse respeito” e, no momento, a
Coordenadoria de Gestfio Tecnologica da Presidéncia estd realizando um
estudo internacional comparativo, visando atualizar e aperfeigoar para apis
debater e propor novas medidas de incentivo A pesquisa e as invencgges.

Quadro 4 — A quem pertencem 0s inventos

@ pertencem exclusivamente ao empregador - quando o empregado
estd contratado para realizar pesquisas ou que decorra da prépria
~ natureza da atividade contratada;

@ pertencem exclusivamente ao empregado - quando ¢ invento €
realizado sem relaggo com o contrato de trabalho ou de recursos
tangiveis ou intangiveis de propriedade do empregador; e

@ pertencem a ambas as partes - quando nao compreendido na
primeira hipétese, o invento foi realizado com recursos tangiveis ou

intangiveis.

Direitos Conferidos

De propriedade. Conforme ja comentado, os direitos conferidos por
uma patente sdo limitados ao territorio do pais concedente; entretanto, tais
direitos raramente sio idénticos. Assim, a maioria dos paises reconhece o
direito afirmativo da propriedade conferido pela concessio da patente, sendo
inerente a essa concessdo o seu uso exclusivo ou, em outras palavras, o
monopolio de fabricacdo. Portanto, os direitos conferidos relativamente
matéria protegida, nesses casos, estio restritos a atos de fabricagéo do produto

¥ Portaria da Presidéncia n® 294/96-PR, que estabelece “procedimentos com relagio a direitos
de propriedade industrial e demais direitos de propriedade sobre invengdes ou
aperfeicoamentos passiveis de comercializagiio, resultantes de atividades realizadas na
Fiocruz” {art. 19). Vide Anexo 2.3.

28 Para uma analise mais detalhada sobre esse tema, vide: FiGUueira Barsosa (1999).
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protegido pela patente,® sem quaisquer direitos exclusivos sobre os atos de
comércio. Exceto em certos paises — os EUA, por exemplo —, prevalece os
principios do direitos natural em que a titularidade do invento independe da
lei, cabendo a esta tao-somente conceder a ‘propriedade exclusiva’, cujos
direitos sdo os de excluir terceires de atos de produgio e comércio.

De exclusdo. Mais recentemente, por influéncia norte-americana,
alguns paises passaram a conferir, além dos direitos de propriedade, os direitos
desses derivados de excluir terceiros de determinados atos, basicamente, de
fabricar, usar e vender. Pelo acordo Trips, s paises estio agora obrigados a
reconhecer, pelo menos, os direitos de exclusdo de terceiros;*® entretanto, os
situados na Europa tém demonstrado tendéncia a conceder também os direitos
afirmativos de propriedade, interpretando os demais come um instrumento
para afirmar e reforcar os direitos de propriedade.

Quanto ao inventor, nfo sendo este o titular da patente, a ele é
conferido o direito moral inalienavel de ter mencionada no documento da
patente a sua condicio de inventor.®

Sendo esses os direitos conferidos aos titulares, ndao h4, como pensam
alguns, qualquer garantia de a invengao poder vir a ser explorada industrial
e comercialmente. De fato, no caso de medicamentos e produtos veterinarios,
para citar exemplo classico, a colocagio do produto em mercado somente é
possivel apds a autoriza¢do da autoridade sanitdria competente. Todavia, a
concessdo da patente independe dessa autorizagio que, inclusive, nfio pode
ser motivo para denegar o pedido de protecio patentaria. Além desses dbices
institucionais, ha também os de ordem econdmica e financeira; contudo, a
concessio de uma patente pode facilitar contorna-los, por exemplo, obtendo-
se o crédito para o investimento com maior facilidade.

SoBRE 0 PEDIDO DE PATENTE

Dos Requisitos Basicos

Definir a invencio, matéria objeto da protecéo da patente, como nova

* Essa é a tendéncia generalizada, vigente no Brasil, conforme as Leis n? 5.772/71 e a de
n2 9.279/96.

30 A Lein?9.279/96 ji estipula os direitos de excluso.

3 A Lei n? 9.279/96, art. 69, § 4%, permite gue o autor requeira a sua ndo-nomeagiio, sendo a
Alemanha também o tinico pafs a adotar tal dispositivo. Assim, havendo tal procedimento,
a busca do estado da técnica se torna mais difieil, no Brasil, quando o fate ocorre.
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solu¢do para um problema técnico de produgio, necessita de maior precisdo
para a mais perfeita aplicagio da lei. Assim, todas as leis nacionais tém como
requisitos basicos e necessarios, implicitamente contidos na definigio
precedente, os seguintes:

» a Novidade;
« a Aplicacdo Industrial; e
« a Atividade Inventiva.

Novidade. Uma inveng¢iio contém novidade quando o conhecimento
técnico, para o qual se requer a protegic patentaria, ndo estiver compreendido
pelo estado da técnica. Usualmente, define-se como nfo contida no estado da
técnica a toda gama de informac&o néo disponivel ao pablico, sob qualquer
forma de divulgacao — oral, escrita, digitalizada etc. —, até a data do deposito
da patente. A novidade absoluta é adotada pela maioria dos paises, sendo
considerada aquela néo divulgada em qualquer parte do mundo. A novidade
relativa, adotada em paises de baixo desenvolvimento relativo, € aquela nao
divulgada no territério do pais em questdo.

O Conflito da Divulgacdo versus Novidade

Os principais conflitos entre as administra¢es universitirias e os
institutos de pesquisa com seus pesquisadores surgerm a partir do requisito
novidade. Embora a divulgagiio seja do interesse da propria ciéncia, sendo
inerente 4 promocéo de seu desenvolvimento e, desse modo, usada como
instrumento indutor ao reconhecimento da capacitagdo profissional por
meio da editoracio e do intercimbio entre os pesquisadores, caso seja
realizada previamente ao pedido da patente, podera ocasionar a perda do
requisito da novidade e, conseqiientemente, permitird que a invencio
passe entdo a ser de dominio piblico, podendo assim ser usada livremente
por terceiros, no pais ou no resto do mundo. Ha, dessa maneira, um
prejuizo evidente: em primeiro lugar para as universidades e/ou institutos
de pesquisa e, em segundo, para o pais que despendeu recursos para a
realizacdo das pesquisas.

Também existe outra possibilidade de conflito que escapa ao dmbito
cientifico e ocorre no campo econdimico. De fato, a necessidade de divulgagio
pode ter também motivos meramente comerciais, como por exemplo, exibir
o produto em exposigio industrial oficial ou oficialmente reconhecivel. Nesse
caso, hé evidente contradicdo para o proprio empresario, entre a pressa em

37



divulgar para promover o mercado e garantir as vendas e a hipdtese de perda
do monopélio de produgdo conferido pela patente.

Na busca de solug¢do para o conflito entre a necessidade de o
pesquisador divulgar suas criagdes e a empresa promover seus produtos, a
necessidade do sigilo para ndo haver a perda do requisito novidade, algumas
leis nacionais oferecem duas hipdteses de trabalho, excludentes entre si: a
garantia de prioridade ou o periodo de graca.

Em alguns paises existe a possibilidade de divulgar o trabalho de
pesquisa previamente ao pedido da patente, desde que haja depésito de uma
sucinta descri¢ido da invengado perante a autoridade governamental de
propriedade industrial antes de sua divulgacfio piiblica — esta é a garantia
de prioridade. Em cutros paises, ha a hipotese de a legislaciio nacional
aceitar a divulgagio, devendo o pedido de patente ser depositado em um
periodo de até seis meses — o caso japonés — a um ano apds a divulgagio —
nos EUA, por exemplo, esse € o periodo gratuito. No Brasil, a garantia de
prioridade vigorou até 14 de abril de 1997, quando passou a ser adotado o
periodo de graga.®

Nem periodo de graga ou de prioridade. Deve ser considerado que
niem todos os paises aceitam o periodo de graca ou a garantia de prioridade,
ou mesmo qualquer outro procedimento assemelhado. Portanto, mesmo
no caso brasileiro, persistem as possibilidades de atritos entre pesquisadores
e seus empregadores, quando se requer patentes em paises sem tais
procedimentos. Além disso, as interpretagfes dessas disposiges legais
tendem a ser controvertidas, pois estdo sujeitas as interpretacdes das
autoridades governamentais competentes. Em suma, mesmo no Brasil, a
divulgagio prévia ao depésito da propria patente deve ser evitada.

Os conflitos entre a divulgac¢io ansiosamente desejada pelo
pesquisador e o sigilo pretendido pelo instituto de pesquisa ou a empresa é
questdo delicada em todos os paises, tendendo a se agravar naqueles em
desenvolvimento, onde o desconhecimento generalizado de ambas as partes
¢ bastante comum. Entretanto, o pesquisador tem de estar bastante atento
para nfo se sujeitar as san¢bes legais demandadas pelos institutos de

3 A Convengdo de Paris, artigo 11, dispbe sobre alguma forma de protegiio temporaria, nio
necessariamente vinculada 4 perda de novidade, exclusivamente relacionada a exposices
internacionais ou oficialmente reconhecidas.

¥ A Lein®5.772/71, arts. 7¢ e 89, dispbe sobre a garantia de prioridade, até a entrada em vigor
da Lei n° 9.279/96, que adota o periodo gratuito concedido por 1 (um) ano.
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pesquisa ou pelas empresas, tendo em vista que em todos os paises a
titularidade das invengdes pertence sempre ao empregador.

Quadro 5 — Divulgar s6 apds requerer a patente

Como as leis nacionais tratam a questio da divulga¢io previamente
a0 pedido de patente de maneiras distintas, hi enorme potencial de
prejuizo se o pesquisador divulgar antes que seja efetivado o deposito
do pedido da patente em seu pais. Além disso, é sempre recomendével
que, previamente a qualquer forma de divulgagéo, deve o pesquisador
se aconselhar com a unidade gestora dos direitos de propriedade
industrial de sua institui¢do ou, inexistindo este, com seu
departamento juridico. Na Fiocruz, tal atendimento e esclarecimento
ao pesquisador faz parte das atribuigbes da Coordenadoria de Gestio
Tecnoldgica da Presidéncia da institnigfo.

Aplicagdo industrial. A invengéo deve ter finalidade de uso na produgéio
econdmica, seriada, ‘industrial’. O termo industrial,® no caso, abrange todos
0s ramos da atividade econdmica de fabricagdo de mercadorias: agricultura,
pesca, producio de vinhos, extragdo mineral, indistria de transformacio, bem
como quaisquer equipamentos, instrumentos e aparatos usados nesses setores
ou no setor de servigos, inclusive a produgfo doméstica e artesanal. A aplicacfio
industrial abrange produtos e processos.

Atividade inventiva. Para atender a esse requisito, a invencdo nio
pode ser Gbvia para uma pessoa que tenha conhecimento ordinério do campo
técnico da informagcio para a qual se requer a patente. Em outras palavras,
a matéria a ser protegida nio pode ser simples substituigfio de materiais ou
de meios conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma fung¢fio ou que
nao seja mera combinagio de meios conhecidos sem que haja um efeito téenico
novo e inesperado. Por exemplo, em um método de determinagio da
quantidade de um medicamento ou de um seu metabdlito, a substituicio de
um agente para a precipitagio de proteinas interferentes de um liguido
biolégico por outra substéncia, tendo a mesma propriedade e apresentando o
mesmo resultado, ndo teria o requisito de atividade inventiva. Assim, além
da novidade em relagéio ao estado da técnica, a invengo deve envolver
significativa criatividade em relacao a técnica conhecida.

3 Nos EUA adota-se outra terminologia, embora com mesmo sentido. Assim, emprega-se o
termo utility para esse requisito, bem como para a patente de invengéo usa-se utility patent.
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O Pedido de Patente

Documentagdo. Além do requerimento ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), no Brasil, ou i autoridade governamental
competente de outros paises, e eventual comprovagio de atendimento as
formalidades estabelecidas em legislagdes especificas, o pedido de patente
contém cinco informacdes que, posteriormente, conformario a base do
denominado Documento de Patente:

+ antecedentes da invencio;
« descritiva da invencio;

« reivindicagbes;

« desenho, se for o caso; e

» resumo da invengio.

‘Inventar a inven¢do’. Geralmente, a elabora¢io desses documentos,
pelo pesquisador, precisa contar com suporte e apoio de técnico especializado
que nao deve ser confundido com examinador de patentes, embora também
deva ter tal conhecimento. Tais técnicos especializados em patentes, com
treinamento especifico, tém nivel universitirio, usualmente com bom
conhecimento do campo tecnolégico compreendido pela invengio. A
elaboragio do relatério descritivo e das reivindicaces — os aspectos
especificos que, de fato, representam a invencéo — é fundamental para a
obtenc¢ao da prote¢ao almejada e, dessa maneira, exige trabalho integrado
entre inventor e especialista em patente. Ao pesquisador cabe definir em
detalhes a sua invengfio; ao especialista em patente, a responsabilidade de
‘inventar a invencfo’ e, ao examinador, cuidar para que o documento atenda
as finalidades exigidas.

Os Antecedentes

As informacdes contidas nesta parte representam breve descrigio
do desenvolvimento do campo técnico em que se situa a invencio,
facilitando a compreensao da efetiva matéria abrangida pela mesma. Para
tanto, devem ser fornecidas todas as referéncias, sejam documentos de
patentes ou artigos técnicos que antecedem com proximidade a invenciio
para a qual se busca a prote¢fio. Muitas vezes, os inventores descrevem
também as dificuldades de producio que induziram e motivaram a
criacéio do invento.
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Descritiva da Invengéo e a Repetitividade

Repetitividade. O relatério descritivo da invengéo tem por objetivo
capacitar um técnico comum a repetir o processo inventivo. Portanto, a
inven¢io deve ser clara e completamente descrita, de tal forma que um
técnico com conhecimentos comuns no campo especifico do conhecimento
da invencio seja capaz de repeti-la — esta é a obrigatoriedade de ‘capacitagio’
que deve estar presente na descri¢io. Além disso, também é exigido que a
descri¢io contenha ‘o melhor modo™® de utilizagio industrial conhecida,
no momento do depésito, pelo inventor.

Contetido. O relatorio descritivo esta composto por descrigio de
diversos aspectos da invencéo para a qual se requer a patente:

» estado da técnica — o inventor deve descrever o estado da técnica que lhe é
conhecido, mencionando suas fontes de informagho que, sempre que
possivel, devem relacionar especialmente documentos anteriores de
patentes;

» problemas da técnica — devem ser comentados os problemas e entraves
técnicos existentes no estado da técnica, que induziram ao esforgo inventivo;

» unicidade da invencdo — descricio sintética de todos os aspectos da
invencgio que a interligam em um dGnico conceito inventivo (exemplos:
processo para produzir um produto, produto obtido por tal processo,
aparelho para utiliza¢io do processo, usos do produto etc.);

» comparativo da técnica - a invengio deve ser detalhadamente descrita,
contendo quadros e exemplos comparativos com o estado da técnica, se
for o caso, preferencialmente em relacio a outras invengges patenteadas;

« desenhos —~ quando for o caso, devera haver também uma descri¢do
esclarecedora dos desenhos.

Além disso, é essencial que o relatério contenha todas as informagoes
possiveis sobre as reivindicages, considerando que as leis nacionais vetam
a complementagéo da descricéio, durante a fase do exame, com matéria nova
passivel de protegio.

35 ‘0 melhor modo’ (the best mode), até recentemente, era exigéncia exclusiva das leis norte-
americanas e canadenses. No caso brasileiro, 0 Cédigo da Propriedade Industrial vigente —
Lei n® 5.772/71 - ndio contém essa obrigacio; todavia, o Instituio Nacional da Propriedade
Industrial a requeria por ato normative. O novo Codige — Lei n® 9.279/96, que entrou em
vigor em 15 de abril de 1997 —, exige “indicar, quando for o case, a melhor forma de execucao”
{grifo nosso). Nos demais paises, a pratica tende a se disseminar, devido 4 sua recomendagfio
no acordo Trips.
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Repetitividade e Invencoes Biotecnologicas

Normalmente, a descri¢do de invengdo biotecnolégica que utiliza a
técnica do DNA recombinante nfio é suficiente para permitir sua
repetitividade, pois esses processos tendem a nio ser preditivos. Dai, maior
¢ a necessidade de se identificar e descrever objetivamente os pardmetros e
variaveis criticas i obtencio da repetitividade dessas invencoes. Além disso,
as etapas ou parametros que podem sofrer variagdes e, portanto, ndo
apresentam criticidade na aplica¢do do processo, devem ser definidos por
meio de uma linguagem funcional ou por termos alternativos.

A obrigatoriedade de capacitagio a repetitividade de invencdes
relacionadas a novos materiais biolégicos pode nédo ser possivel a partir da
sua descri¢io no pedido de patente, mesmo que os procedimentos a serem
seguidos sejam fartamente detalhados e também fornecida a definicdo
taxondmica completa. Por tudo isso, no caso de inveng¢des relacionadas a
engenharia genética, geralmente, a capacitagio so é satisfeita quando,
adicionalmente ao depoésito do pedido de patente, é feito um depésito dos
novos materiais biologicos.

Em resumo, as invengdes biotecnolégicas mediante engenharia
genética tém relatérios descritivos bastante complexos e de dificil redacgio
per se, facilitando a tendéncia de omitir informagdes criticas para o alcance
da obrigatoriedade de capacitar a repetitividade da invencao. Dai os paises
requererem adicional e obrigatoriamente o depdsito dos materiais biolagicos
até entdo desconhecidos e que sio a matéria de protecio da invengio.3¢

As Reivindicacdes

A prépria patente. As reivindicagdes sio as especificidades da
invencgfo para as quais a prote¢io é requerida, ou melhor, os aspectos
particulares que os inventores consideram como novidade em relagio ao
estado da técnica existente até aquele momento. Enfim, as reivindicactes
sdo, de fato, a invenc¢éio. De maneira geral, durante o processo de concessio
da patente, sofrem alteragbes por parte da autoridade governamental
competente, de modo a delimitar e precisar o escopo da matéria a ser
protegida — a invengao. Dessa forma, delimitam e estabelecem os direitos
do titular da patente sobre a matéria objeto da protecdo, sendo apenas

2 Para informagio mais detalhada sobre as especificidades do relatério descritivo e sobre o
depésito de material bicldgico, vide Anexo 2.4,
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aquelas matérias constantes das reivindicagbes aceitas pela autoridade
governamental as protegidas pela patente apds a concessdo. As
reivindica¢ées podem ser independentes ou dependentes.

Reivindica¢des independentes. Definem todos os elementos
essenciais da invengdo dentro dos limites em que esta funciona. A
reivindicacéo independente nio pode ser tde ampla que abarque o estado
da técnica, isto é, esteja neste contida; nem tdo restrita que possa dar
margem para que terceiros produzam o objeto da patente sem viola-la.
Assim, respectivamente, nem uma formula quimica geral (Markush, por
exemplo) que abranja compostos ji conhecidos e nem faixas de
temperatura, pH, pressdo, concentracio e outras devem ser téo restritas
de forma a deixar de proteger as condi¢cbes mais amplas nas quais a
invengio possa vir a ser repetida.

Podem existir tantas reivindicacdes independentes quantas forem
necessérias para proteger a invengiio, tais como a seguir exemplificadas:

» processo de purificacio de [...] caracterizado por [definigdo de todas as
etapas ¢ condigdes essenciais do processo]; efou

« aparelho de filtragdo [...] caracterizado por [defini¢do de todas as partes
essenciais do aparetho]; efou

+ produto obtido pelo processo da reivindicagiio 1, caracterizado por
[definicéio das caracteristicas e/ou propriedades fisicas e/ou quimicas
do produto purificado].

Reivindicacbes dependentes. TEm por objetivo proteger detalhes
especificos da inveng¢édo, 0s quais ja devem estar mais amplamente
abrangidos nas reivindicac¢tes independentes, como adiante exemplificadas:

« Processo, conforme a reivindicagio 1, caracterizado por ser a etapa “n”,
realizada em temperaturas que variam de 16,5 °C a 24 °C.¥

As reivindicacGes devem ser relacionadas da forma mais pratica
possivel. Dessa forma, a reivindicagio, independente de processo, deve ser
seguida por suas reivindicagGes dependentes de processo, e assim
sucessivamente. Excecfio a esta regra ocorre quando um detalhe definido
em uma reivindicag¢io dependente é comum a duas ou mais reivindicagdes
independentes anteriores; por exemplo, quando é definido um elemento do
aparelho que é especifico a uma das condigdes do processo.

¥ Ressalte-se que a faixa de temperatura definida na reivindicagio independente 1 deve ser
mais ampla do que a estabelecida nessa reivindicacao.
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Desenhos

Os desenhos componentes do pedide de patente sfo representagoes
dos aparelhos, pegas e acessorios (vistas, detalhes, cortes ete.), esquemas
elétricos, diagramas de bloco etc., que sejam imprescindiveis para a
compreensao da invencao.

De forma geral, nio sdo admitidas descrigdes nos desenhos, porém
quando necessarias, sdo feitas no relatorio descritivo e referenciadas aos
respectivos desenhos.

Resumo

O relatério descritive, em regra geral, deve ser resumido e compde 0s
demais documentos necessarios ao pedido da patente, quando assim
determinado pela autoridade governamental competente ~ o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, aqui no Brasil. Tal resumeo € de grande
valia para, ap6s a publicacio do pedido ou da concessio da patente, orientar
0s usuérios na busca do estado da técnica.

O Depésito do Pedido

O pedido de patente, formulado conforme as normas nactonais e com
a documentacéo bisica mencionada na subsegido precedente, deve ser
requerido perante a autoridade governamental competente. Além dos
documentos anteriormente mencionados, a autoridade governamental, em
muitos casos, exige ainda a apresentacio de outros documentos ~
procuragdes, cessdo dos inventores, atendimento de exigéncias requeridas
por outros organismos governamentais etc. —, sempre estabelecidos na
legislagdo. O depdsito de uma invengdo apresentada pela primeira vez a
autoridade governamental competente de um pais é denominado de
‘dep6sito de pais de origem’. No Brasil, a autoridade governamental
competente € o Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Para o depésito de pedidos de patente de uma mesma invencio em
outros paises, ha tratados internacionais e regionais, destacando-se dentre
esses a Convengao da Unido de Paris (CUP) e o Tratado de Cooperaciio em
Matéria de Patente (Patent Cooperation Treaty — PCT). A CUP é o tratado
mais antigo e com maior niimero de paises membros, ao passo que o PCT,
com menor nimero, tem sua importancia pela participa¢io generalizada
dos paises desenvolvidos — o Brasil é signatirio de ambos os tratados.®

* Para uma melhor descri¢iio desses tratados, vide Anexo 1.1. — Principais Tratados
Internacionais, com énfase em patente,
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CUP. Esta Convencdo tem o principio da prioridade unionista que,
em termos simples, di ao depositante da patente em um pafs reivindicar
a prioridade da invenc¢io sobre qualquer outro pedido ai depositado, até
o término do prazo de 1 (um) ano do depésito no pais de origem (CUP,
art. 4%).3 Assim, o depositante deve agregar aos demais documentos um
atestado da autoridade governamental competente do pais de origem que
comprove ¢ seu direite de prioridade.

PCT. Este tratado facilita o depésito do pedido de patente para uma
mesma invengiio quando se requer a prate¢io em diversos paises. Nio se
trata de patente internacional, pois a independéncia das patentes prevista
pela CUP persiste vigente.

Em breves linhas, apbs o depésito do pedido mediante esse tratado,
o pedido agnarda um determinado prazo — 20 ou 30 meses, no caso de ser
requerido exame preliminar —, apds o que o pedido entra na “fase nacional’.
Para cada pais em que se requer a protecdo, o deposito passa a estar sujeito
a sua respectiva legisla¢do e aos procedimentos nacionais.

Outros tratados. Ha alguns acordos regionais e bilaterais, titeis no
caso de o pais em que se pretenda depositar ndo ser membro dos tratados
anteriormente mencionados. Dentre esses sistemas regionais, destaca-se a
Unido Européia.

A Tramitagio dos Pedidos

Apbs o depésito do pedido de patente perante a autoridade
governamental competente de cada pais, 0 mesmo passa por diversas etapas
assemelhadas, seja por imposicgio dos tratados internacionais ou, sobretudo,
por principios técitos amplamente aceitos, mesmo nos raros paises nio
membros de qualquer tratado internacional.** As diferencas das legislagbes
nacionais sio, preponderantemente, pela existéncia ou excluséo de alguma
etapa na tramitacio do pedido. Assim, por exemplo, a maioria dos paises
efetua exame de substincia para averiguar se a invencdo atende a seus
requisitos — novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial; outros
publicam a matéria para a qual se requer prote¢io com o objetivo de
possibilitar a oposicio de terceiros; e uns poucos — os EUA é um deles —
somente publicam apds a concessédo do privilégio.

» Op. cit.
40 {4 infimeros paises latino-americanos néo-signatarios da maioria dos tratados e convengies

internacionais, inclusive da Convengéo de Paris.
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Infelizmente, essas pequenas diferengas de tramita¢io dos pedidos
de patente tém importancia, pois se nio atendidas as obriga¢des no momento
estabelecido, geralmente o pedido sera arquivado e qualquer chance de se
obter a prote¢io serd perdida. Por tudo isso, e também por disposicio legal,
mesmo as grandes empresas transnacionais utilizam-se dos servigos de
escritorios especializados que tém correspondentes em quase todos os paises
— sdo os denominados agentes da propriedade industrial.

O tempo de tramitacio de um pedido de patente é func¢io de diversas
varidveis, tal como niimero e formas de atendimento s muitas etapas. Desse
modo, os EUA é um dos raros paises em que nio se publica para fins de
contesta¢do do pedido por terceiros, enquanto outros servem-se de tal
procedimento; por razdes 6bvias, 0 processamento norte-americano de prazo
¢ inferior aos demais. No caso brasileiro, se os depositantes nio tiverem
pressa no processamento — o que normalmente ocorre —, atendendo a suas
obrigacdes nas varias etapas de tramitagio no prazo maximo permitido pela
legislagio vigente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial nfio podera
conceder a patente em prazo inferior a 41 meses, pela Lei n? 9.279/96.*

Outra variavel relevante é o processamento por intermédic do PCT ou
de tratados regionais, como o depésito no Escritorio Europeu de Patente (EPO),
da Unido Européia. Tais pedidos demandam mais tempo para tramitar devido
ao prazo estabelecido para a busca internacional obrigatdria — 20 meses, PCT
— se pais designado, ou para o exame preliminar facultativo - 30 meses, PCT ~
se pafs eleito, quando s6 entao os pedidos entram nas fases nacionais.

Mas a varidvel dominante &, sem diivida, a relagio niimero de pedidos
anuais e a quantidade de téenicos analistas da autoridade governamental
competente. Varia entre 30 pedidos/técnico ao ano, chegando a ultrapassar
150 pedidos/técnico no mesmo periodo. Pais dos mais Ageis na tramitacio
¢é os EUA, onde a variaco oscila entre trés anos e meio a quatro anos; no
Brasil, em média, tramita em seis anos,* e ha paises, como o Japio, em que
o processamento se situa entre oito a nove anos.

* A concessdo da patente deve ser a mais rapida possivel, pois a partir dessa data ¢ que é
computado o prazo para a concessdo de licenga compulséria por falta de uso, induzindo 4
industrializagdo da invengio. Na Lei n® 5.772/79, o depositante podia prorrogar a concessio
por até 49 meses; ji no codigo que entrou em vigor em abril de 1997, esse prazo foi reduzido
para 41 meses. Entretanto, a auséncia de possibilidade de oposigio na fase de exame e,
ainda, de recurso contrario a concessio por terceiros, podem se transformar em instrumentos
prejudiciais as indistrias residentes no Pais.

* Vide Anexo 2.5. — Brasil: A Tramita¢io para a Concessao da Patente,
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TRANSFERENCIA E LICENCA DE DIREITOS

A patente é um ativo de seu titular, podendo ser usada, usufruida,
alugada e vendida como qualquer outro ativo. Entretanto, por ser intangivel,
é regida por algumas regras proprias.

Transferéncia. A venda de uma patente é a transferéncia integral
de seus direitos, podendo assim haver também transferéncias parciais de
direitos. H4, ainda, a hipbtese relacionada a um pedide, quando o objeto
negociado refere-se unicamente as expectativas de direitos.

Licenca. Sendo a mais usual negociagdo, denomina-se licenga a
permissdo concedida pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou
parcialmente os direitos de sua patente ou de um pedido. Por ser clara e
distinta explicitamente regulada por lei, a patente é também o mais adequado
objeto para transferir tecnologia, ou seja, para fornecer a terceiros os
conhecimentos técnicos necessarios 4 produgéo de determinada mercadoria,
considerando que o licenciante e o licenciado tém, assim, melhor protecio
dos direitos licenciados. Além disso, na maioria dos paises desenvolvidos, os
pagamentos de impostos devidos pela licenga tendem a ser menores do que
ouiros cbjetos de negociagio, como os segredos de negbcio (trade secrets).

Entretanto, deve ser notado que as patentes, de maneira geral, sdo
requeridas para fins de exploragiio pelos proprios titulares, sendo muito
raras as empresas que tém como produto final de suas operagdes a geracio
de invengdes. Isso ndo significa que os titulares de patentes ndo concedam
licenga, mas tdo-somente que a concedem quando, por diversas razdes
inclusive alheias ds suas pretensdes, véem-se obrigados a licenciar. A decisé@o
do titular pode ser voluntaria ou niio-voluntaria.
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Quadro 6 — A patente promove o intercAmbio tecnoldgico: parcerias e
licengas cruzadas

Institutos de pesquisa, universidades e empresas tém nas patentes
um instrumento de promog¢ao de intercimbio de informagbes técnicas
de produgéo e de licenciamento dessas informacgdes a terceiros
interessados (vide a se¢io Licencas Voluntarias). Tais instituicGes,
quando chegam a ser titulares de consideravel volume de patentes, ;
chamam a atencfio de outras e de empresas também, em face do inter-

relacionamento produtivo dessas informages. Quando isso ocorre,
as patentes promovem e facilitam parcerias tecnologicas, ou seja, a
pesquisa conjunta para o alcance de invengdes de mituo interesse
das partes. Também devidoe i forte possibilidade de dependéncia entre
as invencdes desses titulares, é induzida a negociagio das denominadas
‘licengas cruzadas’, pelos quais as instituigdes intercambiam entre si
licencas de suas patentes.

R
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Licencas Voluntarias

Usualmente negociadas entre empresas, estas licencas podem
também ser negociadas entre pessoas fisicas ou entre ambas as pessoas
fisicas e juridicas. De maneira geral, as licengas voluntarias tendem a ter
carater de exclusividade, concedendo-se privativamente ao licenciado da
patente todos os seus direitos.

O preco da licenga, para alguns especialistas, est4 relacionado com o
mercado cedido pelo titular do privilégio ao seu licenciado, nio gnardando
nenhuma relagdo maior com os custos de producdo da tecnologia. Esses
valores, geralmente, estdo condicionados e/ou limitados 4 dedutibilidade
fiscal dos royalties pelo licenciado e, por isso mesmo, sujeitos a variagdes
anuais provocadas pelas alteragfes do imposto sobre a renda. HA necessidade
de assessoria por especialistas tributarios e fiscais, é importante.

Além disso existe, conforme afirmam alguns peritos, um preco implicito
contido nas denominadas clausulas comerciais restritivas. Tal aspecto tem
sido bastante criticado pela literatura econdmica especializada internacional
e por 1880 é de extrema importincia e recomendével, uma vez mais, a assessoria
de especialistas. H4 cldusulas restritivas bastante comuns relacionadas
exportacio, a obrigacio de adquirir outros bens além da licenca da patente
(clausulas atadas, He-in clauses), 4 obrigacio de uso da marca do licenciante
etc. Dentre essas, algumas facilitam o take cver da empresa licenciada pelo
seu licenciante, tais como a obrigac¢do de uso de marca.
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No Brasil, ha necessidade de averbar esses contratos perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial,*® para fins de remessa de divisas ao
exterior e de dedutibilidade fiscal. As leis pertinentes bésicas séo o Cédigo da
Propriedade Industrial — Lei n® 9.279/76 -, a de regulac¢io do capital
estrangeiro — Lein24.131/62 —, de prevencao e repressao as infragbes da ordem
econdmica — Lei n® 8.884/94 — e a legisla¢io do imposto sobre a renda.

Licencas Ndo-Voluntarias

As licengas n#o-voluntarias podem ser concedidas por razbes de
Estado — a seguranca nacional, calamidades pablicas ete. — e por interesse
publico. Quando por este sdo concedidas, denominam-se compulsérias ou
obrigatorias, sendo largamente adotadas pelos paises. Em alguns destes,
costuma-se relacionar as principais razdes do interesse piiblico para a
concessdo de uma licenga compulsdria que, regra geral, é requerida por
terceiros interessados 4 autoridade governamental competente — o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — no Brasil.”" De maneira geral, alicenca
compulséria é o instrumento mais comum adotado pelas leis nacionais no
intuito de corrigir abusos de direitos dos titulares; a caducidade é outro
instrumento, mas no acordo Trips e na Convencgdo de Paris, verséo
Estocolmo, 1968, este somente pode ser aplicado apds esgotadas as
possibilidades do licenciamento compulsério.

Uso efetivo. A Convengido de Paris, artigo 5 trata das medidas
legislativas permitidas as leis nacionais para impedir o abuso dos titulares,
com referéncia especifica ao licenciamento compulsério e exemplificado
apenas com a hipotese da falta de uso da patente, ou seja, a produgio no
pais do objeto de protegiio patentiria — o uso efetivo, conforme usualmente
se denomina a produgéo local da patente, que é distinto de sua exploracdo,
referida s6 & comercializagio do produto patenteado. Sem divida, esse uso
efetivo tem sido a principal razdo na concessdo de licengas compulsérias.

43 Desde 1991, tem havido certa tendéncia a flexibilizar as regras de transferéncia de
tecnologia, sendo substantivas e constantes as alteragbes das mesmas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, por intermédio de atos normativos préprios. O novo
codigo, Lei n2 9.279/96, entretanto, possibilita ao INPI regular basicamente sobre os mesmos
principios do cédigo anterior. ’

44 No Brasil, a extinta Lei n? 5.772/71, art. 33, § 12, menciona o interesse piblico; ji o novo
c6digo estabelecido pela Lei n29.279/96, em vigor desde 15 de abril de 1997, retira ointeresse
piiblico, preferindo exemplificar algumas hipoteses.
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A licenca compulséria deve ter o carater de nio-exclusividade, sendo
obrigatoriamente remunerada, exceto no caso de abuso de poder econdmico,
se assim decidir a autoridade governamental competente.

Dominio PUBLICO: A DISPONIBILIDADE TECNOLOGICA

Toda invencéo que néo estiver protegida por patente no territorio de
um pais é de dominio piblico neste, podendo, portanto, ser livremente usada
por qualquer pessoa, sermn remuneragio aos inventores. Além disso, no Brasil,
a patente passa para dominio piblico quando:

» expira seu prazo de protegio;*

+ por rentincia do(s) titular(es);**

« por falta de pagamento de anuidade;¥

« por haver sido concedida contrariamente a lei vigente sobre patentes;*

» decorridos 2 {dois) anos da concessdo da primeira licenca compulsdria,
esta ndo foi suficiente para prevenir o abuso ou o desuso;® ¢

« desapropriada por gquestio de seguranga nacional ou do interesse nacional .

Desse modo, ha enorme disponibilidade de inven¢des ao uso em
tedo o mundo, sobretundo devido ao fato de ter expirado o prazo legal de
prote¢ao dos privilégios. Nos paises em desenvolvimento, inclusive no
Brasil, esse indice tende a ser mais elevado, especialmente em relacio as
invengbes mais atuais, pois o patenteamento em seus territérios sio
acentuadamente inferiores quando comparados com o dos paises
desenvolvidos. Esse enorme acervo de patentes com tecnologia livremente
disponivel, ou ainda protegida, é o maior estoque de informacdes de
conhecimentos produtivos em todo o globo terrestre.®

+ Devido ao Trps, todas as leis nacionais deverdo ter patentes de invencdo protegidas por
prazo de 20 {vinte) anos a contar da data do depésito do pedido, sendo livre ¢ prazo para os
modelos de utilidade. No Brasil, pela extinta Lei n® 5.772/71, art. 24, a patente de invencio
era protegida por 15 (gquinze) anos e o modelo de utilidade por 10 (dez) anos, sempre contados
da data do depésito; pela vigente Lei n® 9.279/96, art. 40, os prazos sio de 20 (vinte) anos
para as patentes de invengao e 15 (quinze) anos para os modelos de utilidade.

4 Pela extinta Lei n® 5.772/71, art. 48, alinea “b™; pela vigente Lei n® 9.279/96, art. 78, item “b”.

4 Pela extinta Lei n® 5.772/71, art. 50; Lei n® 9.279/96, art. 86.

* Pela extinta Lei n® 5.772/71, alineas “a”, “b”, “d" e “f”, previa-se a nulidade da patente ou de
algumas das reivindicagies; para a vigente Lei n¢ 9.279/96, art. 46, prevé-se também a

" nulidade total ou parcial,

* A extinta Lei n? 5.772/71, art. 53, previa a caducidade sem a prévia existéncia da licenca
compulséria; a vigente Lei n® 9.279/96, art. 80, também prevé a caducidade.

5 Lei n? 5.772/71, art. 39; a vigente Lei n° 6.279/96 ndo contém essa hipbtese.

5 O tema sera tratado com mais propriedade no préxime capitulo.

50



'+ PATENTE: A FONTE BASICA
DA INFORMACAO
TECNOLOGICA

O ConuEctMENTO TECNICO A SERVICO DA PESQUISA
E DA PRODUCAO, A INFORMACAO CLASSIFICADA POR
Ramo pa TECNOLOGIA

INFORMAGAGC CIENTIFICA E TECNOLOGICA: DUAS PERGUNTAS, DUAS
RESPOSTAS

Duas perguntas. Na atualidade, o pesquisador tem sempre em mente
duas perguntas: por que funciona dessa maneira? e, como fazer funcionar
minha maneira? Na primeira questio, ele se indaga sobre qual a razdo de a
natureza atuar sob determinadas leis; na segunda, busca as formas de usar
essa mesma natureza, fazendo-a agir para atender a seus objetivos — busca
compreender, tendo por aspiracdo transformar.

Domindncia cientifica e cultural. Durante os primeiros séculos da
modernidade, a sistematizacio do conhecimento parecia buscar respostas
exclusivamente 3 primeira indagac¢io. Mas, sempre subjacente, a segunda
questido se mantinha presente, embora tratada de maneira distinta e
dissociada. O nexo entre as questdes era bastante fragil e aparentemente
inexistente ou pouco considerado. Porém, de alguma forma, a busca por
ambas as respostas foi ocorrendo no transcurso da histéria. Assim,
repentinamente, o conhecimento acumulado pelo bindmio Ciéncia e
Tecnologia, a seguir qualitativamente transformado em unidade, provocou
uma explosdo de progresso e riqueza.

A ciéncia usada pela tecnologia. No séeulo XIX foram dados os
primeiros passos para a apreensao do conhecimento cientifico como forma
de facilitar e impulsionar o conhecimento tecnologico. O fato classico e
exemplar, criado por Thomas Alva Edison ao implantar um departamento
de pesquisa em sua empresa General Electric, foi, dessa maneira, usar da
ciéncia para planejar a gera¢io de novas solugdes técnicas, ou seja, as



invenc¢odes. Desde entdo, um processo complexo e intrincado, iniciado ao
alvorecer da modernidade, comeca a ser melhor delineado: a apropriagédo
do conhecimento cientifico pela produgio econdmica, industrial.

A unidade Ciéncia-Tecnologia. Até entio, a informacio organizada
de forma sistémica era mais um privilégio cientifico do que propriamente
téenico-produtivo. As universidades, as bibliotecas, enfocavam mais seus
esforgos para a resposta a primeira indagacio, enquanto muito pouca
atengfio era dada a segunda questdo. O surgimento de um sistema de
informacdo do conhecimento técnico-produtivo, ou pelo menos um esforgo
social integrado para a sua consecugio, data do inicio do século XX,

Até entfo, a informacdo era de carater predominantemente cientifico,
cabendo as academias e universidades organiza-la, bem como buscar
sistematizar a informacio de carater técnico-produtivo. Gradualmente,
todavia, esse quadro vai se modificando. O primeiro departamento de
pesquisa e desenvolvimento criade em uma empresa industrial, a General
Electric, de Thomas Alva Edison, é o sinal de que a invencdo pode ser
organizada, planificada, e para tal finalidade requer investimentos da mesma
maneira que se aplicam em maquinas e equipamentos. A necessidade de
proteger as invengdes torna-se, entdo, recrudescida, crescendo de forma
acelerada os pedidos de patente nacionais. Dai para a internacionalizacio
efetivada pela Convencao de Paris, em 1883, houve pequeno salto.

Também vio se transformando os institutos de pesquisas cientificas,
pressicnados pelos avancos da propria Ciéncia e de sua crescente inter-
relagdo com a produgio econdmica.

Nessa area, o exemplo classico da época sao as descobertas cientificas
e as invengdes de Lonis Pasteur. Poucos anos depois, no inicio do século
XX, o pioneirismo de Oswaldo Cruz da ingresso a esse processo no Brasil.

Comecam a surgir sistemas de informacio tecnoldgica de carater geral
e especializados. Alguns estudiosos do desenvolvimento econdmico
percebem a importancia da tecnologia nesse processo e, procurando explicar
como as transformacoes do estado das artes tteis foram fundamentais para
05 avangos socioecondmicos, buscam tais informagées no ‘sistema’ de
patentes. Assim o fizeram, ainda no século XIX, Marx, Hobson etc., e assim
o fazem os atuais investigadores. A Franga, logo no inicio do século XX,
parece haver sido o primeiro pais a se empenhar em organizar a informacio
de suas patentes para prover, aprimorar e desenvolver a capacidade
tecnoprodutiva de seu parque industrial.
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Duas respostas. Hoje, para o pesquisador que se pergunta “por que
funciona dessa maneira?”, a busca adequada da resposta deve comegcar
pelos sistemas de informagdo cientifica; mas se ele indaga “como fazer
funcionar 4 minha maneira?”, o caminho correto a trilhar principia pelos
sistemas de informagZo tecnologica. Esta é a logica desses sistemas, porém
NeIn sempre as coisas se processam da maneira apropriada, especialmente
nos paises em desenvolvimento.

A ForRMACAO DO SISTEMA INTERNACIONAL DE INFORMACAO
TECNOLOGICA

Informagdo sem sistematizagdo. Até fins do século XIX, quando as
empresas necessitavam resolver algum problema técnico o faziam por meio
do learning-by-doing, da sua propria experiéncia empirica, ou procuravam
biblictecas orientadas para a informacfo cientifica. Nos institutos de
pesquisa, com suas raizes no campo cientifico e trabalhos orientados ainda
basicamente nessa dire¢fo, eram as bibliotecas ou o intercidmbio entre os
cientistas que conformavam seus sisternas de informagio. Naquela época,
os sistemas nacionais de patentes ndo cumpriam adequadamente as fungdes
de proporcionar ao setor produtivo as informagges técnico-produtivas. Na
maioria dos paises, as informacdes contidas nos documentos de patentes
nio estavam sistematizadas e organizadas, inexistindo normas de
classificaco por éreas tecnologicas que facilitassem o acesso ao potencial
usuario das informacdes.

As sistematizagoes nacionais. O processo de avangar da informacio
cientifica para a informacio tecnolégica, que nio se trata de disrupgdo,
mas de reorientacio, recrudesce e se instala no transcorrer do século XX,
Preliminarmente, os sistemas nacionais foram criando suas proprias
classificacdes de patentes de acordo com o campo da tecnologia abrangido
por suas invengdes. Os primeiros grupos especializados de informagao
tecnologica comegam a surgir e, por intermédio deles, o sistema vai se
configurando e criando a massa critica que vira a facilitar seu
aproveitamento pelo usuério da informagio e também o aumento da
produtividade dos servigos prestados pelos ofertantes. Dessa maneira, ha
uma especializagio formando dois subsistemas, interligados e

complementares: o cientifico e o tecnolégico.
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A Classificacao Internacional de Patente

O periodo pos-Segunda Guerra Mundial é também uma fase
ascendente de prosperidade da economia mundial, sendo marcado pela
expansio internacional do capital, a constatacdo da existéncia de fortes
diferengas de desenvolvimento entre os paises, a emergéncia de novos paises,
enfim, uma tendéncia & homogeneizagio do espago econdémico mundial.
Em meados dos anos 70, quando a economia internacional volta a uma fase
descendente, de crise profunda, acentua-se aquela tendéncia, agora
usualmente denominada globaliza¢do econémica.

Muito embora seja evidente haver nesse momento uma globalizagio
financeira, do ponto de vista da produgdo econdmica, o fendmeno parece
ter duas faces: a busca da universalizagio da produgdo pelas unidades
produtivas transnacionais, em aparente contradigdo com a formagio de
comunidades econdmicas regicnais por essas mesmas empresas. Por essa
trilha, a crise das tltimas duas décadas impulsionou a reestruturagéo das
relagfes internacionais, procurando dar a estas maior organicidade mediante
regras de jogo mais homogéneas e harménicas. No plano produtivo, a
universaliza¢do da produgdo ira requerer uma padronizagido técnica,
a comegar pela adogdo generalizada do sistema métrico, até os mais recentes
pardmetros uniformes de gestdo empresarial. Nesse contexto, os padrdes
de protecdio nacionais da propriedade intelectual necessitam ser
uniformizados, até onde seja possivel, assim como também demonstrou-se
necessario codificar internacionalmente os distintos sistemas de classificagio
nacional da tecnologia contida em patentes,

A Classificagdo Internacional de Patentes — CIP. Nos anos anteriores
a década de 70 surgem os primeiros esforgos da Organiza¢io Mundial da
Propriedade Intelectual para uniformizar e padronizar os diversos sistemas
nacionais de classificagie, a fim de possibilitar e implementar a difusdo
internacional da informaciio tecnoldgica contida nos documentos de patente.
Em 1967, a Omp1 e 0 Conselho da Europa entram em negociagoes, com base
na Convenc¢do Européia sobre a Classificacio Internacional de Patentes de
Invencio, firmada entre os paises do Conselho em 1954. Em 24 de margo
de 1971, os paises membros da Unido Internacional para a Protegio da
Propriedade Intelectual firmam o Acordo de Estrasburgo para a adocio
de uma classificagao internacional de patentes, que passa a vigorar em 1975.

Desde as origens, os documentos de patente se constituiram preciosa
fonte de informacdo técnico-produtiva, dada a obrigatoriedade do inventor
em descrever sua invengio de tal forma que outro técnico versado na matéria
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seja capaz de repetir o invento. Considerando-se que, para a modernidade,
éuma necessidade sistémica a protegéo conferida pelas patentes. No entanto,
a falta de sistematizagdo e organizagio dessa informac¢io reduziam seu
potencial informativo. Com a CIP, de fato, propiciam-se as bases para o
surgimento de um sofisticado sistema de informagio técnico-produtiva,
formado por uma rede de autoridades governamentais e empresas privadas
dedicadas & exploracio dessa fonte de conhecimento. Bastariam esses dados
para se reconhecer e usar as patentes na obtencdo do conhecimento técnico-
produtivo preferencialmente a qualquer outro sistema existente.

Entraves a Disseminacao da Informacio Patentaria

O uso da informagéio técnica contida em documentos de patentes nem
sempre é adequadamente usada. Existem, pelo menos, duas comunidades
nas quais a utilizagfio desse sistema sofre alguns entraves de ordem cultural
e econdmica: a académica e a dos paises em desenvolvimento,

Comunidade académica. Muito embora se encontre, no século XX,
iniimeros inventores de grande renome no mundo académico mencionados
nos documentos de patentes, mesmo assim, como regra geral, & possivel se
constatar certa rejeicio ao seu uso como fonte de informacio, A razio é
histérica, surgida quando ainda Ciéncia e Tecnologia eram unidades distintas
e separadas, nem mesmo sendo aceitas como variaveis de um bindmio que,
mais tarde, seria unificado.

Assim, por exemplo, a Biologia estava sempre voltada para suas
pesquisas cientificas e distanciada da produgio econdmica até que,
recentemente, esta se apropriou daquela, fazendo nascer a atual
Biotecnologia — se os organismos vivos eram uma s6 possibilidade de criagio
divina, hoje 0s recursos da engenharia genética vieram permitir ao homem
intervir e transforma-los em seres antes inexistentes e, dessa maneira,
patented-los.®? Certamente, esse é o fendmeno mais recente do processo
de apropriacfio da Ciéncia pela Tecnologia e, por suas caracteristicas de
intervencio na vida animal (e humana), tem side bastante controverso, seja
por questdes técnicas de patenteabilidade em que se discute principalmente
o grau de intervengio humana — a atividade inventiva —, seja por questdes
éticas, morais e de biosseguranca.

52 Por decisdio do Supremo Tribunal Norte-Americano, a primeira patente de microorganismo
foi concedida ao inventor Chakrabarty, em 1980. No caso de animais, a primeira patente data
de 1987, também nos EUA, protegendo um rato em cujo corpo o cincer se desenvolvia com
rapidez, o que possibilitou e facilitou as pesquisas para a cura dessa doencga.
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O processo de unificagio Ciéncia-Tecnologia teve, em seus primoérdios,
uma reacio bastante contraria da comunidade académica. A questio da
liberdade de criagdo € opgio do objeto de pesquisa foi, com certeza, um dos
entraves e a mais importante fonte de contrariedade. Ainda hoje, mesmo em
centros onde a convivéncia ji se encontra avancada, persistem resquicios
conflitantes que devem ser compreendidos e tolerados para que seja possivel
o conhecimento, em geral, prosseguir adiante. Até porque, caso o pesquisador
deixe de indagar “por que funciona dessa maneira?”, também deixara
brevemente de se perguntar “como fazer funcionar 4 minha maneira?”

Paises em desenvolvimento. Na atualidade, existem inGmeros
sistemas de informagdes cientificas e tecnolégicas e, conforme comentado,
hda uma nitida tendéncia de se tratar essas informacdes
complementarmente, reconhecendo a necessidade de especializacdo. Pelo
menos é assim que ocorre nos paises desenvolvidos; infelizmente, nfo o é,
ainda, nos paises em desenvolvimento.

Consideremos ¢ caso da informacfio tecnolégica. Enquanto o
especialista no fornecimento de informacio técnica de produgio dos paises
desenvolvidos provém de formacio académica em engenharia, quimica,
fisica etc., nos paises da América Latina ha certa tendéncia de esse técnico
ter formacdo humanistica, conforme indicam alguns diagnésticos de
organismos das Nagdes Unidas. De fato, no continente americano, os centros
de informacgiio cientifica e tecnolégica sdo orientados basicamente por
técnicos com formacao em biblioteconomia, adotando-se sistemas derivados
mais do enfoque cientifico que do tecnoldgico. Dai esse ser um dos motivos
pelos quais o distanciamento do setor produtivo é evidente.

No entanto, a industrializagio ainda incipiente ou, pelo menos, ainda
sem impulso préprio, igualmente pode explicar o distanciamento de nossa
inddstria das fontes de informacio disponiveis. Sem diavida, o baixo nivel
de pesquisa advém, também, da escassez de recursos para investimento em
pesquisa e desenvolvimento ou da preferéncia de investimentos de mais
rapido retorno no atual estigio de desenvolvimento econdmico.

Todas essas varidveis e parimetros ampliam as deficiéncias do uso da
informagfio tecnolégica nos paises latino-americanos. Do lado da oferta da informagiio
ndo ha, por exemplo, uma complementaridade entre as diversas fontes, perdendo-
se, dessa maneira, qualquer possibilidade de maximizar o sistema; do lado da
demanda, o quase total desconhecimento dessas fontes €, dai, da importincia de sen
uso inter-relacionado, potencializam a perda e o desperdicio.
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Informagao Tecnoldgica e o Primado das Patentes

Quadro 7 — O primado das patentes

Mais de 70% da informacao tecnolégica disponivel em todo 0 mundo

somente pode ser encontrada nos documentos de patentes.

Fonte: World Patent Information, Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual, Nacdes Unidas

Hé inlimeras razdes para que o sisterna de informagio tecnolégica contido
em documentos de patentes seja superior a outros sistemas de informacao.
Quanto a esta parte, analisaremos algumas de suas vantagens para o usudrio.

Tecnologia par excellence. Os documentos de patentes se constituem
no unico sistema de informacio precipuamente configurado para a
finalidade de armazenar conhecimentos tecnolégicos, isto é, destinados a
produgio de mercadorias. Enquanto a maioria dos sistemas de informacio
tém metodologia adaptavel as informagées de caracteres diversos, em geral
provenientes de campos cientificos, culturais e humanisticos, a informacio
patentaria tem sua base em documentos cuja finalidade é, desde as suas
origens, a de divulgar informacgfo técnico-produtiva.

Classificagdo tecnolégica. A CIP é o unico sistemna de classificagio
exclusivamente configurado para ordenar as informacgdes técnicas de
produciio. Assim, por exemplo, enquanto a Classificaciio Decimal Universal
(CDU), principal sistema de classificagio de obras impressas, abarca os mais
distintos e diversos campos da cultura, da técnica, da ciéncia, da tecnologia
etc., sendo amplamente adotada pelas bibliotecas ao redor do mundo, a
CIP é restrita e especializada para atender 4 4rea da produgio econdmica —
mais de 60 mil campos tecnoldgicos estdo precisa e especificamente
delineados em sua metodologia de classificaco.

Complementaridade. Outra vantagem da CIP é sua interconexdo com
as mais variadas fontes e sistemas de informacdo, dada a gama de
informagdes contidas nos documentos de patente que facilitam e propiciam
a entrada em outros sistemas de informacéo. Por exemplo, os documentos
de patente geralmente contém um levantamento do estado da téenica até o
momento da invenc¢io que desereve, informando sobre patentes anteriores,
publicacfes técnicas, nome do(s) inventor{es), de empresa(s) titular{es),
palavras-chave etc. Por tudo isso, uma busca para determinar o estado da
técnica em paises desenvolvidos, de maneira geral, tem seu inicic por meio
de documentos de patentes.
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Além disso, as informagdes patentarias podem esclarecer e
complementar artigos divulgados pelo(s) inventor(es) em revistas técnicas
especializadas. Assim, em seu relatorio descritivo, as patentes proporcionam
uma viséo geral e ampla da invencéo, 0 que nem sempre é feito nos artigos
técnicos. Inclui também uma avaliacio do estado da técnica, ressaltando a
matéria nova criada por seus autores — a invengéo —, detalhando-a com
bastante especificidade nas reivindicagoes.

Originalidade. A invencio, para ser concedida como patente, deve ter
novidade: dai, portanto, a sua divulgacio piiblica original ser obrigatoriamente
por meio de publicacio do pedido de patente. Nio sendo assim, havera perda
da novidade e, conseqiientemente, a patente nfo sera concedida.

Atualidade. Conforme ja comentado,® os criadores do conheci-
mento técnico-produtivo tém por politica patentear prontamente os re-
sultados de suas pesquisas e desenvolvimento cu de solugdes téenicas
realizadas por ocasido do processo de produgio. Quando nio o fazem,
muitas vezes preferem divulga-los, tornando-os de dominio publico, a
manter a informacio em segredo. Por tudo isso, a documentac¢do de pa-
tente contém ndo apenas a informagfo pretérita e necesséria para a com-
preensao do processo de desenvolvimento do seu campo técnico especi-
fico, mas também a mais atualizada informacfo tecnolégica existente,
facilitando a promogio de invengdes com menor dispéndio de tempo e
recursos humanos e financeiros,

Tabela 2 — Atualidade da informacfo patentaria

R PR

Inventor (invengéo) Patente: Ano Publicagio Ano outras Publicagoes
Hol]eﬁth (cartio perfurado) 188:9 1914

Baird (televisac) 1923 1928

Whittle (turborreator) 1936 1946

Morrogh (ferro fundido dictil} 1939 1947

Ziegler, N. '

(catalisadores de polimerizagdo} 1953 1960

Fonte: Omer, 19825

% Vide o Capitulo 2 — Patente: Uma Forma de Protegéo do Trabalho Intelectual —, em especial
as secOes ‘Patente ou Segredo: uma opgao iluséria’ e ‘Razbes para Patentear’.

5 OmMr (1982).
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Essa atualidade da informagdo patentaria sobre as demais fontes
de informagdo tecnologica esta empiricamente evidenciada pelos dados
da Tabela 2 referentes a alguns casos bastante conhecidos, em que a
invencdo foi divulgada pelas patentes com anos de antecedéncia em
relacdio a outras fontes:

Competitividade técnica e econdémica. A documentacio de patente,
embora seja um acervo que estritamente contém informagoes técnico-
produtivas, permite inferir uma prospectiva dos ramos de atividade para os
quais caminha a industria, a agricultura etc. Conhecendo-se as mais recentes
invencgdes no ramo de atividade de determinada empresa, é possivel detectar-
se os caminhos de pesquisa de empresas concorrentes, o estagic de avancgo
etc. Com isso, torna-se possivel a corre¢ao de desvios e a tomada de novas
rotas, em face do melhor conhecimento da trilha seguida pelos concorrentes.

Padronizagdo e uniformidade. Os acervos nacionais de documentos
de patentes, conforme serd comentado em maior profundidade adiante, tém
informagao uniforme e padronizada, com diferencas relativamente pequenas
entre os documentos provenientes dos mais distintos paises. Essa vantagem,
como ja visto, comega a partir de um sistema universal de classificacio
tecnologica, adotada em todos os paises. Mesmo naqueles que continuam
adotando classificacoes nacionais — os EUA, por exemplo —, a CIP também
é utilizada paralelamente.

Além disso, essa uniformidade é obtida gragas aos esforgos de
padronizacio para a apresentacio de documentos de patentes, pelos paises,
empreendida pela Ompi, inclusive no tocante a formatagio. Dessa maneira,
os documentos de patente apresentam os motivos que levaram i invengao,
0 resuino e um relatério deseritivo do invento, desenhos (se for o caso) e as
novidades de fato contidas na invengio.

Quebra da barreira lingiiistica. Na maioria dos sistemas de
informacao tecnologica ha um obstaculo bastante usual: a lingua em que
estd redatado o documento. O fendmeno também pode ocorrer no caso das
patentes, porém com incidéncia bastante reduzida, porque a maioria
daquelas com alguma relevancia técnica e/ou econdmica pode também ser
encontrada em outras linguas, dada a provavel existéncia da denominada
familia de patentes.5

ss Refere-se as patentes solicitadas e/ou concedidas em diversos paises, semelhantes 4 patente
do pais de origem (o pais do primeiro pedide da invengio).
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Existe, ainda, a possibilidade de, em alguns casos, obter-se pelo
menos 0s resumos na lingua inglesa. Esse é o caso, por exemplo, da
publicacio de pedidos de patentes ndo examinados em lingua japonesa,
efetuado pela autoridade governamental competente daquele pais; ou
de resumos, também em lingua inglesa, de centenas de documentos em
linguas pouco utilizadas, publicado pela empresa privada inglesa
Derwent Ltd., especializada em informacido patentiria; ou, ainda, o
mesmo procedimento para o campo especifico da quimica, publicado
nos EUA pelo Chemical Abstracts.

Trés informacoes. Até este momento, a maneira pela qual estava
sendo enfocada a informagdo contida em documentos de patente era
basicamente de cunho tecnoldgico. Entretanto, a informacfo patentiria é
muito mais. A ampla gama de informacgdes disponiveis nas patentes se deve
a que a protecdo patentaria é: (i) umn instituto juridico destinado a (ii) conferir
aos titulares dos direitos 0 monopdlic do uso na produgio econdmica da
invencio, isto é, (iii) de uma informacéo técnico-produtiva inexistente no
estado das artes titeis até a sua criagdo. Portanto, os documentos de patentes
tém trés tipos de informacio:

« juridica

+ econdmica

» técnica

UsuUARrIo E UsO DA INFORMAGAC PATENTARIA

Usudrios. Considerando os trés tipos de informacdo contidas em
documentos de patentes, existe ampla gama de usuérios, destacando-se:

* empresas;

« institui¢bes de pesquisa e desenvolvimento, inclusive universidades;
» autoridades governamentais em geral;

» agentes da propriedade industrial;

« inventores individuais; e

« universitarios e estudantes de nivel técnico.

Finalidades. Os usuérios do sistema de informacgio patentéria
encontram os mais diversos motivos para buscar a informacio desejada ~
técnica, econdmica e juridica —, dentre outros os seguintes:

- conhecer os efetivos direitos da proteciio patentaria vigentes em determinado
pais, particularmente para evitar violagtes da patente;

« definir o estado da técnica em determinado campo da técnica, inclusive
conhecendo seus iltimos avangos e aperfeicoamentos;
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- avaliaco técnica das diversas invenghes em um campo da téenica, por
exemplo, para fins de definir futuros parceiros de pesquisa ou

licenciadores;

- conhecer as potenciais alternativas técnicas;
+ definir potenciais rotas para aperfeicoamentos em produtos e processos

existentes;

- encontrar solugdes técnicas para um problema especifico;

- avalia¢io de rotas de pesquisa, para desprezar aquelas cujo potencial de fracasso
ou de risco é elevado, a fim de evitar desperdicio de recursos;

- monitoragio das atividades de empresas concorrentes; e

- prospeccao tecnoldgica.

Buscas. Para atender as finalidades do usuério, a busca da informagao
deve ser adequadamente direcionada para que, dessa maneira, se possa
definir diversos tipos de busca, relacionadas a seus préprios pedidos de
patentes ou aos pedidos de terceiros, tais como:

Quadro 8 — Selecio de tipos de busca

Tiros bE Busca

(UL TREN PP T e PR TR TP P P SR RS A e

FINALIDADES

|

Estado da técnica

Novidade

Patenteabilidade

Nominal

Atividade técnico-produtiva

Violagdo de direitos

também referida como busca informativa, objetiva

determinar o estagio do conhecimento técnico-

produtive de um campo especifico, inclusive em

nivel de pesquisa e desenvolvimento, para

inameras finalidades tais como: contestar pedidos

de patente, iniciar uma pesquisa, avaliar:
alternativas técnicas etc.

visa definir a ocorréncia ou nfio de novidade de uma
técnica para fins de contestar pedidos de patente
ou patentes, ou melhor definir as matérias |
rejvindicadas em seus proprios pedidos de patente.

verifica a validade dos trés requisitos para a |
concessiao de um privilégio — novidade, atividade
inventiva e aplica¢do industrial. ‘
conhecer nomes de inventores e de empresas |
titulares.

visa identificar as empresas envolvidas em
determinado campo da téenica, bem como os paises
em que sdo pedidas as patentes, diagnosticando o
comportamento da concorréncia.

define os pedidos de patente/patentes que violem
direitos, ou possam eventualmente violar, sejam
proprios em relagio a terceiros ou vice-versa.
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Quadro 8 - Selec;ao de tlpos de busca {continuacio)

Oy aner

FINALIDADES i

TIPOS E BUSCA

L PR AT

: Fam:[;a de patentes’ ? obJetlva deﬁmr 0s pmses em que uma invengao teve

‘ pedido de patente requerido ou concedido, dai § »
derivando-se, por exemplo, a lmportanma
econdmica e seu potencial; é

Y

Estado legal informa sobre a situacfo, efetiva ou potencial, de *
um pedido ou de uma patente perante a legislagio | i
de um ou mais paises. '

- Mercado de exportacao permite avaliar o potencial e a viabilidade de
exportagio para determinado mercado®®

UG e g,

O'BS (*) A expressao sngmflca 0 con_]unto de dlversas patentes sohmtadas ou
concedidas nos mais distintos paises, originadas de um pedido de patente
requerida em determinado pais (noc de origem).

A CONFIGURACAQ DO SISTEMA DE INFORMACAO PATENTARIA

Da acessibilidade & informacdo. O acervo da informagio patentaria
4 disposicio do pblico, dependendo do pais, estd composto por pedidos
de patente e patentes concedidas, ou apenas por patentes concedidas.

A maioria dos paises, inclusive o Brasil, publica e torna acessivel ao
publico os pedidos de patente e as patentes concedidas que, nio
obrigatoriamente, tém relatério descritivo e reivindicactes idénticas. De fato,
é mais comum que a autoridade governamental competente — o INPI, no
caso brasileiro —, durante os procedimentos de exame de substéncia do pedido,
requeiram alteragtes no relatério para melhor esclarecer e possibilitar a
repetitividade do invento por terceiros, ou para tornar as reivindicagoes mais
precisas, delimitando adequadamente o escopo da prote¢io concedida. A
primeira publicagio do pedido ¢ feita até 18 (dezoito) meses apds o deposito
do pedido no pais ou da prioridade mais antiga (primeiro depésito no pais de
origem), sendo possivel em alguns deles antecipar a divulgacio, se assim for
desejado pelo depositante. Na maioria dos paises, inclusive no Brasil,™ o pedido
de patente € obrigatoriamente publicado e tornado disponivel ao piiblico,
mesmo no caso de o pedido ser retirade ou abandonado pelo depositante a
qualguer momento apds o deposito.

Muito poucos paises, como 0s EUA e a Rilssia, publicam o documento
apenas se a patente for concedida. Em tais paises, nfo existindo a concessdo,

5 PreTNA (1990).
¥ Lei n® 9.279/96, art. 29,
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o documento néo se torna acessivel ao ptiblico. Nesse grupo restrito de
paises, a publicagiio ocorre geralmente 3 (trés) anos ou mais apds o depdsito,
dependendo do prazo despendido pela autoridade competente para a
concessdo do privilégio.

Forma e esséncia. O documento de patente acessivel ao piblico
pode ainda estar em fase de pedido ou ji ser uma patente concedida,
sendo composto basicamente pelos tipos de informacgdes prestadas por
ocasido do pedido®® — nfio necessariamente idénticas, em face das usuais
alteragdes durante o processo para a concessio da prote¢do —, tendo
‘folha de rosto’ com os principais dados a respeito da invencgao.

Assim, o documento de patente apresenta-se em seis agregados
de informagdes.>®

« folha de rosto, contendo os dados basicos selecionados pelo pais;
+ antecedentes da invengio;

« descritiva da invencio;

« reivindicages;

+ desenho(s), se for o caso; e

» resumo da invengio.

Tais agregados podem ser reduzidos a dois: a folha de rosto e os
documentos que compdem um pedido de patente depositado. A folha de
rosto € a porta de acesso ao sistema de informacio patentaria, sendo
elaborada pela autoridade governamental depositaria do pedido de patente,
contendo os principais dados bibliograficos dos demais documentos e outras
informagoes relacionadas — identificadoras do inventor, do titular, enderecos
ete, Os demais (de ‘antecedentes da inveng¢iio’ a ‘resumo da invengio’)
oferecem a informagio técnica da invengéo.

A Padronizagio Documental

Uma das principais vantagens do sistema de informacio patentiria
sobre outros sistemas de informagdo técnico-produtiva é sua
internacionalizada padronizaco. Fruto de enorme esfor¢o dos organismos
internacionais e das autoridades nacionais, esta padronizagio é que

possibilita um rdpido e ficil acesso as informagGes contidas nesse sisterna.

58 Vide Capitulo 2, secio ‘O pedido de patente’.
% Para uma descrig#o sobre as informagdes compreendidas entre ‘antecedentes da invencfo’ e
‘resumo da invengio’, vide mengio da nota anterior.
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Formal e Geral

O grande avango proporcionado pelo Tratado de Estrasburgo ori-
ginando uma classifica¢do unificada internacionalmente, por ramo da
técnica, para as patentes de invencido e modelo de utilidade, deve ser
entendido tdo-somente como um primeiro passo. Padroes de procedi-
mentos para ¢ intercdmbio dessa informacido, dados bibliograficos uni-
formizados para permitir a entrada no sistema e outras medidas simila-
res eram ainda necessarias. Coube 4 Omri, como administradora das
Nagdes Unidas dos tratados e convengdes internacionais sobre propri-
edade intelectual, a responsabilidade de propor, coordenar e orientar
os paises membros na implementacgio dessas medidas ¢, em dltima ins-
tancia, da implantacio do sistema de informacgio patentéria.

Assim, todos os agregados de informacio contidos no documento
de patentes foram estudados e propostas de padronizac¢io elaboradas;
posteriormente, foram discutidas e aprovadas pelos paises membros. Com
intuito exemplificativo, estéo relacionados alguns padrées, recomendacgies
e diretrizes de procedimentos formais elaborados pela Ompr € dirigidos as
autoridades governamentais de seus paises membros:

O Quadro 9 (adiante) é elucidativo quanto a isso. A padronizacao
dos documentos de patente sugerida pela Ompr aos paises membros é
ampla e exaustiva, conforme é usual em proposicdes semelhantes
elaboradas pelos organismos da Na¢des Unidas. Por isso mesmo,
considerando-se as diferencas existentes entre os paises, bem como seus
distintos interesses, a padronizagéo ndo pode ser obrigatéria. Desse
modo, a solugdo, que também ndo é mandatéria, é propor um minimo
de padronizagdo especialmente em relagio aos dados bibliograficos
contidos na folha de rosto.

Porta de Acesso: a Folha de Rosto

Os dados bibliograficos ‘padronizados’ sobre a invengéo, permitindo
sua identificacio e acesso, contidos na folha de rosto dos documentos de
patente ou nas publicagBes dos diarios oficiais das autoridades nacionais,
sd0 0s ‘minimos’ recomendados pela Omer,* acrescidos de outras informa-
¢Oes pelas autoridades nacionais, notadamente no caso de paises de-
senvolvidos. Assim, por exemplo, pode constar também a codificacio

%0 Omr1 (1989).
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da classificacdo nacional de patentes, além da CIP. Dessa maneira, mes-
mo que o usuirio do sistema acesse um documento de patente em uma
lingua que nao conhece ou domina, a invencao pode ser identificada.

Quadro 9 — Owmpr, informagio de patente e documentacio

PADRAO (STANDARD) TituLo
ST.1 Formato-padrao (tamanho) dos documentos de patente
ST.3 Padrdo recomendado de codigo de duas letras para a

representagdo de paises e de outras entidades e
organizacdes internaciconais que emitam ou registrem
titulos da propriedade industrial

ST.4 Padrio de uso de codigo de duas letras para paises, na
folha de rosto

ST.5 Padrao de abreviatura da CIP

ST.6 Recomendacao para a numeracdo de documentos de

5T9 patente publicados

Recomendagdo sobre os dados bibliograficos em/e
relacionados aos documentos de patente

ST.13 Recomendacio a numeracio de pedidos de patente

ST.14 Recomendagdc a inclusdo de referéncias citadas em
documentos de patente

ST.15 Diretrizes & redacio de titulos de invencgdes em documentos |
de patente

ST.16 Cbédigo-padrao a identificacdo de distintos tipos de

doecumentos de patente (fases do processamento do pedido) -
ST.17 Recomendacdo a codificagio de Htulos em avisos em diarios
oficiais da autoridade governamental

5T.34 Recomendacdo de formato-padriio para o intercimbio de
dados de documentos de patentes por meio de fac-simile

Fonte: Ompel {1989:3 e 3.2).

A padronizacao para a identificacio dos dados bibliograficos na
folha de rosto, bem como nas publicagdes em didrios oficiais® das
autoridades governamentais competentes, é feita por intermédio do
“Nimeros Internacionalmente adotados para a Identificacio de Dados”

ot Por ‘diarios oficiais’ devem ser entendidas as publicagoes das autoridades
governamentais competentes que informam sobre os pedidos de patentes e
suas respectivas tramitagdes. No Brasil, tal publicagdo era anteriormente o
Didrio Oficial da Unidio; hoje, é editada pelo INPI, sendo denominada Revista
da Propriedade Industrial, em geral circulando semanalmente.
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{Inip, do inglés).®? Os dados devem ser sempre precedidos dos nimeros
de dois digitos, envolvidos por circunferéncia ou parénteses.

Quadro 10 - Codifica¢io INp e dados minimos requeridos a publicacédo®
(10) IDENTIFICACAO DO DOCUMENTO

*(11) NOmero do documento.

*(12) Designagiio do tipo de documento (pedido, patente etc.).

*(13) Tipo de codigo de documento conforme o padrao Owmer ST.16.

*%(19) Padrio Ompt ST.3, ou outra identificacdo da autoridade
nacional editora.

{20) Dapos DE PEDIDOS NACIONAIS

*(21) Numero(s) designado(s) para o(s) pedido(s)
nacional(is).

*(22) Data(s) de deposito do(s) pedido(s).

*(23) Outra(s) data(s), incluindo a de depésito das especificagdes
completas apds especificacdes provisorias ou data de
exibi¢fo publica.

(30) Dapos DE PRIORIDADE

*(31) Numero(s) designado(s) para a prioridade unionista.
*(32) Data(s) de depésito de pedido(s) de prioridade unionista.

*(33) Padriao Owmp1 S$T.3 identificando a autoridade
governamental nacional outorgante do nimero do pedido
de prioridade ou a autoridade regional outorgante do
namero do pedido de prioridade regional. Para os pedidos
internacionais sob o PCT, deve ser usado o cddigo “WO™.

(40) Data(s) DE AcEsso a0 PUBLICO

**(41) Data de acessibilidade ao ptblico do documento por
vista, ou copia, por solicita¢io, de um documento ainda
nio examinado® e sem concessdo na ou antes da data
mencionada.

**(42) Data de acessibilidade ao puiblico por vista, ou copia
por solicitacdo, de um documento examinado® e com
concessdo na ou antes da data mencionada.

0BS.: (a) O quadro contém somente os dados minimos sugeridos pela OMPI, a menos ¢ue de oulra
forma destacado; (b) No caso, o termo exame se refere unicamente ao exame técnico de
substincia, sem gualguer relagido com exames formais de preparagio do documento etc,:
¢ {¢) Neste grupo estdo mencionados. além dos dados minimos, também outros,

% Acrdnimo de Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data.
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Quadro 10 - Codificacio Inp e dados minimos requeridos a publicacio
(continuacgdo)

**(43) Data de publica¢do impressa, ou processo similar, de
um documento néo examinado® sem concessio antes
ou até a data mencionada.

**(44) Data de publica¢do impressa, ou por pracesso similar,
de um documento examinado e com concessic ou
somente uma concessio provisoria na ou antes da data
mencionada.

**(45) Data de publicacio impressa, ou processo similar, exclusiva
das reivindicagdes de um documento.

**#(47) Data de acessibilidade ao piblico por vista, ou copia por
requisicio, de um documento em que & concessdo foi na ou
antes da data mencionada.

(50) InForMaCio TECNICA

*{51) Classificagido Internacional de Patente.
(52) Classificagéio nacional.
{53) Classificagido Decimal Universal (CDU).
*(54) Titule da invenggo.
(55) Palavras-chave.
(56) Relagio de documentos sobre o estado da técnica anterior,
se separados do relatdrio descritivo.

(57) Resumo ou reivindicactes.

(58) Campo de busca.

{60) REFERENCIA 4 OUTROS DOCUMENTOS DE PATENTES Nacionals
LEGAIS 0U PROCESSUALMENTE RELACIONADOS, INCLUINDO
Pepipos Nio PusLicapos

*(61) Numero e, se possivel, data de depésito de pedidos
anteriores, ou nimero de publicagcdes anteriores, ou
nimero de patentes anteriormente concedidas,
certificados de inventor, modelo de utilidade ou
similares em relacdo ao(s) qual(is) o presente
documento € aditivo.

*(62) Nimero e, se possivel, data de depdsito de um pedido
anterior em relagio ao qual o presente documento é
uma parte dividida.
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Quadro 10 — Codificagio Inip e dados minimos requeridos a publicacdo
(continuacao)

*(63) Namero e data do depdsito de um pedido anterior em
relagdo ao qual opedido esta relacionado, p. ex., pedido
divisional.

*(64) Numero de uma publicagio anterior que é ‘reeditado’.

(70) IDENTIFICAGAD DAS PARTES RELACIONADAS cOM 0 DOCUMENTO

**(71) Nome(s) do(s) depositante(s).

*¥{73) Nome(s) do(s) outorgado(s) titular(es).

**(75)} Nome(s) do(s) inventor(es), também depositante(s).
**(76) Nome(s) do(s) inventor{es), também depositante(s) e

outorgado(s).

(80) IpenTIFICACAO DE Dapos RELaciONADOS A CONVENCOES
INTERNACIONAIS ALEM DA CONVENGAO DE PARIS

Tanto na folha de rosto como nos diarios oficiais, a codificacio
INID esta organizada em ocito grupos, classificados pelas dezenas de 10 a
80, contendo subdivisées. Quando o cadigo é precedido por um asterisco
— * —, significa dado considerade minimo, devendo sempre constar da
publica¢ido; quando precedido de dois asteriscos — ** —, é também um
dado minimo em razio de algumas circunstincias especificadas na
metodologia de codificacio (vide Quadro 10).

Mesmo em se tratando de dados minimos de acesso ao sistema de
informacdo patentiria, a riqueza de dados disponiveis possibilita a
diversidade de buscas para as mais distintas finalidades (ver Quadro 8).
Por isso mesmo, para que o usuario maximize as potencialidades
oferecidas por esse sistema, faz-se necessario que também procure
conhecer suas possibilidades, sem que para isso se torne um perito em
busca. Mas, certamente, o pesquisador que deseje usar o sistema de
informacdo téenica contida em documentos de patente, alcancaréa bons
resultados se souber adaptar a sua linguagem para conversar com o
especialista em busca, nesse sistema. Dessa maneira, apos conhecer
algumas de suas caracteristicas, anteriormente comentadas e
relatadas, falta apenas maior conhecimento sobre a metodologia da
CIP para se buscar a informacao.
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ForMAS DE RECUPERACAO DA INFORMAGAOQ

Conforme o cédigo Inip, toda a desighacdo da folha de rosto
relativa & determinacgio do local em que estd classificada a informacio
situa-se no campo (50) Informagdo Técnica, sendo estabelecido como
minimo neste campo a ser divulgado os subcampos (51) Classificacao
Internacional de Patente e (54) Titulo da Invencio. Além destes
subcampos, a maioria dos paises cita o (57) Resumo ou Reivindicacdes,
sob a primeira forma, e, em alguns casos, quando o processamento do
pedido ja esta publicado ou examinado, também o campo (56) Relagio
dos Documentos Sobre o Estado da Técnica Anterior.%

O campo (51) da CIP é, sem divida, o mais importante, pois é
essa classificagdo que possibilita a existéncia do sistema internacional
de informacgdo técnico-produtivo, bem como permite a rapida
recuperacao das informacges nele contidas.

Estrutura da Classificacio

A CIP, criada pelo Acordo de Estrasburgo em 1971, esta em
suz sexta edigdo, cuja entrada em vigor deu-se em 12 de janeiro de
1995, devendo vigorar até o fim deste ano, quando termina este
século. Assim, essa classificacdo tem tido revistes a cada cinco anos,
coordenadas pela OMPI com a participacdo de varios paises.

Basicamente, a CIP compde-se de oito segdes, vinte subsecgdes,
118 classes, 616 subclasses e mais de 64 mil grupos.

Secdes. As oito secOes sdo designadas por um simbolo em letra
roméinica maiuscula e um titulo, conforme demonstrado a seguir:

A. Necessidades Humanas

B. Operagdes de Processamento; Transporte

C. Quimica e Metalurgia

D. Téxtil e Papel

E. Construgoes Fixas

F. Engenharia Meeinica; Iluminagio; Aquecimento; Armas; Explosio
G. Fisica

H. Eletricidade

Para explicar a metodologia da classificagdo, selecione-se como
exemplo orientador a Se¢do A — Necessidades Humanas.

& Os EUA citam sempre o campo [52] Classifica¢do Nacicnal (desse pais).

69



Subsecgdes. Designam-se somente por titulos que, no caso da
Secdo A, sdo precisamente qQuatro subsegles:
« Agricultura

 Produtos Alimenticios e Tabaco
= Artigos para Uso Pessoal e Doméstico

« Salide e Recreagdo
Classes. S#o designadas pelo simbolo da se¢io — A, B,......H —
seguido de um digito de dois nlimeros arabicos que precedem o titulo.
A subsecdo Saide e Recreagdo contém somente trés classes: Exemplo:
A61 Ciéncia Médica e Veteriniria; Higiene.

Subclasses. Sao designadas pela representagio da classe
correspondente seguidas de uma letra arabica maifiscula. Exemplo: A61
B Diagnéstico; cirurgia; identificacao.

G Quadro 1ia exemplifica desde a Segdo até as .Subclasses
relacionadas as invengdes do campo médico:

Quadro 11a — Da se¢iio 4 subsecio

Secdo A — Necessidades Humanas

SuBSECA0: SAUDE; RECREACGAO

Classes: A61 Ciéncia Médica e Veterinaria; Higiene

A61B Diagndstico; cirurgia; identificacéo

A61C Odoentologia; higiene oral ou dental

A61D Instrumentos, aparelhos, ferramentas ou métodos de
veterinaria

A61F Filtros para implante intravenoso; préteses; dispositivos

ortopédicos, de enfermagem ou contraceptivos;
fomentacdo; tratamento ou prote¢éo para olhos e ouvidos;
bandagens de cobertura ou de absorgio; kits de primeiros

$OCOTTOS.
A61G Transporte ou acomodagio de pacientes; mesas ou cadeiras
cirirgicas; cadeiras odontoldgicas; dispositivos para
funerais
A61H Aparelhos de fisioterapia, p. ex., dispositivos para

localizar ou estimular a reflexibilidade do corpo;
respira¢do artificial; massagens; dispoesitivos para banhos
com especiais finalidades terapéuticas ou de higiene, ou
para partes especificas do corpo
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Quadro 11a — Da sec¢do & subse¢do

Segdo A — Necessidades Humanas (continuagiio)

A61J

Ab1K
A61L

A61M

A61N

Acondicionamento especiais adaptados para finalidades
médicas ou farmacéuticas; dispositivos ou métodos
especialmente adaptados para ministrar produtos
farmacéuticos; dispositivos para ministrar oralmente
alimentos ou medicamentos; chupetas de crianga;
escarradeiras

Preparos para fins médicos, odontolégicos ou higiénicos

Métodos ou aparelhos para esterilizagdo de materiais ou
objetos em geral; desinfeccéo, esterilizagio on
desodorizacio do ar; aspectos quimicos de bandagens,
curativos, absorventes ou artigos cirirgicos

Dispositivos para introduzir matérias no corpo ou
depositi-las sobre o mesmo; dispositivos para fazer
cireular matérias no corpo ou para as retirar;
dispositivos para provocar ou acabar com sono ou
estupor

Eletroterapia; magnetoterapia por radiacéo; terapia por
ultra-som

Grupo/Subgrupo. A ltima desagrega¢do estd composta pelo
Grupo (principal) e seus respectivos Subgrupos, designados pelas
Subclasses antecedendo um simbolo (grupo principal) de dois niimeros
separados por uma barra inclinada a direita. Estes dois nameros sio
assim formados: o primeiro possui de um a trés algarismos e o segundo
tem dois a quatro algarismos. Assim, para um Grupo Principal, o tltimo
namero é formado por dois zeros. Exemplo de um grupo selecionado e

seus subgrupos:

Quadro 11b — Grupo/subgrupo

A61 B 7/00 INSTRUMENTOS PARA AUSCULTA

7/02 . EstetoscOpios
7/04. . Estetoschpios elétricos (microfones, transdutores para os
mesmos H 04R?)

OBS: (a) Os instrumentos entre parénteses sdio classificados na Secfio H -
Eletricidade, Subse¢io 04 — Técnica de Comunicagdo Elétrica.
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Entre os subgrupos, hd ainda uma hierarquizacfio da informagio,
demonstrada por um sistema de pontos celocados precedendo o titulo,
como © caso do 7/02 hierarquizando o 7/04. Esta hierarquiza¢do pode
chegar a alcangar quatro niveis, indicados por quatro pontos no
subgrupo desse nivel.

Orientacio a Indexagao®

Conhecida a estrutura da CIP, faz-se necessario também saber a
respeito da orientacio metodologica que define o campo a ser inserida
determinada informacéo técnica.

Em principio, parece claro que a seleciio de certo campo para se inserir
uma informaco estd orientada pelo campo de técnica que deu origem a
invenc¢do. Embora a ‘orienta¢io pela técnica’, por influéncia da antiga
classificagdo alemd, seja predominante na CIP, de fato, esta adota um mix
orientador em que também ha alguns campos classificados pela finalidade,
pela aplicabilidade no setor produtive da técnica. Esta ‘orientag¢io pela
aplicacfio’ € a utilizada pelo sistema inglés e norte-americano.

Entretanto, essa ambivaléncia metodoldgica de classificagio ndo
é contraditoria e nem excludente de identificagdo em um ftinico
documento de patente, ainda que a matéria objeto da invengéio seja
isoladamente um processo, um produto ou um aparelho de uso
especifico. Enfim, nada exclui a possibilidade de uma inven¢do poder
ser classificada pela técnica nela compreendida ou por sua
aplicabilidade, bem como uma informacgdo pode estar em um subgrupo
que contenha ambas as orientacgdes.

Dessa maneira, a matéria objeto da invenciio pode ser classificada
a partir de dois enfoques, separada ou conjugadamente:®

« por sua natureza técnica, ou
« pela sua aplicacgéo.

Natureza técnica. Qualquer matéria objeto de uma invengio tem
sua origem em um conhecimento de campo técnico definido,
independentemente da utilidade almejada pela atividade inventiva ou
por seus possiveis miiltiplos usos. A classificacio ¢, dessa forma, de
carater geral.

84 Oumpr1 (1590).

85 On. cit.

72



Aplicagdo. Independente do campo técnico de origem da invencdo,
sua aplicabilidade industrial é que deve ser considerada (ou predominante).
E 6bvio ndo haver invencfo, por definiciio desse objeto, sem que sua criagio
vise resolver um problema técnico de produgio; mas, no caso, foi a solugao
técnica. A classificagio tem carater especifico, particular.

A seguir, exemplos de classificagdes pela natureza téenica geral -
item “a” — ou pela sua aplicabilidade particular — item “b™;

Exemplo 1:
(a) CO7D refere-se a compostos organicos heterociclicos caracterizados
pela estrutura quimica, independente de sua aplicagio.
{b) AO1N tem previsdo para o uso de compostos orginicos heterociclicos como
biocidas.

Exemplo 2;
{a) F24F classifica o apareiho de ar-condicionado em geral, portanto,
sem qualquer rela¢do com a finalidade de seu uso.
{(b) A61G prevé o aparelho de ar-condicionado em ambientes de
tratamento medicinal.

Exemplo 3:
{a) B60K refere-se a disposigbes ou montagens de unidades de propulsio cu
transmisséo em qualquer veiculo.
(b) A61G estd previsto para cadeiras ou veicules de miltipla tragio,
especialmente adaptados para invalidos.

OPERANDO O SISTEMA DE INFORMACAO PATENTARIA

Fontes: os Bancos de Patente

No Brasil, convencionou-se denominar Bancos de Patente a toda
organizacio, piiblica ou privada, detentora de acervo de documentos
de patentes — nacional e/ou de outros paises selecionados — destinada a
atender ao piblico usnério de informagéo tecnolégica patentéria.

Em principio, toda autoridade governamental de propriedade
industrial tem um acervo indexado de documentos de patente de seu
proprio pais e, em alguns paises desenvolvidos, também de documentos
de outros paises — neste caso inclui-se o Brasil -, destinado sobretudo
ao atendimento de seus proprios técnicos examinadores dos pedidos de
privilégios de invengio ou de modelo de utilidade. Portanto, nem toda
autoridade governamental presta esse tipo de servigo ao piublico,
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originando, dessa forma, nos paises desenvolvidos, empresas privadas
especializadas nisso. Ambas as organizagdes sdo vulgarmente
denominadas Bancos de Patente.

Selecionando a Fonte de Informacio

Evidentemente, os acervos dos diversos bancos de patente, inclusive
das autoridades governamentais, variam em relagio a sele¢io de paises,
dos periodos anuais de indexac&o dos documentos de cada pais, dos
campos da técnica etc. Desse modo, a selecio do banco de patente a ser
utilizado é func¢do do tipo de informacédo pretendida.

Na hipétese, por exemplo, de se desejar efetuar uma busca para definir
em que paises patentear,’® € bastante provavel que o banco de patentes
selecionado deva ser a autoridade governamental nacional, especialmente
se o pais for de um nivel reduzido de patenteamento.

Se a busca tiver outra finalidade — definir uma famflia de patentes ou
o estagio de pesquisa de empresas concorrentes, por exemplo —, o banco
deve estar localizado em um pais desenvolvido, sobretudo quando
pertencente ao Grupo dos Sete, cujo acervo em geral é universal,” evitando-
se a duplicacdo de buscas em varias fontes. Nessa hipotese, 0 banco tendera
a ser uma empresa privada especializada em informacao.

Formas de acesso. Em principio, a informacio patentaria pode ser
acessada sob trés formas:

» documentos impressos
» sistema on-line

» CD-ROM

As duas primeiras sio geralmente encontradas em qualquer banco,
havendo certa especializa¢iio sob a terceira forma. No Brasil, adota-se a
forma de 56 documentos impressos.

Lingua. Dependendo da lingua em que se publica um documento de
patente, sua utilizac¢do fica bastante limitada — japonés e russo, por
exemplo. Todavia, hd maneiras de remediar essa situa¢io. Uma das
hipdteses para tanto é mediante a busca por familia de patentes, em que

% Vide Capitulo 2, se¢io 'Em que pais patentear’.
7O termo universal, conforme aqui empregado, refere-se a acervos que contenham informacoes
dos principais paises, sejam autoridades governamentais ou empresas privadas.
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é possivel ndo apenas selecionar o documento na lingna de mais facil
compreensio, como também eliminar a duplicacio de documentos.
Existe ainda a possibilidade de o documento nacional estar editado em
outras linguas, como no caso da Bélgica, Canad4 e Suica. Enfim, é possivel
que se edite, em forma de resumo, o documento em uma lingua mais
acessivel, como é o caso da autoridade governamental do Japio, que
publica resumos na lingua inglesa.

Fontes bésicass®

Dentre as inimeras fontes de informacgic patentaria, internacio-
nalmente destacam-se as produzidas pela inglesa Derwent Publications
Ltd. e a norte-americana Chemical Abstracts Service.

DERWENT PUBLICATIONS LTD.

Rochdale House
128 Theobalds Road
Londres WC1X 8RP

Inglaterra

Telef.: 071-242 5823
Tix.: 267487 DERPUB G
Fax: 071-405 3630

O produto central dessa empresa é o0 World Patent Index (WPI),
que sob a forma on-line apresenta as informagtes bésicas de uma folha
de rosto de documento de patente, incluindo um resumo e a respectiva
familia de patentes. Esse acervo é, por sua vez, oferecido por pelo menos
quatro empresas fornecedoras de informagéo: a norte-americana Dialog,
a inglesa Orbit, a alem3 STN (Scientific and Technological Net-Work) e a
francesa Questel.

Na forma impressa, a Derwent publica dois servigos de resumos
patentirios:

- Derwent Alerting Abstracts Bulletin {Daas) — edi¢io semanal, com atraso
de cerca de sete a dez semanas em relagdo a informacgédo primdria,
apresenta um resumo, incluindo um desenho, se for o caso; ¢

8 Nesta seciio, as informagdes contidas estio detalhadas e ampliadas em: Berks (1994).
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« Derwent Documentation Abstracts Journal (Doal) — edicdo semanal,
com atraso de nove a 12 semanas em relagdo a fonte priméria, contém

um resumo mais elaborado do que o Daag, incluindo desenhos.

Uma base de dados importante da Derwent sfio os resumos em
inglés de patentes japonesas no campo quimico, farmacéutico e
biotecnoldgico e de selegdo de invengdes em outros campos, cujo prazo
de atraso relativo a publicagio original é de cerca de 10 (dez) semanas,
enquanto a autoridade do Japio tem um atraso que chega a nove meses.

Dentre os seus servicos on-line, estd o Derwent Biotechnology
Abstracts, especializado no campo da biotecnologia, editado
mensalmente, contendo cerca de 200 resumos sem desenho, idénticos
A versdo impressa.

Conjugada com a Silver Platter, fornece mensalmente, em CD-
ROM, o Derwent Bio-technology Abstracts com texto somente em Ascii,
sem desenhos.

e AR BT LRI LB LRt} A e B AL MRS L £ 1 t e

CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE

Columbus, Ohio 43 210

]
i The Ohio State University
!
% Estados Unidos da América

Nesses servigos, as informacdes, impressas ou on-line, cobrem o
campo da quimica e das ciéncias bioldgicas em geral, sempre originadas
primariamente de documentos de patentes e alcangando também outras
fontes de informacdo — peri6dicos cientificos, por exemplo. Suas
informacgdes sdo distribuidas, em distintos paises, pelos servigos de diversas
empresas especializadas.

O CA Selects, publicada quinzenalmente, em sua forma impressa,
difunde 200 resumos com desenhos sucintos, e na forma on-line divulga a
bibliografia e os termos indexados, sem o0s resumos.

Editado somente on-line, 0 CA Registry, de publicagfiio quinzenal,
contém informacgdes sobre acido nucleico e segiiéncia de aminoacidos,
com a bibliografia do CA na forma impressa.

Em CD-ROM, oferece mensalmente o CA Surveyor, com titulos
topicos e dados selecionados do CA.
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Estudo de Caso: uma Busca Hipotética
Definindo os Campos para a Informa¢io Desejada

Suponha-se que em uma regido qualquer tem havido consideraveis
perdas econGmicas em rebanhos de gado bovino, caprino e ovino devido a
acdo do parasita fasciola sobre o figado dos animais, destruindo o tecido
hepético e/ou provocando danos sobre os canais da bilis. Em conseqiiéncia
desse fato, um determinado pesquisador foi designado para realizar pesquisa
visando criar vacina para a doenga.

Com o intuito de reduzir gastos financeiros e perdas temporais,
previamente ao inicio da pesquisa, decidiu o mencionado pesquisador ser
necessario conhecer o estado da técnica em relagfo as vacinas que utilizam
proteinas formadas por peptideos contende mais de 20 (vinte) aminoécidos.
Sem ser perito na CIP mas tendo desta um conhecimento introdutério,
buscou duas entradas sobre informagdes relativas a compostos peptidicos
contendo mais de 20 (vinte) aminodacidos, derivados de animais:

a) compostos com tais caracteristicas quimicas, independente de seus

processos de obtencao;

b) formulagbes veterinarias que usern esses compostos,

Para os compostos do tipo ‘a’, o pesquisador iniciou a delimita¢io do
campo de sua busca na Se¢do C — Quimica e Metalurgia, delimitando-o na
seguinte seqiiéncia:

Primeira etapa: Subse¢io Quimica;

Segunda etapa: CO7 — Classe de Quimica Orginica;

Terceira etapa: CO7 K — Subclasse dos Peptideos;

Quarta etapa: C07 K 14/00 - Grupo dos Peptideos contendo mais de 20
aminocacidos; e

Quinta etapa: C07 K 14/435 — Subgrupo ‘. de animais’.

Para as formulagoes do tipo ‘b’, orientado pela aplica¢io dos
compostos, o pesquisador iniciou pela Se¢io A — Necessidades Humanas -,
realizando a seguinte seqiiéncia:

Primeira etapa: Subsec¢iio Satde e Recreagio;

Segunda etapa: A61 — Classe Ciéncia Médica; Veterinaria;

Terceira etapa: A61 K — Subclasse de Preparados para finalidades
médicas, odontoldgicas e higiénicas;

Quarta etapa: A61 K 38/00 — Grupo Preparo de medicamentos contendo
peptideos;
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Quinta etapa: A61 K 38/16 — Subgrupo de Peptideos contendo mais de
20 (vinte) aminodcidos; e

Sexta etapa: A61 K 38/17 — Subgrupo hierarquizado pelo anterior ‘. de

animais’.

Definidos os dois campos de busca na CIP, em sua forma mais
simples e desagregada, o pesquisador entrou em contato com um banco
de patentes, obtendo como resposta a recuperagdo de diversos
documentos de patente de virios paises.

Avaliando os Dados da Folha de Rosto

Dentre os documentos recuperados e avaliados, selecionou-se
para esse estudo de caso um pedido de patente no Reino Unido (vide
reproducéo de sua folha de rosto — Quadro 12). A compreensao dessa
folha de rosto, por meio da codificagdo Inmp,*® orientara a busca das
informacdes técnicas desejadas para identificar e recuperar outros
documentos similares em um banco de patentes, bem come indicara
também outras fontes disponiveis para aprimorar ou obter novas
informactes. Para essa anilise, é utilizada como exemplo a folha de rosto
de uma invengdo realizada na Fundagao Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasil,
depositada em outro pais (vide Quadro 12).

Os dados. Preliminarmente, serdo identificados, pelo codigo Inip,
os diversos campos de informacéo contidos na folha de rosto, permitindo
selecionar e diferenciar as informacgdes de caradter técnico, econdmico e
legal. Na seqiiéncia da folha de rosto, identificam-se, a seguir, os campos:

[11] Ntimero do documento — nio se refere necessariamente a¢
nimero de pedido e, no caso, refere-se ao numero
identificador do pedido de patente para efeito de sua
recuperagdc. Usualmente também é o nimero da patente,
se concedida.

[12] Tipo de documento — Trata-se de pedido de patente de
invengdo no Reino Unido (United Kingdom), conforme
indexag¢do da autoridade nacional.

[13] Tipo do documento — indica a fase de processamento de um
pedido de patente publicado sem exame de substincia, embora
possam haver especifica¢gBes examinadas e notificadas na
publicagio. De acorde com o pais, cada letra indica a fase de
processamento em que se encontra o documento.

% Recomenda-se a consulta ao Quadroe 10, neste capitulo,
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[19] Autoridade nacional — indica a autoridade editora do
documento: Reino Unido.

[21] Namero do pedido — indica o nimero proviséric do pedido no
Reino Unido, correspondente ao documento {ver, também,
f111 3.

[22] Data de depésito do pedido — data do evento no Reino Unido.

[30] Data de prioridade unionista — refere-se aos dados — [31],
[32] e [33] — da prioridade unionista reivindicada por pedido -
ou patente no pafs de origem.

[311N{Gmero(s) conferido(s} ao(s) pedido(s) — indica{m) o(s)
nimero(s) do(s) pedido(s) de patente(s) para o(s) qual(is)
se requer a prioridade unionista, conforme o pais de origem
indexa.

[32] Data do(s) depdsito(s) do(s) respectivo(s) pedido(s) de
patente(s).

[33] Auteridade nacional em que se encontra{m) depositado(s)
o(s) respectivo(s) pedido(s) de patente(s).

As informacgdes no campo [30] referem-se & designagio numérica nacional
[31] de um pedido de patente depositado em dezembro de 1993 [32], no
Brasil [33]. Deve-se atentar para o fato de que o depdsito no Reino Unido
atende e preenche toda a disponibilidade conferida pelo prazo de um ano
de prioridade para o depdsito em outre pais, a contar do depésito no pafs
de origem, conforme é em geral recomendavel — compare-se as datas em

[22] e [32].
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" [22) Date of Filing 16.12.1994
: [30] Priority Data

{71] Applicant(s)
. Fundacao Oswaldo Cruz

. (Incorporated in Brazil)
. Superintendencia de Planejamento, Predio
. Quinino, Sala 305, Avenida Brasil No 4365,

. 21040-360 Rio deJaneire

[72] Inventor(s)

Quadro 12 — Folha de rosto de pedido de patente no Reino Unido

[31] 9305075 [32] 16.12.1993 [33] BR [52] UK CL (Edition N)
C3H HB7P H650 H674 H684 H690
+ C6Y Y125 Y501 Y503

U1S 51289 51332 52419

B R P e T T

i
i
i
i
i

i [56] Documents Cited
J. Biol. Chem. 1991, 266(13), 8447-
8454 Exp. Parasitol

1922,74(4),400-407 Biotechnology
Business News

. Miriam Tendler 325
 Naftale Katz )
Andrew John Simpson [58] Field of Search

[74] Agent and/or Address for Service

' Urquhart -Dvkes & Lord

_ 8th Floor, Tower House, Merrion Way, LEEDS
i LS2 8PA, United Kingdom

UK CL (Edition N) C3H HB7P
INTCL* CO7K 14/35, C12N 15/12

e e P e = sl T A e e

CAS ONLINE, CHARBS, DIALOG/
BIOTECH

i
1
!
|
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[54] Antigenic protein from Schistosoma mansoni

{57] Sm 14, an isolated protein which has a molecular weight between 14 and 15 kDa where
the amino acid sequence is Met - Ser - Ser - Phe — Leu - Gly - Lys - Trp — Lys - Leu - Ser - Glu - Ser
- His - Asn - Phe - Asp - Ala - Val - Met - ser — Lys - Leu - Gly - Val - Ser — Trp - Ala - Thr - Arg -
Gln - Ile - Gly - Asn - Thr - Val - Thr - Pro - Thr - Val - Thr - Phe - Thr - Met - Asp - Gly - Asp - Lys

. ~Met - Thr - Met - Leu - Thr - Glu - Ser - Thr - Phe - Lys - Asn - Leu - Ser - Cys - Thr - Phe - Lys - Phe

! - Gly - Glu - Glu — Phe - Asp - Glu - Lys - Thr - Ser - Asp - Gly - Arg - Asn - Val - Lys - Ser - val -

: Val - Glu - Lys - Asn - Ser - Glu - Ser - Lys - Leu - Thr - Gln - Thr - Gln - Val - Asp - Pro - Lys - Asn

; - Thr - Thr - Val - Ile - Val - Arg - Glu - Val — Asp - Gly - Asp - Thr - Met - Lys - Thr - Thr - Val -
| Thr - Val - Gly - Asp - Val - Thr - Ala - Ile - Arg - Asn - Tyt - Lys - Arg - Leo - Ser has the capacity

i to bind fatty acids wherein ist protective antigenicity against helminth infections of up to i

. 100% in experimental animals is achieved by vaccination with up to 3 doses of 80mg or less
i of the protein in native, recombinant or ynthetic form, in the presence or absence of adjuvant.
iThe recombination form may be a fusion protein with the N-terminal sequence of
* basteriophage T7 capsid protein,

. At least one drawing originally filed was informal and the print reproduced here is

taken from a later filed formal copy.

. This print takes account of replacement documents submitted after the date of filing to
; enable the application to comply with the formal requirement of the Patent Rules 1990.
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[43] Data de publica¢ic de documento ‘ndo examinado’ — Nio houve
qualquer concessdo ac pedido antes ou na data de publicagio
designada.

[51] Classificacido Internacional de Patente — Esta indexacdo é feita
pela autoridade governamental editora do documento, contendo
diversos campos técnicos, bdsicos e suplementares, previsiveis
de inter-relacic com outras inveng¢des. O expoente ®informa ser
a sexta edicdo da CIP, portanto, a mais atualizada & época.

[52] Classifica¢do Nacional — O documento esté também classificado
pela indexagio do Reino Unido, edigdo N, em diversos campos
técnicos. Isso facilita a busca, naquele pais, pelos interessados,
especialmente pelos nacionais, quando niio acostumados a CIP,
ou por qualquer engano de reclassificagio de antigos documentos
do pais para a CIP.

[54] Titulo da invengio - “Proteina antigénica obtida a partir de Schistosorna
mansoni”. Este titulo refere-se ao pedide no Reine Unide, nio
necessariamente uma versdo literal do pedido no pais de origem ou
em qualquer outro.

[56] Documentos citados do estado das artes — Relacionam-se os
documentos citados pelo pedide de patente a que corresponde
essa folha de rosto.

[57] Resumo ou reivindicagGes da invengio — No caso, trata-se do resumo
apresentando a seqiiéncia de aminodcidos e o resultado alcangado pela
invengao.

[58] Campo de busca - designa os campos de busca bésicos das
classificagbes CIP e do Reino Unide, bem como informa as bases de
dados adotadas para a busca.

[71] Depositante — trata-se, no caso, de pessoa juridica brasileira,
localizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, que serd também
o titular quando concedido o privilégio.

[72] Inventor(es) — Relaciona os nomes dos trés inventores que, por
ndo serem os titulares, podem haver vendido seus direitos ao
depositante, ou deveriam estar efetuando pesquisas para a Fiocruz,
ou séo técnicos de seu quadro de pesquisadores (€ este o caso).

[74] Agente(s) — designa os representantes do depositante perante a
autoridade nacional, usualmente técnicos ou escritorios
especializados em propriedade industrial do pais do depésito a
que se refere ¢ documento.

Obs.: Os dois pardgrafos ac final da folha de rosto informam sobre as condigbes
dos desenhos publicados nas folhas que a complementam (aqui ndo

divulgadas).
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Dados relevantes. Compreendidas todas as informagoes contidas
na folha de rosto, destaque-se as de relevincia para ¢ pesquisador:

Pedido de origem:” o primeiro pedido depositado para a invencio
foi feito no Brasil, em 16 de dezembro de 1993 ~ [31], [32] e [33].

Informacgdes técnicas anteriores: o conhecimento do estado da
técnica anterior 4 invencio do pedido pode ser conhecido por intermédio
das publica¢des referidas no campo - [56]. Note-se que ha publicactes
citadas desde 1922.7* Além disso, o relatério descritivo cita outras
publicacGes que ndo as selecionadas para a folha de rosto, mas que podem
também ser de utilidade para o pesquisador.

Informagdes técnicas posteriores: o documento em analise foi
publicado, pelo menos, dezoito meses apés o depésito no pais de origem
[32], ou seja, em 16/06/1995.72 A matéria da invencio pode ter sido
divulgada anteriormente em publicacio cientifica ou técnica ou em anais
de congresso, seminarios etc., logo apds a data de depdsito, sem que
isso cause a perda de novidade. Em principio, é provivel que a hipOtese
ocorra, considerando ter sido antecipada pelo depositante a divulgacio
no Reino Unido, em vista de a publicagio ter acontecido em prazo inferior
a dezoito meses ap6s o depésito nessa autoridade nacional.

A obtengio de informagdes posteriores divulgadas pelos
inventores em publicacdes cientificas e técnicas pode ser feita mediante
busca nessas fontes ou solicitagio de informacgéo aos inventores ou ao
depositante, cujo endereco consta na foltha de rosto — [71].

Cutras invengdes: a classifica¢do internacional do documento
relativo & folha de rosto em anélise, primeiramente, foi o que possibilitou
a recuperaciio desse documento de patente. Retornando ao inicio desse
estudo de caso, A primeira questdc sobre compostos peptidicos contendo
mais de 20 (vinte) amino4cidos derivados de animais — independente
de seus processos de obtengio™ — e também A segunda questio, relativa
a formulagdes veterinirias que usem tais compostos, as respostas foram

7 Caso haja a concessdio, esta serd a denominada patente de origem.
7 Houve engano no documento oficial — o ano correto é 1992,

7 Este prazo é estipulado pela Convengao de Paris, podendo ser reduzide a pedido
do depositante, conforme a lei nacional.

7 Vide, neste capitulo, na se¢do 'Definindo os campos para a informagio desejada’,
as perguntas ‘a’ e ‘b’
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recuperar documentos de patentes, respectivamente, nos campos C07
K 14/435 e A61 K 38/17 da CIP - vide o campo [51] da folha de rosto.
Dentre diversos documentos, foi selecionado o pedido de patente em
que se analisam as informacgoes de sua folha de rosto.

Além desses dois campos, a autoridade inglesa forneceu o C12N
15/62, adicionalmente (//), ao campo C12N 15/12,7 indicando a
possibilidade de relacionamento com outras invengdes.

Assim, para cada documento de patente recuperado nos diversos
campos da CIP, h4 novas informacdes em cada uma de suas folhas de rosto
sobre novas fontes possiveis para melhor conhecer ¢ estado da técnica.
Enfim, uma infindavel oferta de informagGes, capaz de saciar ao mais
exigente pesquisador.

Onde pesquisar: no campo de busca [58], a autoridade governamental
instrui em que fontes efetuou sua busca para avaliar a invengdo. Para efeito
de processar o pedido, tal informacdo possibilita a terceiros avaliar os
procedimentos da autoridade governamental. E, também, oferece-nos a
informacdio das fontes consideradas adequadas para recuperar informacgGes
técnicas no campo de invengo desse pedido de patente.

Recuperando A Informacgao Patentiria No Brasil
O Banco de Patentes Brasileiro: CEpmn/INPI

O Brasil tem um 1dnico banco de patentes, pertencente ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial, 6rgdo vinculado ao Criado no inicio
dos anos 70, comegou o acervo com antigas colegdes de patentes da
Franca, Gri-Bretanha e Suiga, originirias de fins do século passado e
inicio deste, mais os pedidos vindos da Republica Federal da Alemanha
a partir de 1950, e, evidentemente, das patentes brasileiras. De 1974 a
1978 o acervo foi acrescido com colegbes parciais da Austria, Canada,
EUA, Republica Democratica da Alemanha e URSS. Atualmente possui
informacio patentiria dos seguintes paises: Alemanha, Austrilia, Brasil,
Canadé, EUA, Franga, Inglaterra, Suica, Japdo,” e, ainda, do Escritério
de Patentes Europeu (EPO) e da Ome1. Além disso, ja conta com cerca de

74 Este campo refere-se as invengdes relativas a mutagdes génicas, isto € is técnicas
do DNA recombinante.

7% Resumos de documentos em inglés.
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20 milhdes de documentos, dos quais uma quantidade préxima da
metade ja estd indexada a CIP e os demais indexados por ordem
numérica de seus paises de origem.

INPI
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Cepin — CENTRO DE INFORMACAO E DocUMENTACAO TECNOLOGICA
Praga Maui, 7 — Centro
20.081-240 RIO DE JANEIRO, RJ

Tel.: (021) 291-1224
Tlx.: (021) 22992
Fax: (021) 263-2439

Portanto, o Cepin foi o primeiro banco de patentes instaurado em
um pais em desenvolvimento. Como qualquer acerve pertencente a
autoridade governamental, sua finalidade bisica é& atender a
examinadores de patentes do INPI nos trabalhos de processamento de
pedidos de patente. Entretanto, como ainda nido hi demanda do setor
produtivo nacional que justifique a existéneia de empresas privadas
especializadas em informacgiao patentaria, o Cepin tem preenchido essa
lacuna, atendendo ao publico em geral.

Além disso, existem outros canais no Brasil que possibilitam o
acesso a diversos bancos de patente em outros paises, como o instituto
especializado em informacdo pertencente ao Ministério da Ciéncia e
Tecnologia:

IBICT
INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMACAO
CIENTIiFICA E TECNOLOGICA
SAS, Q. 5, BL. H, Lote 6, 5¢ and.
70.070-000 BRASILIA, DF

Tels.: (061) 217-6360
{061) 321-5894
Fax: (061) 226-2677

Denotando ja haver relativa demanda pela informacio patentaria em
nosso pails, comegam a surgir representantes de bancos de patente e de
empresas que prestam servigos de informacio patentaria no exterior.
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Apoio a Operacdo

O sistema de patentes, especialmente como fonte de informagio
técnico-produtiva, é ainda pouco conhecido em territorio nacional,
De maneira geral, o pesquisador brasileiro, quando deseja recuperar
uma informacgo técnico-produtiva, inicia a busca mediante o auxilio
de uma biblioteca. Mesmo que alcance algum sucesso — dificilmente
recuperard a informac¢io contida em documentos de patente —, o
caminho percorrido terd sido mais longo e tortuoso. De qualguer
forma, essa é a trilha usual percorrida em paises em desenvolvimento,
ao invés da trilhada ap6s consulta a um banco de patentes.

Ainda que o pesquisador deseje iniciar a busca de uma informa-
¢io técnico-produtiva através das patentes, tera dificuldades em fazé-
lo, considerando sua pouca experiéncia na operagdo do sistema de in-
formacgio patentiria. Mas, de maneira geral, esse ébice inicial pode ser
contornado. O Cepin/INPI, conhecendo tal deficiéncia, propicia apoio
técnico aos pesquisadores, orientando suas buscas. Esses servigos s@o
relativamente baratos, pois com o intuito de promover no Pais um co-
nhecimento maior sobre propriedade industrial e difundir a informacéo
patentaria, os custos recebem bastante subsidios. Por isso mesmo, toda
recuperacio de uma informacio patentiria no Pais deve, obrigatoria-
mente, ser iniciada no Cepin/INPI e, posteriormente, se for o caso, se-
rem usadas outras fontes do exterior.

Em alguns casos, os institutos, universidades ou empresas ja
colocam i disposi¢io dos pesquisadores um especialista em patentes,
porém poucos se utilizam desses conhecimentos, precisamente por
desconhecerem as vantagens da informagio patentiria. Na area
empresarial, por exemplo, poucas firmas de grande porte tém nacleo
ou departamento especializado em propriedade industrial capaz.de
assessorar o pesquisador em sua busca. Dentre as estatais, algumas
recém-privatizadas, a maioria conta com esse micleo desde os anos 70
— PeTROBRAS, TELEBRAS, UsiMINas, ELETROBRAS etc. —, geralmente localizados
em seus centros de pesquisa ¢ desenvolvimento. Também na atividade
universitaria ja existem os correspondentes Nicleos de Inovagio
Tecnoldgica, mais recentemente denominados Gestdo Tecnolégica,
criados a partir do fim dos anos 70 com incentivos e financiamentos
propiciados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnolbgico (CNPQq) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FiNEp).
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Na 4rea de pesquisa, alguns institutos, incluindo fundactes e outras
institui¢cdes do género, também contam com seus niicleos de propriedade
industrial, capazes de assessorar seus pesquisadores.

A Informacao Patentaria na Fiocruz

Tanto para pesquisadores como para técnicos das unidades da
Fiocruz, as informages contidas em documentos de patentes podem
ser obtidas por intermédio dos servigos da Coordenagio de Gestdo
Tecnologica da Presidéncia. Para melhor conhecimento sobre tais
servicos, vide o Capitulo 5 deste manual.
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/ TRANSFERENCIA DE

¥ § INFORMACAO, DE MATERIAL
' DE PESQUISA E

COMERCIALIZACAO

DE TECNOLOGIA

Do Livre INTERCAMBIO A TroCA COMERCIAL

Da Era po SEGREDO A ERrRA DA DIvULGACAO

No meio universitario, académico ou entre pesquisadores de
instituicbes (de fato) sem fins lucrativos, é tradicicnal o intercimbio
de informagdes e outros insumos como forma de promover o
desenvolvimento cientifico-tecnolégico. Em anos recentes, a circulagio
da informacgdoc tem sofrido novas regula¢fes, usualmente entendidas
como restritivas 4 divulgacdo do Conhecimento. Entretanto, a atual
época tem sido denominada de Idade da Informacgdo. H4, portanto, uma
contradicdo que deve ser resolvida, cujas raizes estio no processo
histérico de geracio e circulagdo da informacio.

Desde os primérdios da Histéria até o inicio desta Era, em todos
os niveis da sociedade, o segredo constituiu-se caracteristica dominante.
Entre os povos primitivos, o poder estava nas mios dos bruxos que
detinham o conhecimento das ervas e os processos de cura das doencas.
Na Idade Média, o conhecimento era guardado a sete chaves pelos
monges, e aqueles que ousassem contestar explicando o universo
heliocéntrico, morriam nas chamas da fogueira. Desse conhecimento
cientifico explicativo da natureza, a época, ji se prenunciava e afirmava
sua desagregagdo do conhecimento técnico transformador da natureza
no processo de producic dos bens materiais; os mestres e artesdos que
criavam tal conhecimento pagavam com a morte se o divulgassem para
outros burgos.”

7 CrroLLa {1981},



Nesse ambiente de manter secreta a informac#o, conjugadoe com
outros vetores de mesmo sentido, o desenvolvimento socioecondmico
s0 podia ocorrer lenta e gradualmente. Os detentores do poder, e por
conseqiiéncia da informacio, todavia, viram chegar 0 momento em que as
outras camadas da sociedade trouxeram a contestagio a esse estado de
coisas, Assim, em todos os niveis das relagies e expresses sociais, tem inicio
a ruptura com o passadoe e a constru¢io de uma nova forma de convivéncia
nas sociedades. Um arguto observador dos acontecimentos no século XV,
ao perceber af o surgimento do quadro como uma nova forma de expresséo
estética, comenta:

A exponibilidade de um busto, que pode ser deslocado de um lugar
para outro, é maior do que umd estdtua divina, que tem sua sede fixa
no interior de um templo [...] a exponibilidade de um quadro é maior
do que a de um mosaico ou de um afresco, que o precederam.”

Essa mudanca é generalizada, e a expressdo artistica s6 reflete as
grandes transformacbes das relagdes sociais em curso, afirmando o dominio
da divulgacdo sobre o antigo estado de manutencio do segredo:

O valor do culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras
de arte: certas estdtuas somente sdo acessiveis ao sumo sacerdote,
na ‘cella’, certas madonas permanecem cobertas o ano inteiro, certas
estdtuas, em catedrais da Idade Média sdo invisiveis, do solo, para
o observador. A medida em que as artes se emancipam de seu ritual,
aumentam as ocasides para que sefam expostas.”®

No mesmo sentido, & mesma €poca, Gutemberg criava a imprensa,
viabilizando a difusdo do conhecimento por toda a sociedade. Um ouiro
fendmeno se anuncia, com o Conhecimento sendo desmembrado e
desenvolvido em distintos niveis sociais, por diferentes autores: o cientifico
e o tecnolégico. O conhecimento cientifico transforma-se em social,
enquanto o conhecimento tecnolégico, embora circule livremente, inclusive
induzido pelas novas relagtes sociais, é privadamente apropriado.

Essa desagregacio, todavia, é aparente do ponto de vista do processo
de formagéo do Conhecimento, Logicamente, para que 0 homem transforme
anatureza com seu conhecimento tecnolégico, € imprescindivel e precedente
conhecer as regras de seu funcionamento ordenadas por meio do

7 BeNdamm (1985).

7® Idem. Entédo, o acesso & informagio ndo mais é exclusividade de uns poucos - os
sacerdotes, os bardes etc. —, mas, agora, é difundida para o povo em geral.
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conhecimento cientifico. Contudo, a ruptura € concreta no tocante ao
uso do conhecimento, determinada pelas diferentes formas de
apropriacio, social ou privada. Portanto, nesses tltimos séculos, as
informacdes cientificas e tecnologicas tiveram tratamento social distinto.

Apropriagdo e Divulga¢do do Conhecimento Cientifico

No meio cientifico e académico, os autores difundiam suas
descobertas e racionalizagGes, pois nada socialmente os impedia de assim
proceder e, dessa maneira, obtinham novos conhecimentos e promoviam
o desenvolvimento cientifico. Esse processo era também promovido
pela sociedade de diversas maneiras. Assim, no século XVIII cria-se na
Inglaterra o ‘direito de copia’ (copyright) e na Franga o ‘direito de autor’
(droit d’auteur), sistemas de protegdo bastante assemelhados que
conferem aos autores de obras cientificas, artisticas e literarias a
propriedade sobre as formas de snas criagbes.” Tais sistemas de protecdo
garantem a seus criadores ¢ reconhecimento social da autoria de sua
obra, hem como lhes permite obter retribui¢io financeira no caso de
difusdo comercial da obra — sdo dois fatores promotores da divulgacio.

Considerando o direito autoral, regulado aqui no Pais pela Lei
n® 5.988, de 14 de dezembro de 1973, os direitos morais contidos nessa
protecio do trabalho intelectual confere aos autores “um certo controle
sob a forma de utilizacdo de sua obra”.?® Além disso, diferentemente
da autoria do conhecimento tecnolégico, os autores sio sempie 0s
proprietirios de suas obras. Assim, quando o resultado gerado por
uma pesquisa no mundo académico trata-se de uma informagéo
cientifica, ainda que os pesquisadores hajam sido contratados para
essa finalidade, a universidade ou outro empregador nido tem sobre
esta qualquer direito de propriedade. Portanto, a situagdo derivada
pela criacio de uma informagcho cientifica difere substantivamente da
situagiio gerada pela criacdco de uma informagio tecnologica.

" A prote¢io é s6 para a forma do conhecimento, nio compreendendo qualquer
protecdo A idéja. Assim, o conhecimento e uso da teoria da relatividade é publico,
mas a reprodugio do texto explicativo elaborado por Einstein é de sua
propriedade e somente por este, ou com a sua autorizagiio, pode ser reproduzido.
Para que haja a prote¢do, basta haver a difusdo pelo autor da criagdo, ndo
sendo obrigatéric o seu registro perante uma autoridade governamental, ne
caso do direito autoral.

80 GaNpeLMaN (1988). O direito autoral, por exemplo, declara inalienavel os direitos
morais que permifem ao autor retirar de circulagio a obra editada, entretanto
sempre sio firmados contratos alienando tais direitos.
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Todos esses fatos explicam a tradi¢iio dos autores no meio acadé-
mico e cientifico em divulgar suas obras, pois é harménica com os dita-
mes estabelecidos pela sociedade em geral. No entanto, esse comporta-
mento tem se alterado, induzido pelas transformagées tecnoldgicas eco-
ndmicas e sociais que vém ocorrendo desde o instante em que a Era do
Segredo passou a ceder espago para a Era da Divulgacio — o Capitalismo —,
mas s6 recentemente de certa forma disseminadas e cristalizadas, cul-
minando na denominada Revolugdo Cientifica-Tecnologica.

Se nas origens o Capitalismo conduziu a ruptura da Ciéncia com a
Tecnologia, em seu caminho para a maturidade ele promoveu a reunificagio
sob nova esséncia. Nos tempos primitivos, a descoberta das leis da nature-
za era o principio dominante, pois a simples coleta e extragio eram os
meios prevalecentes de “transformaciio’ da natureza. Na Era do Segredo, se
o conhecimento cientifico caminhava lentamente, o tecnologico se movia
imperceptivelmente, Agora, alcangada a maturidade, a produgio econd-
mica passa a prevalecer ditando novos rumos e se apropriando das outras
formas de producdo — cientificas, artisticas, domésticas etc. No caso das
artes, por exemplo, a produgdo € industrializada: o cinema, a televisfio, a
fotografia, a serigrafia etc. Nos lares, aparece a comida enlatada, os conge-
lados, as lavanderias etc., sem deixar de mencionar que a informética pos-
sibilita ao produtor trocar a fibrica pelo seu local de morada, conforme
ocorre cada vez mais nos paises desenvolvidos. A produgdo cientifica dei-
xa de ser ‘pura’ e seus resultados se confundem com a produgdo do conhe-
cimento tecnolégico. Esse fenémeno, hoje vivido intensamente, apresen-
ta-se sob varias faces: o binémio universidade-empresa, a biotecnologia
(biologia + tecnologia) etc. Entdo, o conhecimento de carater tecnoldgico
gerado no mundo académico também devera ser divulgado, mas sob ou-
tras regras e condigfes daquelas que prevaleciam no passado.

Apropriacio e Divulgacdo do Conhecimento Tecnolégico

A reunifica¢do da Ciéncia com a Tecnologia, em sua nova esséncia,
caracteriza-se pela sobredeterminacgio desta sobre aquela. Assim,
diferentemente do passado, a producgiio académica nfio mais esti
subordinada em primeira instfincia 4 busca de saber como funcionam as
regras da natureza, pelo contririo, abrem-se as portas para se encontrar
formas de transforma-la. Nesse novo ambiente, gerado pelo processo
histérico de desenvolvimento da formacidoc e transformacgio do
Conhecimento, também ha mudan¢as no comportamento do mundo
académico no proprio trato de seu produto final.
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O espago para a livre circulagdo das idéias, conforme em geral se
afirma, torna-se regulado e se pressupde capaz de entravar o proprio
processo de geracio do conhecimento cientifico e, por conseqiiéncia,
também do tecnoléogico. Isso ocorre porque, conforme ja debatido, é
distinta a apropria¢io do conhecimento cientifico e do tecnolégico.
No distante passado histdrico, o conhecimento cientifico era mantido
em segredo, ‘a sete chaves’, por uns poucos que 0 usavam como
instrumento de dominagéio social, enquanto o conhecimento técnico-
produtivo detido pelo escravo tornava-se também controlado pelos
senhores que detinham a posse dos produtores escravos.
Posteriormente, na Idade das Trevas, tanto a Ciéncia como a Tecnologia
foram compulsoriamente controladas tanto em sua divulgagdo quanto
em seus usos. Agora, na época atual, a0 conhecimento cientifico é
permitida a sua livre circulagio e utilizagdo, mas ao conhecimento
tecnol6gico sdc impostas regulagoes.

O conhecimento tecnoldogico tem sua apropriagidc privada
socialmente conferida, nio mais sendo um direito concedide pelos reis a
seus pares, mediante a concessdo das patentes. Para que ocorra a
apropriagdo privada, devem os inventores previamente desvendarem
publicamente esse conhecimento, sendo seu uso socialmente permitido
para fins de pesquisa e desenvolvimento de novos conhecimentos e
socialmente proibido para fins industriais e comerciais. Além disso, aos
autores cabe o direito de obter para as suas inveng¢des a proteciio conferida
pelas patentes, muito embora seja tal protecdo obrigatoriamente
transferida aos seus empregadores na maioria das situagOes
compreendidas em um processo inventivo. Conforme ji comentado, em
todas as legislagbes nacionais a apropriacio de um conhlecimento
tecnolégico tende a pertencer ao empregador e nio ao inventor,®
apresentando uma sitnagio totalmente distinta daquela relacionada ao
processo de geracdo do conhecimento cientifico.

Em suma, a atual reunificagdo da Ciéncia e da Tecnologia impde
novas relagdes entre os produtores do Conhecimento, sejam
pesquisadores académicos ou de empresas. Nas universidades ou
institutos de pesquisa sem fins lucrativos, a divulgacdo de uma
informacéo passa a obedecer &s novas regras que, sempre é bom
ressaltar, determinam a obrigatoriedade on induzem 2 divulgagdo plena
e social. Como a fronteira cientifico-tecnoldgica se tornou difusa, o

8 Vide Capitulo 2 — O Inventor e a Titularidade.
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pesquisador deve, previamente a qualquer divulgagio, tomar certos
cuidados, sob pena de vir a sofrer sangbes penais — mas a difusido do
canhecimento nio esti, por isso, limitada ou restringida, ac contrario,
deve ser incentivada e realizada.

Formas PoTENCIAIS DE DIVULGACAO INDEVIDAS

O pesquisador de uma instituigio sem fins lucrativos ou de empresa,
sejam entidades estatais pliblicas ou privadas deve, previamente a divulgacio,
ao publico ou a terceiros, de qualquer informagéo potencialmente técnico-
produtiva® ou a transferéncia de material de pesquisa a terceiros, adotar
certos procedimentos que previnam prejuizos a instituigdo e problemas
para si. De época recente, as informagdes intercambiadas entre os
pesquisadores como insumos ac desenvolvimento de suas pesquisas e
desenvolvimento deixaram de ter cariter meramente cientifico para
adquirir valer econémico extremamente relevante e, por isso, devem
merecer procedimentos prévios para salvaguardar os direitos de seus
titulares. Na atualidade, o campo da biotecnologia é o melhor exemplo
dessa mudanca. Existem, pelo menos, quatro importantes formas
improéprias e/ou indevidas de divulgacio de informacgdes técnico-
produtivas que devem merecer certas salvaguardas.®

* 0 conhecimento manipulado pelo empregado ou prestador de servigo;

* intercimbio de pesquisa e visita de pesquisadores e técnicos, em
geral, a laboratérios e fabricas;

+ o fornecimento de material de pesquisa;

= a transferéncia de tecnologia.

Formas de Perda da Informacio

Empregado ou prestador de servigo. Seja institui¢io de pesquisa
ou empresa, o pesquisador ou o téenico funcionirio, durante a realizacdo
de seu trabalho, elabora e/ou tem conhecimento de informacdes

82 A expressio ‘qualquer informagio’ refere-se aquelas criadas pelo prépric

pesquisador e, também, as informagies 4 sua disposicio geradas pela instituigio
ou empresa em que trabalha e realiza pesquisa. Portanto, mesmo o intercAmbio
de informacdo entre pesquisadores de diferentes institui¢des ou empresas, e nio
apenas informag¢des finais apés completada uma pesquisa, estio compreendidas
pela expressdo. Finalmente, ela também estd relacionada a materiais, insumaos,
equipamentos etc.,, formas tangiveis capazes de expressar uma informacgdo
intangivel,

® Para formas de salvaguardas, vide anexos 4.1., 4.2,, 4.3. e 4.4.
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pertencentes a seu empregador. Em especial no setor produtivo, tem
sido uma prética aliciar técnicos de outra empresa, atraindo-os mediante
a oferta de melhores salarios, como forma de obter uma informacio a
baixo custo a respeito da empresa concorrente. Essa é uma das maneiras
desleais de perda da informacgado técnico-produtiva pele seu detentor.

Relac¢do entre pesquisadores. Uma pratica disseminada entre os
pesquisadores, especialmente os pertencentes a institui¢des de pesquisa,
universidades etc., é o intercimbio de informagtes cientificas e téenicas,
visando maximizar o processo de pesquisa e desenvolvimento. O profissional
de pesquisa tem uma natural predisposicio de intercambiar informagges de
suas descobertas com o pessoal da area, constituindo-se mesmo uma tradigio
do meio académico e cientifico. Também é bastante usual o treinamento e
estigio de técnicos de outras organizac¢des semelhantes ou de empresas.

No ambito empresarial, ocorre fendmeno similar tanto nos
departamentos de pesquisa e desenvolvimento como na irea de
producdo. E verdade que na atividade econdmica, os pesquisadores
tendem a ser mais reticentes devido s regras impostas pela diregdo das
empresas, mas sempre ha motivagdo natural a revelagdo. Nas fabricas,
os operarios também sentem orgulho de exibir aos visitantes as
ferramentas ali criadas, de formas diferentes do uso de certas maquinas
e de procedimentos que permitem o aumento da produtividade. Nesse
espaco, equipamentos, ferramentas e processos produtivos estido
geralmente protegidos por patentes, mas sempre ha informagbes sem
proteciio: o know-how de fibrica.?

Recentemente, tanto os instituices sem fins lucrativos como as
empresas industriais perceberam a necessidade de proteger sunas
informacdes em geral, inclusive aquelas de cariter meramente comercial -
listas de clientes, por exemplo. O primeiro passo é obter a prote¢io das
patentes; entretanto, ainda que isto seja fundamental, outras
salvaguardas sdo necessarias. No caso de uma patente, por exemplo, a
repeticio do invento requer dos concorrentes uma certa pesquisa de
desvelamento do relatério descritivo, a qual sera mais complexa se a
patente proteger uma industria de processo. Ora, essa pesquisa de
desvelamento & facilitada, na maioria dos casos, por uma visita a fibrica
do titular da patente — se este permitir, logico. Além disso, mesmo que

8 () know-how de fabrica, conforme aqui referido, ndc ¢ o objeto contratual de
transferéncia de tecnologia denominado know-how,
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uma patente proteja um equipamento ou um processo, podem haver
ocorrido aperfei¢cpamentos ainda nfo protegidos ou procedimentos
de utiliza¢do ndo passiveis de patenteamento mas que maximizam o
processo produtivo. Por isso mesmo, tem-se disseminado a pratica de
proibir a entrada de estranhos e concorrentes nas fabricas, seja para
visitas ou treinamento, ou s6 autorizar a circulagio em areas fabris de
menor importincia.

No entanto, especialmente na area académica e de instituigdes de
pesquisa sem fins lucrativos, ha uma tradicio de intercimbio de técnicos
por intermédio de estagios ou mesmo de parceria em pesquisas. Em tais
casos, hia um natural conhecimento de informagfes que, se transmitidas a
terceiros ou divulgadas publicamente por esses visitantes ou estagiarios,
podem acarretar severos prejuizos s instituigdes.

Interciimbio de material de pesquisa. Outra forma de perda da
informacao, em face do acercamento Ciéncia-Teenologia, é o intercAmbio de
material de pesquisa, em especial advindo com o surgimento da biotecnologia.
Com o desenvolvimento de produtos, sobretudo medicamentos derivados de
fontes naturais como plantas, insetos e organismos marinhos, o intercimbio
desses materiais entre pesquisadores adquiriu novas formas e conseqiiéncias.
De inicio, deve-se considerar que a maior parte do intercAmbio estd sendo
realizado tendo como provedores os paises em desenvolvimento — principais
detentores da biodiversidade — e a chegada nos centros de pesquisa e/ou
empresas de paises desenvolvidos. O material biolégico, nesse contexto, passa
a conter uma ‘informago’ econdmica e, portanto, sua circulagio deve obedecer
as regras gerais de circulacgéio para qualquer mercadoria.

Reflexos dessa nova forma de circulagdo do material biolégico das
instituigbes e de recursos genéticos sdo os debates internacionais sobre a matéria,
bem como as novas ordens de regulacio que se apresentam em acordos
internacionais como a Convencgio das Nagoes Unidas para a Biodiversidade,
assinada por mais de 150 paises, no Rio de Janeiro, em junho de 1993.

Comercializagdo de tecnologia. Por principio, abstraindo sua face
econdmica, o processo de comercializac¢do de tecnologia, usualmente
denominado transferéncia de tecnologia,® inclusive na legislagio

8 A expressdo transferéncia de tecnologia é imprecisa e confunde. Em primeiro
lugar, o termo transferéncia induz a pensar esse processo como uma transferéneia
de ativos, de uma transagio de compra e venda, quando em geral a negociacio
autoriza o licenciado a usar, como se fora um aluguel. Em segundo lugar, a
informacgéio prestada ao licenciade pode ser sem qualquer retribuicio financeira,
mas quase sempre a expressio define uma transagio comercial.
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pertinente, é a transferéncia de uma informagéo técnico-produtiva ou a
prestacio de um servigo® para uma Unica pessoa, a empresa receptora.
Todavia, em dois momentos do processo existem possibilidades de perda
da informacgdo para o seu detentor:

- antes de efetivada a negociagao, isto é, antes de firmado o contrato;
- durante a vigéncia do contrato.

Na primeira fase, antecedente ao uso da informacéo técnico-
produtiva pelo licenciado ou concessionario, a perda pode ocorrer se
este nfo firmar o contrato e, tendo conhecido a informacgdo, vier
posteriormente a usa-la. Portanto, a perda do detentor da informagao
ocorre para o potencial parceiro da transacio, ou seja, aquele que deveria
usa-la sob autorizagfo, mas que o faz indevidamente.

A perda na segunda fase, em geral, ocorre pelo vazamento da
informacgdo para terceiros nido autorizados, pelo seu detentor, de
conhecé-la. Isso pode acontecer caso acontega de um empregado da
empresa receptora transferir a informagdo a terceiros, seja por mudanga
de empregador ou mesmo por alguma maneira indevida; mas, também,
pode suceder por uma ago indevida da empresa receptora.

SALVAGUARDAS A DIVULGACAO INDEVIDA: A OBRIGATORIEDADE
DO SIGILO

No segmento anterior, foram analisadas diversas formas
potenciais de divulgag¢des indevidas de informagdes técnico-produtivas,
devido a uma relacio do detentor da informagio com terceiros para os
quais esta é desvelada. Em algumas dessas formas o vazamento da
informacgio pode ocorrer em face de a uma possivel atitude passiva do
detentor da informagio, isto é, a falta de ado¢do de qualquer medida
preventiva. Dentre essas salvaguardas, o presente segmento analisara
as principais formas passiveis de ado¢do para que haja obrigatoriedade
do recipiente da informag¢do em manté-la secreta e/ou limitando o
seu uso: os acordos e clausulas de sigilo.

A Base das Salvaguardas

Todo instituto de pesquisa e toda empresa tém informagdes que
desejam manter em sigilo, evitando sua disseminagfo ao publico. Entretanto,
8 Nessa hipotese, nfo hd qualquer transferéncia do ponto de vista seméintico.
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suas atividades possibilitam que terceiros tenham conhecimento
dessas informacdes para determinados fins e, dessa maneira,
potencializa-se a divulgagao indevida, em detrimento dos interesses
de seus originais detentores. Inliimeras salvaguardas sio, entdo,
adotadas para prevenir tal divulgagdo confidencial por parte de
terceiros. Entretanto, para que a aplicagio dessas salvaguardas tenha
resultado, a prépria detentora da informacdo deve previamente trata-
la de maneira adequada, conforme se estipula no quadro a seguir:¥’

Quadro 13 — Como tratar sua propria informacgéo

B T [ v S I IRy

“Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que a
informacdo legalmente sob seu controle seja divulgada, adguirida
ou usada por terceiros, sem seu consentimento, de maneira contrdria
a praticas comerciais honestas*, desde que tal informagdo:

a) seja secreta no sentido de que nfio seja conhecida em geral nem
acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com o
tipo de informagdo em questdo, sgja como um todo, seja na
configuracdo e montagem especificas de seus componentes;

b) tenha valor comercial por ser secreta; e

¢) tenha sido objeto de precaugbes razodveis, nas circunstancias,
pela pessoa legalmente no controle da informag¢do, para
manté-la secreta.”

“(*) Para os fins da presente disposicdo, a expressdo ‘de maneira

contriria a praticas comerciais honestas’ significari pelo menos
‘. praticas como viola¢io ao contrato, abuse de confianga, indugéo a
{ infragio, e inclui a obtengfio de informagéo confidencial por terceiros
que tinham conhecimento, ou desconheciam por grave negligéncia,
que a obtenc¢io dessa informagao envolvia tais praticas.”

watbein plinl wonns [T

Os Acordos de Sigilo

Os acordos de sigilo sdo instrumentos formalizados em que a parte
detentora da informagio busca coibir sua divulgacdo ac piablico ou a
terceiros, bem como 0 uso naoe autorizado por qualquer pessoa. Tais acordos,
conforme aqui analisados, referem-se unicamente aos firmados pela

87 Aspectos Comerciais Relacionados a Direitos de Propriedade Intelectual, Organizagio
Mundial de Coméreio (Trers/OMC), Secio 7: Prote¢do de Informagfio Confidencial,
Artigo 39.2. O quadro é wma transcri¢ao literal da matéria deste artigo do Trrrs.
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parte detentora da informagio — sempre uma universidade ou instituto
de pesquisa sem fins lucrativos — com a(s) outra(s} parte(s),®® a saber:

+ 0s seus proprios empregados® e prestadores de servigo;

* visitantes e estagiarios;

« institui¢bes de pesquisa sem fins lucrativos, universidades etc.;
* empresas em geral.

Embora possuam caracteristicas gerais — impedir ou limitar a
divulgacdo da informagdo, obviamente, dentre outras —, esses acordos
também tém suas especificidades, considerando que a parte receptora da
informacio podera pretender divulga-la por motivos distintos.

Relagdo Empregador-Empregado

No caso das partes compreendidas por uma relagio trabalhista ou
de prestacgio de servigo, o principal objetivo do acordo é proteger qualquer
informagdo® considerada de propriedade da parte empregadora ou
contratante, visando impedir seus empregados ou contratados de fazer
quaisquer usos indevidos das informagoes. Isso pede ocorrer quando algum
empregado se transfere para uma empresa concorrente e se utiliza
impropriamente dessas informacges na nova organizagio, 0 que possibilitaria
a esta obter vantagens de mercado que de outra forma néo conseguiria obter.
Procedimento similar também é passivel de ser adotado pelo prestador de
servico, ao transferir informacoes sigilosas para o novo contratante ete.

A salvaguarda é obter do empregado ou do prestador de servigo o
reconhecimento de que teve acesso a informacgoes tratadas
confidencialmente pela organizacio, por consideri-las como tendo valor
econbmico, e, portanto, a sua divulgacio ou uso nfdo autorizado é
indevido. Uma das maneiras de se obter esse reconhecimento é por
intermédio de um acordo formalizado entre as partes.

No caso de empregado, tem sido relativamente comum acordar
que nio lhe serd permitido, limitado a um periodo de ‘n’ meses, apés

8 Para exaustiva andlise e acesso a iniimeros modelos de acordos de sigilo, vide:
GoLDSCHEIDER (1978).

% Inclui pesquisadores, técnicos assessores e outros empregados com acesso as
informagdes.

% Por ‘qualquer informacido’ deve-se entender uma informagio técnica, industrial,
comercial etc., de propriedade da empresa ou que tem, por parte desta, um
tratamento de confidencialidade capaz de expressar o potencial ou a existéncia
de um valer econdmico. Contudo, essa andlise estd concentrada em informagbes
técnico-produtivas,
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desvincular-se da rela¢io com o seu empregador, trabalhar em uma
empresa concorrente. Esta e outras salvaguardas, evidentemente,
podem ser abusivas e, por isso mesmo, nem sempre sdo aceitas nos
tribunais. Nos EUA, onde tais casos sdo até certo ponto corriqueiros,
h4 uma rejeicio quando se considera o fato como uma “divulgacéo
inevitavel”,” caracterizada por trés importantes aspectos:

» forma e grau das medidas adotadas pelo empregador para
proteger a informagéo;

= 0 nivel de competitividade entre as empresas envolvidas;

* a similaridade das fungdes do funcionario nas empresas.

A legislacdo reguladora dessa relagdo empregador-empregado,
no Brasil, é a trabalhista e a de propriedade industrial,** sendc bastante
recomendével aos detentores da informacfo manter acordos de sigilo com
seus funciondrios.®® Entretanto, cabe alertar aos pesquisadores que,
inexistindo tais acordos, qualquer uma das partes nio est4 eximida de seus
direitos e obrigagdes.

Relacdo com Visitantes e Estagiarios

Nos institutos de pesquisa e eventualmente em empresas, existe a
possibilidade de os visitantes conhecerem as instalages de onde ocorreram
os desenvolvimentos tecnologicos de pesquisa ou industriais, ou mesmo de
permanecerem por periodo prolongado de estagio. Devido a isso, certas
informacdes, tratadas pelo instituto ou pela empresa como proprietarias,
devem merecer a salvaguarda do visitante ou estagiario assumir a obrigagio
de preserva-las confidencialmente.

Esse documento {vide Anexo 4.2.) pode ser em forma de carta
dirigida pelo visitante/estagiario, devendo conter, dentre outras coisas, a
finalidade a que cada um se propde, os tipos de informacgdes consideradas
e tratadas como sigilosas pelo hospedeiro, as informacgGes néo sigilosas —

% D1 Frowzo {1996).

%2 No caso de propriedade industrial, consultar os codigos Lei n® 5.772/71 (em vigor)
e a Lel n¢ 9.279/96, em vigor desde maio de 1997, em seus artigos relacionados a
definicio da propriedade da informacio criada pelo empregado na vigéneia do
contrato de trabalho e, sobretudo, os relacionados a crimes de concorrénecia desleal.
No primeiro caso, hd uma imperfeicdo no cédigo em vigor, pois trata apenas de
invengfes protegidas por patente de invengic ou modelo de utilidade.

93 Esta problemética nfio é objeto desta andlise. Para orientagdes sobre a matéria,
inclusive modelos de acordos, vide: GoLpscHEIDER (1978).
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servindo para ressaltar a confidencialidade das anteriormente
mencionadas —, condigfes autorizadas & divulgag¢fo pelo hospedeire e o
prazo de vigéncia da obriga¢io assumida.

Relacdo com outros Institutos e Universidades

Na eventualidade de uma relagéio entre institutos, universidades
e/ou empresas que tenham relativa permanéncia temporal, é possivel
estabelecer-se um acordo de carater mais geral entre as partes, mas é sempre
recomendével que também hajam documentos firmados pelos visitantes/
estagiarios que reconhecam suas obrigagdes estabelecidas no acordo geral.

Relacao com Empresas

As relactes universidade-empresa, expressando inclusive aquelas
entre institutos de pesquisa sem fins lucrativos e a inddstria, tém sido
cada vez mais comuns e fregiientes, conforme ja comentado. Usualmente,
a relac¢do nasce pelo interesse da empresa nos resultados de uma pesquisa
da universidade ou do instituto, ou pela sua prépria demanda na
capacidade de pesquisa da instituigdo. Dessa maneira, o objetivo da relagio
é alcangar uma transferéncia da tecnologia originada nesses organismos,
cuja propriedade pode ser exclusiva da universidade/instituto ou, caso a
pesquisa seja contratada pela empresa, pode ser repartida ou, ainda, ser
exclusiva da empresa.®

Quando a empresa busca uma tecnologia ji desenvolvida pela
instituiciio, na maioria dos casos ha necessidade de ela conhecer seus dados
e especificacbes, com o intuito de definir se h4, de fato, interesse em contratar
o seu uso ou compra-la da institnigdo. Nesse caso, faz-se necessirio
estabelecer-se um acordo de sigilo entre as partes (vide Anexo 4.3.).

O acordo de sigilo com empresas deve, como qualquer acordo desse
género, buscar definir claramente a matéria sigilosa, separando-a
daquela nio-sigilosa como meio de melhor esclarecimento. Deve, além
disso, esclarecer o objetivo do acordo, limitando o uso das informagoes
4 mera avaliacdo da tecnologia e, em especial, de seu estégio de
desenvolvimento que ainda nfo permite facilidade e presteza a
industrializacdo. Outro ponto é precisar como a informagéo seré
prestada, a assisténcia dos pesquisadores aos técnicos da empresa, ¢

% Vide Capitulo 2, Secio O Inventor, a Titularidade e Direitos Conferidos.
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outras formas. Como a relagio tem um cariter comercial, eventualmente
pode ser acordada uma remuneraciic a ser paga pela empresa, como forma
de ressarcir os custos para a transmissdo das informagges.

Transferéncias de Material e Comercializacio de Tecnologia

A obrigatoriedade de sigilo é também necessaria nos acordos de
transferéncia de material de pesquisa e de comercializagio de tecnologia.
Nas licencas de propriedade industrial — patentes e marcas — existe a
possibilidade de, em alguns casos, abdicar-se de estabelecer tal
obrigatoriedade. Entretanto, como medida preventiva de ocorréncias
inesperadas na relacio entre as partes durante a vigéncia dessas licengas,
nio prejudicaria também manter a hipdtese da confidencialidade. No
entanto, ndo serid comentada agora a questio de confidencialidade em
tais contratos, far-se-4 referéncia a ela quando dela se fizer uma andlise,
nas se¢des seguintes.

TRANSFERENCIA DE MATERIAL DE PESQUISA

Até recentemente, uma pratica disseminada entre instituigbes de
pesquisa foi o intercdmbio ou a simples transferéncia de material de
pesquisa, em especial na area da saiide, em que o intercAmbio de material
biolégico e de outras informagdes se efetivava sem maiores restri¢oes.
Hoje, apds os avangos no campo da engenharia genética ha cerca de duas
décadas, o intercimbio ou a transferéncia sofreu profundas
transformagdes em face do potencial de exploragio econdémica
proveniente do uso e pesquisa com esse material. Além disso, as empresas
principiaram a buscar as culturas das institui¢des de pesquisa para
desenvolver produtos de interesse comercial, bem como delas se
assessorar para selecido e obtengdo dos mais variados recursos genéticos
existentes na biodiversidade de seus territdrios. Esse intercimbio tornou-
se mais intenso na relagiio entre as empresas transnacionais e instituicdes
de pesquisa de paises em desenvolvimento e, em alguns destes, ji se
comega a debater projetos de lei visando reguld-lo.s

O fenémeno desse acercamento das institui¢des de pesquisa sem
fins lucrativos e a indistria provocou nesses organismos o aparecimento

% No Brasil, tramitam no Congresso Nacional vérios projetos, incluindo o Projeto de
Lei n° 306/95, que dispdem sobre os instrumentos de controle do acesso aos recursos
genéticos do Pais e di outras providéncias, de autoria da Senadora Marina Silva.
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de nicleos e/ou departamentos visando proteger suas criagoes, destinadas
primordialmente a manter o controle sobre as informacdes técnico-
produtivas. Esse movimento teve inicio, como seria de se esperar, nos
paises desenvolvidos, mas ndo demorou a alcancar alguns daqueles em
desenvolvimento. Aqui no Brasil, diversas universidades ji criaram
nicleos voltados para as relagbes comerciais externas €, em alguns casos,
buscando o apoio de técnicos especializados em propriedade industrial,
notadamente no campo das patentes. A Fiocruz, por exemplo, desde 1986
tem a sua Coordenaciio de Gestio Tecnolégica e, apos um longo periodo
de maturagdo, os primeiros resultados comegam a ser alcancados.

Entretanto, no Ambito da prote¢do da propriedade intelectual,
o estudo da experiéncia dos paises desenvolvidos é, certamente,
mais rica e ampla, merecendo ser examinada e avaliada. Aqui, o
exemplo norte-americano é marcante, onde a diversidade e
complexidade de casos permite contemplar um universo maior, em
que a possibilidade de mais e melhores exemplos é sempre crescente.

Nos EUA, desde os primeiros momentos, dado o seu avancgo
técnico-cientifico, foi percebido que, em decorréncia das alteragbes no
quadro das relag¢des entre as institui¢cdes de pesquisa sem fins lucrativos
e as empresas, se criava uma nova trilha de desenvolvimento. Porém,
como de habito, as mudangas também traziam em si novas barreiras
capazes de entravar e reduzir o potencial do novo paradigma no processo
de inovagéo, tais como a demora do novo processo de negociagdo ainda
sem parametros gerais e exigindo decisfes caso a caso, a questdo dos
direitos sobre os melhoramentos e desenvolvimentos do material
intercambiado e, sem divida, as novas condigdes requeridas aos
pesquisadores para a publicagio de seus trabalhos.®

A Associacio Universitiria de Gerentes de Tecnologia dos EUA
(Association of University Technology Managers — AUTM]), desde
1990, dedicou-se a elaborar acordos-modelo de transferéncia de
material bioldgico entre institui¢ées piblicas e sem fins lucrativos e
entre estas e empresas. A AUTM elaborou modelos de acordos
disponibilizando-0s para discussio e colahorac¢io entre as
institui¢des ptiblicas sem fins lucrativos, empresas e escritorios
especializados em propriedade intelectual, dentro do Projeto de

% McGarey (1995). Ainda sobre a questio, recomenda-se do mesmo autor (1990a e 1990b).
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Acordo Uniforme para a Transferéncia de Material Biologico —
UBMTA (Uniform Biological Material Transfer Agreement).”” Em
marco de 1995, o National Institute of Health publicou a versdo final
do acordo principal do UBMTA para a transferéncia em geral entre
institui¢cdes piblicas sem fins lucrativos e o modelo da Carta de
Implementacdo (Implemmenting Letter) para uma transferéncia
especifica entre as partes convenentes. O sistema tem por meta
resolver alguns dos entraves apontados. Dessa maneira, as partes
declaram que assinam o UBMTA perante a AUTM, podendo efetivar
a transferéncia de material simplesmente firmando a Carta de
Implementacio do UBMTA entre elas, evitando assim negociagdes.

A AUTM ainda esti discutindo o modelo de acordo com as
empresas, elaborado, em 1992, pela Pharmaceutical Manufacturers
Association, mas os principios basicos jd se encontram no modelo
UBMTA. De qualquer forma, mesmo que alcangada a elaborag8o desse
modelo, é de se esperar que ndo possua a mesma flexibilidade daquele
do UBMTA, e as empresas terdo sempre uma versio propria.

Um Modelo de Acordo

Baseado no modelo do UBMTA, elabora-se um outro adaptado as
condicbes brasileiras, tendo por fornecedor de material bioldgico uma
hipotética instituicfo local sem fins lucrativos e uma hipotética empresa com
atividade no campo da biotecnologia, sediada na Suica (vide Anexo 4.4.), que
servird exemplificadamente para a andlise de suas principais matérias.

Consideranda. Identificadas as partes, na introdutéria estido
mencionados os objetivos de Acordo para ambas as partes.

Definigdes. Ha dois objetos relevantes a destacar devido 2
transferéncia do material biolégico:

» o material tangivel fornecido - materiais bioldgicos,
compreendendo o material a ser fornecido, e materiais
relacionados e derivados;

« ¢ material intangivel fornecido.

O material tangivel é compreendido, no Acordo, pelos seguintes:

% Para maiores informag¢des: The UBMTA Project, Association of University Technology
Managers (AUTM), 71 East Avenue, Suite §, Norwalk, CT 06851_4903, USA.
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+ o material biolégico a ser fornecido, denominado Material
Original;

* 0s materiais relacionados ao Material Original, que incluem
este e aqueles nao transformados pela pesquisa — o Material —,
denominados Material Descendente e Material Derivado nédo
Modificado;

+ material transformado, que contém o Material Original,

denominado Modificagbes.

Apbs declarar que ¢ Material Original seri descrito por ocasido do
fornecimento e, importante, é de propriedade do Fornecedor, as
definicGes fazem referéncia a materiais nio transformados sobre os quais
o Fornecedor nic tem qualquer ingeréncia e, finalmente, tratam do
material resultado final da pesquisa desenvolvida pelo Receptor,
definindo-o como contendo ou incorporando o Material — as Modificagdes.

A importincia de precisar e definir adequadamente todos esses
objetos ¢ vital, pois as Modificagdes sdo o principal objeto de interesse
de ambas as partes.

O material intangivel compreende toda e qualquer informagio
técnica que, devido aoc Acordo, a Receptora poderd tomar
conhecimento. O objetivo, nesse caso, é a Fornecedora manter o seu
controle sobre tal informagdo, seja a mesma protegida por qualquer
instituto da propriedade intelectual on nfo. Para esse fim, é importante
destacar que as defini¢Ges devem transparecer o cuidado da Fornecedora
em tratar essas informagdes como de sua propriedade.

Do objeto. Define-se neste artigo o fornecimento do material, bem
como outras atividades relacionadas a serem contratadas entre as partes.

Da titularidade. Esta é uma matéria de extrema importéncia,
delimitando os direitos e obrigagties das partes, em especial sobre a
exploragdo comercial dos resultados das pesquisas. Destaca-se o fato
de que o material original contido nas modificagdes persistem como de
propriedade do Fornecedor e, portanto, estas sio parcialmente
controladas por ambas as partes.

Confidencialidade e uso restrito. Visa regular o uso de todos os
materiais relacionados com o material fornecido, incluindo as
informacdes proprietarias. No paragrafo primeiro, deve ser destacado
a alinea ‘e’, que explicita a necessidade de ser conferido o mesmo
tratamento A matéria de confidencialidade do Acordo que as partes
conferem as proprias informagdes proprietirias.
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Exploragdo dos resultados. O artigo inicia estabelecendo que
nenhuma das partes poderi ceder seus direitos a terceiros sem a anuéncia
da outra parte, exceto quando a cessdo for para empresa de mesmo grupo,
ressalvado o territorio do MEercosuL {art. 6.0.). O Instituto declara sua
intengdo de licenciar a empresa receptora do material para exploracio
dos resultados de sua pesquisa e desenvolvimento em todos os paises,
exceto no MercosuL, estando prevista uma remuneracio adequada para
esses licenciamentos, havendo desde logo um adiantamento por essa
exploragdo dos resultados (art. 6.1.). Finalmente, a empresa receptora
também declara sua inten¢do de licenciar o Instituto no territério do
MEercosuL, devendo ser posteriormente estabelecida a remuneracio e
inexistindo adiantamento neste caso (art. 6.2.).

A regulacdo dessa matéria deixa evidente a intencdo do Instituto
no mercado do MercosuL, area geografica de sua influéncia. Quanto ao
licenciamento da empresa receptora, prevé-se a hipdtese de poder haver
licengas para varios paises, porém, nao demonstrando interesse efetivo,
o Instituto podera licenciar outras empresas. Rela¢ao inversa pode
suceder em relagdo a0 MERCOSUL.

Lei aplicavel. Neste aspecto, e somente neste, 0 Acordo adota
uma defini¢do pouco usual, ao definir a lei aplicivel conforme o pais
onde ocorrera o fato regulado por esse acordo ou pelas futuras licencas.
Contudo, parece-nos que tal decisdo é consistente e l6gica, na medida
em que a uma licenga de patente de um pais é inaplicivel as disposicbes
legislativas de um outro, por exemplo.

Vigéncia e confidencialidade. Estipula-se um prazo de 2 (dois)
anos para a vigéncia geral do Acordo, a contar da data de sua
assinatura, exceto para as disposi¢des relacionadas 4 obrigacio de
confidencialidade que permanecerio vigentes, no minimo, por um
periodo de 10 (dez) anos (art. 20.2, ‘a’),

O modelo aqui apresentado contém disposi¢des normais nesse tipo
de acordo e/ou em relacdo a acordos entre partes empresariais, sem
quaisquer excessos que possam ser considerados abusivos ou que
privilegiem indevidamente qualquer das partes, especialmente ne que se
refere a obrigatoriedade de sigilo pelas partes. A esse respeito, finalmente,
deve ser notada a preocupagio em ressaltar que tal confidencialidade
deve ser, para a parte em questdo, considerada dentro dos mesmos
principios e procedimentos que adota para as matérias de sua propriedade.
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COMERCIALIZACAO DE TECNOLOGIA

A comercializacdo de tecnologia é uma atividade bastante
comentada, embora pouco compreendida. A sguir, alguns aspectos que
justificam esta afirmac@o que aqui se faz.

Transferéncia de tecnologia, dado o usual sentido juridico do
termo transferéncia, pressupde um processo de compra e venda de
informacdes de carater técnico-produtivo ou de um signo comercial.
Entretanto, quando analisados cerca de 20 mil contratos que tramitaram
no INPI, constata-se que ndo chegam a cinco o total de acordos que se
referem 4 venda de um ativo empresarial — a compra de uma patente ou
de uma marea, ou mesmo de uma mera informacio. Assim, os contratos
tém por objeto o ‘aluguel’ de uma informagdo — em que o detentor da
informacio a torna conhecida ou a ajuda a ser absorvida pela empresa
interessada em usd-la para produzir e/ou comercializar determinada
mercadoria —, ou uma mera permissdo de seu uso, e uma simples
prestacdo de servico — em que nenhuma informacdo é fornecida ou, se
ocorre, € informacgio de dominio e conhecimento puablico.

O ‘aluguel’ da informagdo pode ser uma licenca de patente, cuja
informacao pode ja ser dominada pelo licenciado e, assim, haverd mera
autorizacio para possibilitar a esse usar industrialmente a informacio.
Porém, existe a possibilidade de esta ainda ndo ser plenamente dominada
pelo licenciado, requerendo do licenciante prestar seus servi¢os para
que a informacio possa ser industrialmente aplicada.

No caso de programas de computador, a legislacdo brasileira
vigente pressupde haver transferéncia de tecnologia; dessa maneira,
existe a hipétese de o licenciado necessitar aprender a produzir o
programa (sic). Ora, nio é disso que trata essa forma de ‘aluguel’. Para
produzir com fins comerciais, basta o licenciado permitir que o
licenciante reproduza industrialmente o programa, isto é, produza copias
de acordo com a demanda de mercado, sem que haja qualquer
aprendizado em relagdo a como fazer o programa. Resumindo, trata-se
de mera licenca de uso, tal como se fora licenga de marca. Isso porque a
teenologia de se fazer programas de computador nio é comercializada,
mas se aprende nos bancos de faculdades.

.

Outra forma de ‘aluguel’ é relativa a informacgio nfio patenteada,
ou ndo protegida por qualquer instituto da propriedade intelectuai:
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trata-se dos contratos de segredo de negdcio.®® Nesse caso, o detentor da
informacio buscara o reconhecimento, pelo concessionirio, em contrato,
de sua propriedade sobre o referido segredo. Assim, ha uma protegio
contratual que estabelecera os direitos e obrigagbes ao concessionério.
Entretanto, essa ‘propriedade’ pode ser entendida como uma informacao
conhecida por todos, com excec¢io de uma pessoa — o concessionério.

Esses trés tipos de contratos de ‘aluguel’ discriminados aqui sdo
destinados a possibilitar que uma pessoa possa fabricar um produto, ou
que possa usar determinado processo com a finalidade de fabricar um
produto, ou conhecer uma informagio ainda ndo conhecida por quem
pretende usar da informagéo para fabricar um produto.

Os servigos. Finalmente, o Gltimo tipo de contrato tem por objeto a
prestacdo de um determinado servigo. Embora para fins legais sejam
também definidos como de transferéncia de tecnologia, de fato nio
transferem ou fornecem necessariamente qualquer informacédo, mas
meramente prestam um servigo.

Aspectos Basicos de Contratos

Em transferéncia de tecnologia, a possibilidade de adogio de um
modelo contratual é remota ou mesmo invidvel. Ha virias razdes para isso:
os setores industriais tendem a certas padronizacdes diferenciadas entre
si; a conjugaciic da matéria com aspectos industriais e comerciais
especificos de cada empresa e de cada negociacio; os problemas diversos
entre tecnologias de produto e de processo; formas de pagamento variadas
em raziio do tipo de indiistria, do produto envolvido, da capacidade de
pagamento a curto e longo prazos; enfim, uma forte dispersdo de enfoques,
fun¢do das mais diversas variaveis. Ji houve casos em que peritos
internacionais buscaram elaborar modelo contratual para um ramo
industrial selecionado e os resultados ndo chegaram a aleancar os objetivos

% Em inglés, trade secrets. Os termos utilizados para designar o objeto desses
contratos ndo implicam, de maneira geral e ampla, que a informacio foi
guardada em segredo, ao invés de patented-la, por motivos outros que a
preferéncia pelo segredo. Por exemplo: o titular de uma patente no pais A, por
alguma razdo tal como uma méi avaliacio de mercado, perdeu o prazo para
depositar a patente correspondente em um pais B, Em muitos casos,
especialmente quando se trata de tecnologias de processo, a informagio, contida
no relatério descritivo do pedide de patente depositado no pais A, pode nio ser
suficiente para se iniciar a produgdo de imediato. Neste caso, pode ser necessdrio
um periodo de tempo e esfor¢o inaceitiveis para ‘copiar’ o objeto de patente.
Assim, o custo de oportunidade de contratar o ‘aluguel’ da informagio pode
compensar os esforgos despendidos na ‘cépia’ da patente.
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preestabelecidos. Dessa forma, a op¢o é comentar alguns aspectos
contratuais basicos, como forma de somente introduzir a questdo
contratual, devendo ser notado que as apreciagdes a seguir sempre se
referem a contratos destinados a permitir a fabrica¢do de um produto e/ou
0 uso de um processo, jamais sendo considerados os contratos de servigo.

CONSIDERANDA

Embora seja usual os contratos serem iniciados pelos consideranda,
esta maneira de apresenta-los nio é obrigatéria nem estritamente necessaria.
Todavia, serve como preimbulo para esclarecer a intengio dos contratantes
e deve antecipar os principais aspectos antecedentes e de execugio da
contratacido. Os objetos contratuais — patentes, segredos de negocio,
assisténcia téenica etc. — devem ser mencionados e, se julgade necessario,
também descritos em relacgio a sua condicio perante a legislagdo — patente
concedida ou em fase de pedido, por exemplo. Os principais objetivos
também devem ser mencionados. Entretanto, sempre deve ser lembrado
que no caso de ocorrer conflitos de interpretagdo entre essa parte e o
texto do contrato propriamente dito, este Gltimo prevalecera.

DEFINICOES

Uma forma redacional bastante utilizada em paises angléfilos é prin-
cipiar o corpo do contrato por uma clausula que defina todos os seus
pontos especificos. O método é bastante recomenddvel quando a
contrataciio é entre partes de paises com linguas distintas. As definigGes
devem se referir 4s principais matérias contratuais, cujas inter-relagtes
podem ndo ser bem compreendidas e gerar dificuldades de interpreta-
¢lo: o territdrio de aplicabilidade, os produtos licenciados, conhecimen-
tos abrangidos, limitacio do use dos conhecimentos ao ramo industrial,
se patentes incluem ou néo pedidos de patente, o que é ou ndo segredo de
negocio, limites e formas da assisténcia técnica, base para calculo de pa-
gamentos, moeda — se for o caso —, entrada em vigéncia etc.

Direrros CONFERIDOS

Objetos. A cldusula que de fato inicia o contrato estipula os direitos
conferidos, sendo obviamente aquela que ¢ a béasica da contratagio, dai
conter iniimeras matérias que devem estar precisamente configuradas. Em
geral, 0s contratos podem ter virios objetos. Assim, as licencas de
propriedade industrial ou os segredos de negdcio usualmente requerem
alguma forma de assisténcia técnica para facilitar e agilizar alcance dos
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objetivos contratuais. Também é comum em licencas de patente, e em
outros objetos de propriedade industrial, o licenciante buscar ampliar
o escopo acrescentando seus segredos de negbcio, como uma maneira
de prevenir o vazamento de qualquer outra informacio que o licenciado
teve acesso em seu convivio no processo de pdr em pratica a
transferéncia de conhecimentos.

A contratacdo com direitos sobre diversos objetos requer, das
partes envolvidas, maior grau de especializacdo no processo, tornando a
redacdo contratual bastante intrincada e de mais dificil compreensio por
leigos na matéria. Dessa maneira, a decisdo do licenciante deve levar em
consideragdo a autocritica de sua capacidade negocial, cabendo sempre
a ele apresentar o anteprojeto do contrato ou de contratos, cada qual
com um 1nico objeto. No contrato {inico, os direitos distintos de cada
objeto se confundem, podendo gerar problemas futuros; em contratos
desagregados, os direitos e obrigag¢des estdo sempre melhores
delineados.®® De qualguer forma, sempre se deve buscar a dominéncia de
umn dos objetos sobre os demais, dando-se preferéncia aos institutos da
propriedade industrial, em particular as patentes.

Os institutos da propriedade industrial — patentes e marcas -
devem estar bem definidos, devendo ser mencionados seus niimeros de
identificacio e titulos,'™ bem como a situaciio legal — pedido ou patente
concedida etc.

Exclusividade. Em geral, os licenciados pretendem ter a
exclusividade para fabricar, usar e vender, mas nem sempre essa &
a pretensido do licenciante; podem também haver Gbices legais que
recomendam nao conferir direito tdo amplo. Assim, o licenciante pode
aceitar conceder exclusividade para fabricar, mas nio exclusividade para
usar e vender. Por exemplo, no intuito de evitar problemas futuros entre
os licenciados, o licenciante pode nfio conceder a exclusividade para uso
e venda no territoric do Mercosul, onde a circulagdo de bens tende a ser
livre e sem restri¢Ges por meio de direitos de propriedade intelectual.

No caso de institui¢bes governamentais a concessao de
exclusividade é, ao menos, delicada. No passado, algumas instituicdes,

** 0 INPI, mediante o Ato Normativo nv 15/75, desde entdo requeria a desagregacio
contratual. Contudo, no momento, a questdo ¢é deixada a cargo das partes
contratantes.

1A Lei n® 5.772/71 requer tal identificacdo nos termos contratuais. Embora a Lei n¢
9.279/96 ndo a requeira explicitamente, parece impossivel ao INPI averbar
qualquer licenga case ndo haja essa especificacio,
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interpretando erroneamente a legislacio vigente 4 época sobre licitacio,
pretendiam licenciar usando apenas esse procedimento, totaimente -
inadequado e com tendéncia a afugentar potenciais licenciados; a atual lei,
com maior clareza, isenta a transferéncia de tecnologia de processo
licitatorio. No entanto, como um administrador piblico se sentira seguro
a0 licenciar uma patente com exclusividade durante o prazo de validade da
prote¢io? Em alguns paises desenvolvidos, por exemplo, o tratamento
fiscal conferido a licenca € de considera-la como uma transferéncia de
propriedade. A soluggo, no Brasil, é ainda de dificil alcance, sem ddvida. De
nossa parte, cabe somente recomendar a adogio de procedimentos que de
alguma maneira justifiquem a escolha do licenciado pela sua competéncia
empresarial, pelo valor contratado assemelhar-se ao valor de mercado,
pela concessdo exclusiva, se temporal, sempre que possivel etc.

Territorio. O territorio de aplicagdo da licenca deve estar definido
com precisio, relacionando-o com os direitos de fabricar, usar e vender. O
licenciante deve ter cuidado se desejar restringir exportacdo, pratica
considerada por muitos especialistas como abusiva per se. Também é
recomendavel indicar os paises em que hajam sido concedidas licengas
exclusivas, onde eventualmente podera haver embargo as importagdes. O
territério do MErcosuL merece sempre ser mencionado, pois ali, com maior
facilidade, qualquer restri¢fio & exportagio pode ser considerada abusiva.

- Sublicenca. A cliusula deve sempre esclarecer se o licenciado tem
ou nio o direito de sublicenciar terceiros e, caso positivo, em que condicGes.

CONFIDENCIALIDADE

Adotando esse principio, podera se prevenir de uma eventual
utilizacdo, por parte do licenciado, de informagdes relacionadas a ele,
mas nio integrantes do objeto da contratagio, informacgdes essas
adquiridas no transcorrer do processo de negociagdo ou de transferéncia
dos conhecimentos.

A matéria sujeita 4 confidencialidade deve estar descrita com a
maior clareza possivel, bem como aquelas matérias de conhecimento,
ndo sujeitas a essa obriga¢do contratual —tornada piblica por terceiros
nido envolvidos na transagio.

O licenciante também deve se preocupar com que os técnicos e
funcionarios do licenciado tenham conhecimento da obrigagdo de
confidencialidade, se for o caso, por meio de instrumentos de obrigagao
pessoais de confidencialidade. Idéntico procedimento também se aplica
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a terceiros que, devido a uma relagfio de negocios com o licenciado -
fornecedor de componentes, por exemplo —, tém possibilidade de acesso
a informacgdo confidencial.

PAGAMENTOS

Inicialmente cabe diferenciar os pagamentos devidos pelo fornecimento
da informacdo daqueles derivados da assisténcia técnica prestada.

Pela informacgdo. Os pagamentos contratuais pela informagéo
técnico-produtiva podem se efetivar das mais diversas formas.
Logicamente, podem se limitar a um preco fixo pagavel de uma tnica vez
ou em parcelas, Também podem ter valor inicial fixo, Gnico ou em parcelas,
seguindo-se taxas (royalties™® ), direta ou indiretamente, relacionadas a
produciio ou a vendas; ou podem se restringir a estas mesmas taxas.

Precgo fixo deve, conforme pressupde os principios da Economia,
ser caleculado com base nos custos de produgio do conhecimento. Pelo
menos no mercado intangivel do conhecimento técnice-produtivo,
outra hip6tese é mais provavel, tendo por base de célculo o mercado
que sera ocupado pelo licenciado que, em principio, era detide de fato
ou potencialmente pelo licenciante. Sendo assim, a base de cilculo é a
capacidade de produgdo do licenciado ou seu potencial de venda,*? ou
seja, o valor contratual é funcdo do potencial do mercado — em outras
palavras, de fato estad se comprando o mercado. A férmula a seguir é
uma das maneiras de definir esse preco fixo:

O

cont.

T

vd = ”

Cinst X Pint X Vdir.

sendo: T, =taxa percentual incidente sobre o potencial méximo de vendas
P_ .= Dprego fixo contratado a ser pago
C_. = capacidade instalada de produgio
P,, = preco unitirio do produto no mereado internacional
Vs = vigéncia dos direitos/contratual

' Embora o termo royalty seja usado amplamente, do ponto de vista téenico-legal
essa forma de pagamento — que pode ser um pre¢o fixo —, é devida por uso de
direitos reconhecidos pela sociedade.

192 O potencial de vendas é entendido sem qualquer restricio devido a baixa capacidade
comercial do licenciado, iste é, reverte-se 3 situagdo de capacidade instalada.
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Apesar de o prego fixo ser vantajoso para o licenciante, pois
independe das flutuagdes e de quaisquer outros percalgos, este nido deve
buscar estabelecer um prego fixo contratado excessivamente elevado ~
correspondente a uma taxa sobre as vendas potenciais igualmente excessi-
vo —, pois isto poderia inviabilizar o negacio do licenciado e, dessa manei-
ra, afastar eventuais e futuros pretendentes de licenca. Esse preco, e conse-
giientemente a taxa, devem ser os mais altos possiveis a fim de favorecer o
licenciante, mas nio tio elevados a ponto de prejudicar seus futuros nego6-
cios. Enfim, a racionalidade econdmica impede negociagGes absurdas.

Valor inicial + taxas é outra forma de remuneragio. Requerer um
valor inicial, também denominado prece de divulgacdo, tem por
finalidade obter uma garantia por parte do licenciado de que ha, de fato,
um efetivo interesse de sua parte e uma capacidade de investir, além de
pressionar para que este comece a operar o mais rapidamente possivel
a fim de recuperar seus gastos. Também pode haver um pagamento
inicial antes mesmo do contrato negociado, sendo devolvido caso néo
se concretize a licenca, mas essa forma é mais rara. Em alguns casos, o
pagamento inicial pode ser negociado como um adiantamento dos
pagamentos devidos i incidéncia das taxas sobre as vendas ou outras
bases de célculo.

Taxas incidem sobre as mais diferentes bases, embora seja
predominante adotar-se as vendas liquidas (prego de venda incluindo
deducdo de impostos indiretos de indfistria e comércio, fretes e embalagens).
Entende-se como outras bases 0s lucros, um valor fixo por unidade produzida
ou vendida ete. O predominio de incidéncia sobre as vendas deve-se 4 maior
facilidade de controle por parte do licenciante que, em muitos casos, requer
contabilidade especifica relacionada ao produto a fim de facilitar seu
controle. Além disso, dependendo do alcance das vendas — se de bastante
impacto ou ndo — do produto licenciado, o uso de taxas tende, entéo, a elevar
bastante a remuneracio final do licenciado; porém, ha também vantagem
para o licenciado, pois inicialmente seus gastos sic menores sem os
adiantamentos ac licenciante e, no transcorrer do contrato, os efeitos das
oscilagdes de demanda néo elevam seus custos, refletindo-se em menores
valores pagos ao licenciante.

Os valores dessas taxas, no caso brasileiro, devido a dedutibilidade
fiscal, ndo devem ultrapassar os 5% {cinco por cento) das vendas liquidas,
sendo ficariam muito onerosos para o licenciado.



Assisténcia técnica é o nome dado aos servigos prestados pelo
licenciante para facilitar a absorc¢do da informacdo pelo licenciado ou
para resolver algum problema de produgéo. Pode ter ou néo seu valor
embutido nas formas de pagamento anteriormente mencionadas. Se for
calculada em separado, o usual é o pagamento corresponder a reposicio
do saldrio do técnico, acrescido de suas diarias quando fora de sede, ou
de pequeno acréscimo quando em sua propria fabrica atendendo aos
técnicos do licenciado. Finalmente, com o intuito de evitar que o
licenciado requeira de maneira excessiva a prestacio da assisténcia
técnica, a pritica recomenda que se estabelega contratualmente um
limite de homens/hora por periodos definidos.

Pelos servigos. Os contratos de prestacdo de servigcos, em geral,
tém seus valores calculados na base cost-plus-fee, sendo assim de facil
avaliacio para o licenciado € para o licenciante.

VIGENCIA

O prazo maximo de vigéncia, em principio, é dado pelo tempo de
protecdao do objeto contratual. Todavia, os segredos de negdcio e os
contratos de servigos sdo regidos por outras regras. Assim, deve-se
considerar as seguintes hipdteses de vigéncia contratual:'*

* patente de invenciio — maximo de 20 (vinte) anos, contados da
data do pedido da patente;

* patente de modelo de utilidade - maximo de 15 (quinze) anos,
contados da data do pedido da patente;

* segredo de negécio — perante a legislaciio fiscal, & recomendavel
nao ultrapassar a 5 (cinco) anos, a contar da primeira data de
pagamento contratual;

* servicos ~ de acordo com o prazo necessirio 4 sua consecugio.

LE1 APLICAVEL

Quando o contrato se realiza entre partes brasileiras, a lei aplicavel e
o foro sdo do proprio pais.

%4 Os objetos estdo limitados adqueles que conferem protegdo aos conhecimentos técnico-
produtivos ou a prestagiio de servigos, ndo havendo referéncia a licengas de marca,
de programa de computador, de desenho etc. Os prazos, no caso de patentes, sio
os de protecio conferidos pela Lei n® 9.279/96, que entrou em vigor em 15 de
maio de 1997.
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Por razdes obvias, quando o contrato tem suas partes em paises
distintos, a lei aplicdvel é a do pais onde serd explorada a patente
licenciada ou outros objetos licenciados da propriedade intelectual.
Contudo, é prética bastante comum o licenciante estipular a lei de seu
pais, em especial quando este é norte-americano, mas ocorrende alguma
infragdo aos termos contratuais por parte do licenciado, quase que
certamente os tribunais serdo do pais deste (ltimo e, conseqiientemente,
sera também aplicada sua propria legislagio especifica.

No caso de o objeto ser segredo de negdcio, aplica-se também a
lei do pals em que o contrato & explorado, mas deve ser notade que nao
h4, em nenhum pais, leis federais que regulem esse objeto, definindo
direitos e obrigagGes. Portanto, sobretudo nesse caso, a redacdo do
contrato é de extrema relevéncia, pois a decisdo judicial sera proferida
a partir de seus termos.

ARBITRAGEM

No caso de contrato entre partes de distintos paises, tem sido
bastante untilizado o sistema de decisdo arbitral, em geral cabendo a
cada uma das partes nomear cada qual o seu irbitro e designar, em
conjunto, um terceiro. No caso de segredo de negocio, por exemplo, a
arbitragem é aconselhavel. Entretanto, a legislagdo brasileira nio
permite a arbitragem quando a parte é uma entidade governamental.
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FIOCRUZ
E OS SERVICOS DE GESTAO
TECNOLOGICA

Na década de 80, precisamente em 1986, a Fiocruz, compreendendo
as transformacgdes em curso na sociedade internacional e na brasileira em
particular, visualizou a importincia que estava assumindo a propriedade
intelectual nas relagfes econdmicas. Assim, no intuito de oferecer melhores
condi¢des de trabalho para seus pesquisadores e técnicos, maximizando
resultados e reduzindo custos de pesquisas e desenvolvimento, bem como
também visando zelar por seu patrimdnio cientifico e tecnolédgico, criou um
nicleo de gestdo tecnoldgica.

FIOCRUZ
FUNDACAO OSWALDO CRUZ
PRESIDENCIA

CoorDENAGAO DE GESTAO TECNOLOGICA
Avenida Brasil n? 3465
Pavilhio Mourisco, salas 1,5e 6

21.045 Rio de Janeiro, R.J

Telefones: (21) 598-4305 e 280-0638
Fax: (21) 280-0638

A Coorpenacao pe GEsTAo TEcNOLOGICA tem, hoje, uma equipe de técnicos
capaz de prestar inimeros servi¢os, dentre os quais assessoria a técnicos e
pesquisadores da institui¢éio no campo da propriedade intelectual em geral,
especialmente quando relacionados aos temas tratados neste manual.



SERVIC0OS EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Prevencio 4 perda de novidade por publicagio de artigo técnico
Busca sobre o estado da técnica
“Quem ¢ quem” na pesquisa mundial em um campo da técnica
Fornecimento de documentos de patente nacionais e de outros paises
Redagdo de pedidos descritivos de patente
Processamento de pedidos de patente — nacional e de outros paises
Registro de programas de computador
Assessoria na negociagio de transferéncia de material biologico
Assessoria na negociagio de transferéncia de tecnologia
Elaboracéo de contratos de confidencialidade
Elaboragdo de contratos de fornecimento de material biologico
Elaboragio de contratos de transferéncia de tecnologia
-Outros servicos correlatos

Além dos servicos descritos em destaque, a CooRDENAGAO DE GESTAO
TecnoLocica também assessora as unidades da Fiocruz e seus técnicos em
outras atividades correlatas, tais como a orientac¢io na escolha de eventuais
parceiros tecnologicos, a oferta de tecnologia desenvolvida pela instituigio,
a escolha e selegio de eventuais licenciados dessa tecnologia etc.

Oferta de tecnologia. Monitorando os resultados de pesquisa e
desenvolvimento na Fiocruz, objetivando sua divulga¢io e uso pelo parque
produtivo interno ou no resto do mundoc, foram identificados os produtos e
processos com potencial de industrializa¢io e comercializacio que estio
relacionados e divulgados na seguinte publicacao:

Caracitacio TECNOLOGICA DA Flocruz
Catalogo de Produtos e Processos

Capias dela devem ser solicitadas diretamente & COORDENACAO DE
GEstAo TeECNOLOGICA.



A relacdo bibliografica selecionada, que certamente ndo esgota a
tematica desta publicacio, esta constituida pelas seguintes obras:

» utilizadas em temas especificos, quando mencionadas em notas de
fim de pagina;

« consideradas basicas em relagdo 4 matéria abordada; e

» recomendadas a leitura.
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ANEXO 1.1,

PRINCIPAIS TRATADOS INTERNACIONAIS,
com énfase em Patente

1. CoNVENGAO DE Paris

Sendo a propriedade industrial um dos pilares da modernidade, ¢
compreensivel que a Convengdo de Paris para a Protegiio da Propriedade
Industrial (CUP), ou simplesmente Convengio de Paris, seja 0 mais antigo
acordo econdémico internacional vigente, havendo sido firmada por 11 paises,’®
inclusive o Brasil, em 1883. Entretanto, a evolugio internacional das relages
econdmicas entre 0s paises exigiu constantes revisdes nos termos da CUP
para adaptacdo e aperfeicoamento perante as novas condi¢des.

A propriedade industrial é a matéria objeto dessa convencio
multilateral. Em seu ultimo texto revisto, 1968, a CUP contém 12 artigos
substantivos, sendo 0s demais de ordem administrativa, regulando as
relacdes internacionais para as patentes — de inven¢io, modelo de utilidade,
introducio, desenho ete. —, marcas — de indistria, comércio, servigos,
coletivas, notérias etc. —, indicagdes de procedéncia e a de protegéo A
concorréncia desleal. Os paises signatarios da Convengio formam a Unido
de Paris para a Proteco da Propriedade Industrial.

Desde o ano de inicio de sua vigéncia, a CUP Paris teve as seguintes
revisdes: Bruxelas (1900), Washington (1911}, Haia (1925}, Londres (1934),

104 Bélgica, Brasil, Espanha, El Salvador, Fran¢a, Guatemala, Itilia, Holanda, Portugal,
Sérvia e Suica.



Lisboa (1958) e Estocolmo (1968).1% O texto da Convengdo permite aos
paises nédo aceitarem as revisges cujas disposi¢ies ndo sejam de suas
concordincias, ocasionando complexos procedimentos para a
operacionalidade do sistema internacional da propriedade industrial. Na
atualidade, o Acordo Trips, que por suas caracteristicas € aceito por quase
todos os paises — exceto os ndo membros da Organizagic Mundial do
Comércio, basicamente alguns paises socialistas —, requer que 0s mesmos
adotem o dltimo texto da revisdo de Estocolmo.

Os artigos substantivos tém diversos caracteres: os mandatarios, por
deverem ser obrigatoriamente respeitados pelas leis nacionais; os requeridos
de regulagdo pelas leis nacionais; os recomendaveis aos paises de legislarem
a respeito; e outros. Alguns desses artigos tratam de todos os institutos da
propriedade industrial, outros sdo exclusivos de patentes, ou marcas etc.
Sdo trés os artigos mandatarios: a independéncia dos privilégios nacionais,
o trato igual aos nacionais e a prioridade unionista.

- Independéncia dos privilégios. Esta disposi¢do afirma que quaisquer
privilégios — patentes, marcas etc. — somente tém seus direitos
reconhecidos no territorio dos paises concedentes. Dessa maneira,
ndo hi patente internacional, sendo necessdrio que a invencio seja
reconhecida em cada pais membro da Convengdo para ter os direitos
daquele pais conferidos ao depesitante (o inventor ou quem dele
deriva seus direitos).

+ Trato igual. Ao nio residente de um pais devera ser reconhecido os
mesmos direitos e obrigagées, incluindo idénticos procedimentos
para processar os pedidos de privilégios daqueles concedidos aos
residentes desse mesmo pais. O dispositivo é comum em tratados
econdmicos internacionais.

- Prioridade unionista. Este direito € considerado como a prépria
razio de ser da Convengao, por ser afinica disposi¢io capaz de criar
um ‘sistema’. O direito de prioridade confere a um requerente
de privilégio em um pais membro da Unifo — denominado pais de
origem —, a prioridade para obter a concessio daquele privilégio,
sobre qualquer outro depositante que haja efetuado, em outro pais
da UniAo, o depdsito de pedido de patente sobre a mesma matéria
em data posterior & do dep6sito no pais de origem. O direito de
prioridade é de um ano para patentes de invencio e modelos
de utilidade, e de seis meses para os demais privilégios.

5 Em 1980 foi iniciada uma conferéncia de revisio, em Genebra, que por falta de acordo
ficou inconclusa. Alguns dos principais pontos controversos seriam depois resclvidos
pelo acordo Tries.
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O Artigo 5A. Desde as primeiras conferéncias para se obter o texto
original da Convengdo, este tem sido o dispositivo mais sujeito a
controvérsias e debates. Referindo-se a patentes, ele trata da regulacio de
abusos de direitos dos titulares, possibilitando aos paises tomarem medidas
legislativas proprias para os coibir, sendo citada exemplificada e
especificamente a falta de uso local da invengio patenteada, ou seja, a
auséncia de industrializagio da patente no pais. Ocorrendo a inagiio, medida
adotada universalmente é a licen¢a compulsoria regulada pelas leis nacionais
de propriedade industrial,'® em que a autoridade responséavel pode conceder
o direito de usar a invengdo a terceiros que a requeiram, sendo o titular, em
contrapartida, remunerado.

Apesar da obrigatoriedade de produzir localmente ser a Gnica
justificativa para um pais conceder direitos de monopdlio a terceiros,
oriundos de outros paises, tem havido pressdes internacionais localizadas
para evitar a licenca compulsoria por falta de uso. Em geral, o argumento é
de que nao havendo economicidade local para a industrializacfo, esta pode
ser substituida pela importacdo.'”” Nos foros internacionais, a defesa dessa
posicio estd sendo liderada pela indistria farmacéutica internacional.

Consensc ¢ homogeneidade. Os breves comentarios antecedentes
esclarecem sobre a falta de homogeneidade das leis nacionais em pontos
relevantes, alguns dos quais viriam a ser posteriormente regulados no acordo
Trirs. Por exemplo, ha seis formas processuais distintas para a concessio
de uma patente. Em um extremo, est4 a maioria dos paises desenvolvidos e
em desenvolvimento que, para efeitos de concessio, avaliam a novidade do
pedido de patente — o estado da técnica — por meio dos mais diferentes
canais de informacao disponiveis, sobretudo aquela contida em patentes de
outros paises; no outro extremo, hi paises que simplesmente concedem a

196 Os EUA nio usam este dispositivo, justificando que o direito é ‘natural’ ao inventor e,
portanto, nio deve ser limitado pela lei. Entretanto, na legislagio de abuso de poder
econdmico, aceitam a hip6tese de abuso econdmico e, dessa maneira, podem também
conceder licenga obrigattria sem remuneragiio, ao invés, por exemplo, de indenizacdo 4
parte lesada.

07 O argumento pressupde que o empresério, pretendente a proceder a industrializa¢io e
realizar o investimento, nio tem capacidade de avalia¢io do negdcio e, assim, cabe &
sociedade — ao Estado em ultima instincia, evitar que o empresario assuma os riscos da
sua inovaciio. Certamente, a argumentagao se aplica mais 4 economia planificada do que
4 de mercado. Recentemente, 0 México inseriu o principio da importagfio como idéntico 4
producdo local; e, aqui no pais, h4 uma corrente no Cangresso defensora desta posigao.
Essa hipdtese apareceu, pela primeira vez, no texto do relator senador Fernando Bezerra,
atual presidente da Confederag¢io Nacional de Comércio.
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protecdo sem qualquer exame de substdncia, deixando que terceiros se
julguem prejudicados quanto & possibilidade de recorrerem da concesséo.'®®
Além disso, apesar dos termos das leis nacionais, é 6bvio que o exame
diferido em um pais em desenvolvimento tende a ser qualitativamente
inferior ao elaborado nos ja desenvolvidos.

Apesar de tudo, ha certos consensos que, apesar de ndo definidos nos
acordos intergovernamentais, tendem a conferir certa organicidade e
homogeneidade entre os sistemas nacionais de patente e configuram o
‘sistema’ internacional. Dessa maneira, a CUP jamais conseguiu definir o que
seja uma patente (seus direitos e obrigagtes) ou estipulou os requisitos
necessirios a sua concessio; porém, o requisito da novidade, da
aplicabilidade industriai e da atividade inventiva sio adotados
internacionalmente. A propria existéncia da protecdo patentaria demonstra
a importéncia da influéncia do consenso para conferir relativa
homogeneidade sistémica, ainda que os direitos e obrigagdes dos privilégios
nacionais possam, eventualmente, ser distintos na margem.

2. TraTADO DE COOPERACAO EM MATERIA DE PATENTE

O Tratado de Cooperagédo em Matéria de Patente (Patent Cooperation
Treaty ~ PCT) é um acordo multilateral firmado em 1970 na cidade de
Washington, EUA, tendo entrado em vigor, com 11 paises como membros,'®®
em 24 de janeiro de 1978. E, provavelmente, o primeiro passo entre os paises
para buscar certa homogeneizagiio e pretender dar origem a um efetivo
sistemna internacional de patentes. Todavia, para o alcance desse sistema, o
PCT esta ainda muito distante.

Basicamente, ele possibilita o depdsito de um finico pedido em uma
autoridade nacional — o Instituto Nacional da Propriedade Industrial do
Brasil, por exemplo —, ou uma organizacfo internacional designada pelos
paises membros do PCT — o Escritorio de Patente Europeu —, tendo efeito
para tramitar em paises membros selecionados pelo depositante. Desse
modo, facilita-se ao inventor, pois permite que se evite inicialmente o
depdsito em cada pais, reduzindo-se, a curto prazo, o dispéndio de trabalho
e de recursos financeiros.

%% A Franga, por exemplo, ndo procedia a qualquer exame de substincia até 1975, quando
entdo passou a adotar o exame diferido.

102 Alemanha, Chade, Congo, Gabio, Madagascar, Malawi, Repiblica dos Camardes, Repablica
Central Africana, Senegal, Suica e Togo. O Brasil aderiu em 9 de abril de 1978.
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As duas fases. Dado o procedimento do depoésito internacional, a
obtencio de uma patente via PCT pode ser subdividida em duas fases:

- Internacional;
- nacional.

Internacional. Esta fase tem inicio a partir do depésito, seguindo-
se a etapa de busca internacional, efetuada por uma instituicdo
denominada Autoridade Internacional de Busca, constituida por algumas
autoridades nacionais designadas pelos paises membros,”® cuja atribuigfio
¢é avaliar a novidade perante o estado das artes no plano mundial bem
como a aplicabilidade industrial e a atividade inventiva. Para ocupar essa
posicdo, a entidade deve possuir documenta¢io minima, em geral
compreendendo documentos de patentes dos principais paises
industrializados desde 1920, além de uma literatura selecionada de
documentos ndo relacionados a patentes.

A terceira etapa da fase internacional é a publicacdo do pedido,
que deve ser efetivada até 18 (dezoito) meses apos a data de prioridade.
Consiste de uma folha de rosto que identifica o inventor, o titular, a
classificacdo internacional do invento, as datas relevantes, o niimero da
publicagdo internacional, um resumo do relatorio descritivo e desenhos
(se for o caso), o relatdrio descritivo e as reivindicagdes, inclusive com
emendas, se houver, e o relatério da busca internacional.

Finalmente, a quarta e dltima etapa, que tem cariter duplamente
opcional, é o Exame Preliminar Internacional. A primeira opcio é feita
pelo pais membro, que indica se deseja ou nfio receber tal exame; a segunda
ope¢io permite ao pais receptor usar ou nio o exame para fins de decidir
sobre a concessio.

Nacional. Cumprida a fase internacional, as autoridades nacionais
designadas pelos requerentes dos pedidos de patente comegam entdo a
processa-lo, examinando-o quanto ao mérito, se for 0 caso, e decidindo pela
concessiio ou indeferimento do mesmo.

Dessa forma, o PCT atende a alguns objetivos: agiliza a tramitacao
dos pedidos em diversos paises, proporciona melhores dados para avaliacio
pelos paises em desenvolvimento, refor¢a e tende a homogeneizar os sistemas
nacionais de patentes ete.

ue Desde 1993, as seguintes autoridades nacionais em patentes atuam também como
Autoridades de Busca Internacional: Austrélia, Austria, EUA, Jap#o, Reino Unido, Rissia,
Suécia e o Escritorio Europeu de Patente, Estas autoridades sdo qualificadas por possuirem
bancos de patentes, acervo bibliografico, pessoal qualificado ete.
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3. CLASSIFICAGAO INTERNACIONAL DE PATENTES

O Acordo de Estrasburgo sobre a Classificagiio Internacional de
Patentes foi firmado em 1971, nessa cidade, tendo atualmente cerca de 43
paises membros, dos quais os paises em desenvolvimento no chegam a ser
nem em nimero de seis, estando entre eles o Brasil. Descri¢iio mais
detalhada sobre esse acordo e seu funcionamento podem ser encontrados
no Capitulo 3 deste manual.

4. AspEcT0s COMERCIAIS RELACIONADOS A DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL: © TRIPS™

Antecedentes. As crises internacionais refletem-se de maneira
acentuada sobre os fluxos de comércio exterior, reduzindo o intercimbio
entre os paises. No sentido de reativar esses fluxos, desde a década de 70,
houve e ainda ha um forte movimento dos paises para reformular as regras
de comércio exterior. Conforme seria esperado, o foro para essas negociagoes
multilaterais foi o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio {General
Agreement on Trade and Tariffs - Garr), organismo das Nag¢6es Unidas com
atribui¢des no comércio exterior. Ele era limitado as relacdes comerciais,
desde a sua criagfio, na segunda metade dos anos 40; entretanto, durante as
negociagdes para redugdes tarifarias da denominada Rodada de Téquio
(1973-1979), foram dados os primeiros passos para a inclusio de temas
relacionados a rubricas de outras balancas de comércio exterior — capitais e
servicos —, sob forte pressio e lideranca dos EUA. Este pais trouxe, entfo,
ao debate, a questio de contrafagiio de bens.

A crise do balan¢o comercial dos EUA, em meados dos anos 80,
aumentou a pressio desse pais para a reformula¢do das regras do jogo das
relacbes econdmicas internacionais. Em 1984, os ministros de relagbes
exteriores reuniram-se em Punta del Este, Uruguai, e por intermédio de uma
declaraciio ministerial deram inicio a mais uma fase de negociagdes
multilaterais sobre comércio exterior, que ficaria conhecida como Rodada
Uruguai, abrangendo temas até ento fora das negociagbes no &mbito do Garr.
Dentre esses temas, encontrava-se os ‘Aspectos Comerciais Relacionados a
Direitos de Propriedade Intelectual, incluindo a Contrafacio de Bens’, que
desde o inicio recebeu forte oposicio dos paises em desenvolvimento, dentre
eles o Brasil, com repercussdes durante toda a rodada.

! Para um excelente estudo desse Acordo, incluindo os antecedentes e comentarios a fase de
negociacio dele, vide: Tarraco (1993).
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O Trrs. A Rodada Uruguai foi uma das mais longas negociacdes
multilaterais sobre comércio, encerrando-se em 15 de dezembro de 1993,
sendo a respectiva ata final assinada em Marrakech em 12 de abril de 1994,
tendo como principal resultado a criacdo da Organizagio Mundial do
Comércio (OMC), em substituicdo ao Garr. Os inimeros acordos abrangeram
as areas de (i) acesso a mercados, (ii) agricultura, (iii} téxteis, (iv) servigos,
(v} propriedade intelectual — Trirs —, e (vi) aspectos institucionais. Aqui no
Brasil, o Trirs entrou em vigor a partir de 1° de janeiro de 1995,

O Acordo Tries abrangeu amplamente os institutos de protecio da
propriedade intelectual — marcas, indicagbes geograficas, desenhos industriais,
patentes e topografias de circuitos integrados —, além de buscar regular
praticas de concorréncia desleal relativas a protecao de informagoes
confidenciais e a contratos de licencas e, ainda, regular sobre normas de
protecio dos direitos de propriedade intelectual. Os termos acordados pelo
Trips devem ser entendidos como adicionais — plus — as Convengdes de Paris
e Berna (direito autoral), no sentido de que as refor¢a ao obrigar seus membros
a adotarem os textos de suas ltimas revisoes, a tornar mandatarias inimeras
de suas disposigGes ou a acrescentar e melhor explicitar suas regras.™?

No campo das patentes, destacam-se as seguintes normas
mandatarias aos paises signatarios:

+ conceder protecio em todos os campos da técnica, exceto quando
contrarios 4 ordem piblica, & moral ete., ou quando compreendem
métodos apliciveis ao campo da satde ou sendo plantas e animais
a matéria de prote¢io (art. 27);

» adocao dos direitos de excluir terceiros dos atos de fabricar, usar e
vender, dentre cutros correlatos (art. 28);

« divulgacdo da matéria para a qual se requer a protegio, incluindo o
melhor modo de praticar a invengéo (art. 29);

» exceches aos direitos conferidos — a exaustio de direitos, por exemplo
(art. 30);

+ outro uso sem autorizagfio do titular, especialmente a aplicacio de
licenga compulséria para sanar abusos de direitos com destaque a
falta de uso e praticas de poder econémico, ou para possibilitar o
uso de uma patente dependente (art. 31);

« nulidade/caducidade sujeita a recurso judicial (art. 32);

« vigéncia da protegio, a contar da data do pedido, ndo inferior a 20

- (vinte) anos (art. 33);

U2 TARRAGO, Op. cit,, P.94.
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« a reversdo do 6nus da prova em processos civeis de infragdo de
direitos quando a patente é de processo para a obtengio de um

produto, cabendo ao réu provar em contrério {art. 34).
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ANEXO 2.1.

FORMAS DE PROTECAO DO TRABALHO
INTELECTUAL
Propnedade Industrial, Direito Autoral e Qutras:
Idéia e Forma

As D1VERSAS PROTECOES AO TRABALHO INTELECTUAL

A propriedade do intangivel. O trabalho intelectual produz bens
intangiveis que, posteriormente, podem ou n#o se objetivarem em
mercadorias tangiveis. Mas o trabalho intelectual se apresenta sob diversas
formas que, para facilidade de anAlise, deve ser dividido em duas formas
idealizadas, puras:

« nio diretamente relacionado com a vida econdmica;

» precipuamente destinado a produgiic econémica da modernidade.

Ora, como o processo histdrico tem se caracterizado pela continua e
persistente apropria¢ao do econdmico sobre as demais atividades de nossas
vidas, essa divisdo meramente tedrica era, ha séculos passados mais clara e
transparente do que em nossa época.

No primeiro tipo de trabalho intelectual, a producdo cientifica e
artistica é o melhor exemplo. Quando em estado ‘puro’, os resultados obtidos
pela comercializagio dos frutos desse trabalho nio proporcionam os mesmos
efeitos para o produtor, isto é, por maiores que sejam os ganhos, estes nio
possibilitam que a produgdo posterior siga aumentando indefinidamente.
Um cientista, ao efetuar uma descoberta, pode e deve ter ganhos em sua
divulgagio, mas esses novos recursos em muito pouco criam potencialidades
para novas e incessantes descobertas. Da mesma manetra, o dangarino, o
escultor e o pintor ndo conseguem reproduzir-se a si mesmos, possibilitando
aumentar suas produgdes. Evidentemente que recentes formas artisticas,
facilitadas pelo aparecimento de novas tecnologias, alteram
substancialmente a situagfo — como € o caso do cinema, da televisgo, da
serigrafia, da fotografia, do videolaser etc. —, assemelhando-a s formas
industrializadas de produc¢do. Mas, ainda assim, a produgdo cientifica e
artistica guarda em si urmn carater de individualidade, inexistente nas relagdes
da producéo do trabalho industrializado.
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No segundo tipo, trata-se de um trabalho destinado a produgéio
econdmica de mercadorias. Nesse caso, apds cada produgéo comercializada
em mercado, os lucros obtidos sio, em sua maior parte, reinvestidos na
producdo de novas mercadorias. Assim, mantidas as demais condicdes
constantes, é possivel produzir-se sempre mais e mais. A fregilente e
persistente busca em aumentar as maquinas e equipamentos em relagéo ao
trabalho humano eleva a produtividade e, por conseqiiéncia, a produciio
final e, ainda, os novos ciclos de produgao com reinvestimentos crescentes,
em uma progressio geométrica.

Ora, em ambos os tipos de trabalho, a modernidade reconheceu a.
necessidade de conferir prote¢do proprietaria aos resultados do trabatho
intelectual. No primeiro tipo, caso uma obra artistica pudesse ser copiada
por terceiros, os verdadeiros autores nio teriam incentivos nem condigdes
para prosseguir; no segundo tipo de trabalho, os reinvestimentos seriam
substancialmente reduzidos, seriam desincentivados os ganhos de
produtividade proporcionados pelas novas tecnologias.

Propriedade Intelectual. O trabalho intelectual, desde o século XV, nas
origens do Capitalismo, mereceu a protegio proprietaria conferida por diversos
institutos juridicos que compdem o campo da Propriedade Intelectual.
Inicialmente, em 1474, na cidade de Veneza, foi criada a protegiio das invengdes
para fins econdmicos através do instituto das patentes; antes do fim do século,
na Inglaterra, era protegida a reprodugio das obras cientificas e literarias,
devido & criagio da imprensa por Gutemberg. Posteriormente, surgiram as
marcas modernas destinadas 4 identificagiio das mercadorias, o desenho
industrial que lhes confere estética diferenciadora, a reproducio musical em
rolos, fitas, discos etc.; a reproduciio de trabalhos pictéricos pela serigrafia, a
fotografia, a impressio grafica etc.; a nova linguagem digital reproduzindo
criagdes e informagdes de outras linguagens; enfim, uma infinidade de novas
formas que requeriam a protegio.

Propriedade Industrial. Quando o trabalho intelectual é diretamente
relacionado e destinado 4 produgio econdmica, a prote¢do é conferida pela
Propriedade Industrial, protegendo as invengdes na esfera da producio — a
patente de inven¢io e de modelo de utilidade — e todas as demais formas
criativas para facilitar e agilizar a comercializacio das mercadorias — as
marcas, o desenho industrial ete.

Direito Autoral. As criagoes cientificas, literarias e artisticas tém
protecio pelo Direito de Autor e em paises angldfilos pelo Copyright, leis
bastante similares embora nfo idénticas.
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Hé protegdes recentes que se baseiam em principios do Direito Autoral
ou Copyright, muito embora tenham o trabalho intelectual veltado
diretamente para a face econdmica, requerendo assim legisla¢oes adaptadas
e especificas — os programas de computador e os semicondutores, por exempla.

Idéia e forma. A Propriedade Intelectual confere protecio, conforme
0 caso, & idéia ou a forma da mercadoria. Assim, as invencées séo as ‘anicas’
criagdes do trabalho intelectual em que a protecio é conferida 4 idéia; todas
as demais prote¢des recaem unicamente sobre a forma. No caso de uma
descoberta cientifica, por exemplo, a idéia € umn bem livre a disposicio da
sociedade; entretanto, a forma representativa da idéia — o livro, o artigo, o
video etc. — é protegida. Na pintura, todos os artistas estio livres para
pintarem as suas madonas, mas a forma de cada uma delas pertence ao seu
autor. Em resumo, isso significa que as invengdes definem a criagio de novas
idéias, enquanto os demais resultados do trabalhoe intelectual expressam
tdo-somente formas originais de idéias conhecidas.

Resumindo, a prote¢iio da idéia é exclusiva da esfera da producgio,
enquanto a protecdo das formas se restringem 4 comercializagdo. Em outras
palavras, na protegdo das idéias por meio da patente de invencao e/ou
modelo de utilidade sdo inerentes a concessio desses privilégios somente
os direitos de produgio, enquanto as formas se protegem por meio de marcas,
patentes de desenho, direito autoral ou copyright e leis sui generis —
programas de computador e topografias de semicondutores, por exemplo —,
com base nos principios do direito autoral ou copyright, sendo inerentes as
concessdes desses privilégios os direitos de comercializagio.
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ANEXOQO 2.2.

INVENTOS E RELACOES DE TRABALHO

Os inventos e aperfeicoamentos em geral, ocorridos na vigéncia de
contrato de trabalho ou presta¢io de servigos, sdo regulados, aqui neste
Pais, pela Lei n2 9.279, de 14 de maio de 1996, vigente a partir de 14 de maio
de 1997. Em suas disposic¢des, esse codigo, diferentemente do anterior,
refere-se unicamente as criagdes gque sejam patentes de invengio ou modelo
de utilidade. Assim sendo, ha sérias diividas se a nova disposigio regularia
também outras formas de criagdes industriais, inclusive idéias patenteaveis
sem pedido de protegdo. Transcreve-se, a seguir, a nova regulagio.

“LEI N° 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigagées relativos a propriedade industrial

CAPITULO XIV
Da invengdo e do modelo de utilidade
realizado por empregado ou prestador de servigo

Art, 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execucio
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva,
ou resulte esta da natureza dos servigos para os quais o empregado foi
contratado.

§ 1° Salvo expressa disposi¢do contratual em contrario, a
retribui¢do pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se
ao saldrio gjustado.

§ 12 Salvo prova em contrdrio, consideram-se desenvolvidos na
vigéncia do contrato a invengio ou o modelo de utilidade, cuja
patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano apés a
extingdo do vinculo empregaticio.

Art. 89. O empregador, titular da patente, poderd conceder ao empregado,
autor do invento ou aperfeicoamento, participagdo nos ganhos econémicos
resultantes da exploragdo da patente, mediante negociacéio com o
inferessado ou conforme disposto em norma da empresa.

Paragrafo unico. A participagdo referida neste artigo ndo se incorpora, a
gqualquer titulo, ao salario do empregado.
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Art. 90. Pertencerd exclusivamente ao empregado a invengdo ou o modelo
de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrate de
trabalho e ndo decorrente da utilizagdo de recursos, meios, materiats,
instalagbes ou equipamentos do empregador.

Art. 91. A propriedade da invencdo ou de modelo de utilidade serd comum,
em partes iguais, qguando resultar da contribuigdo pessoal do empregado e
de recursos, dados, meios, materiais, instalagées ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposigdo contratual em contrdrio.

§ 1¢ Sendo mais de um empregado, a parte que thes couber serd
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

§ 2¢ [ garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de
explorac¢do e assegurada ao empregado a justa remunerago.

§ 3¢ A exploracdo do objeto da patente, na falta de acordo, devera
ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de I (um) ano,
contado da data de sua concessdo, sob pena de passar a
exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente,
ressalvadas as hipéteses de falta de exploragdo por razdes
legitimas.

§ 4° No caso de cessdo, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condigées, poderd exercer o direito de preferéncia.

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, das
relagées entre o trabalhador autdnomo ou o estagiario e a empresa
contratante e entre empresas contratantes e contratadas.

Art. 93, Aplica-se o disposto neste capitulo, no que couber, as entidades da
administragdo publica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou
municipal.

Pardgrafo unico. Na hipétese do artigo 88, serd assegurada ao inventor,
na forma e nas condigbes previstas no estatuto ou regimento interno da
entidade a que se refere este artigo, premiacdc de parcela no valor das
vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a titulo de incentivo.”

133



ANEXO 2.3.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ

PORTARIA DA PRESIDENCIA N° 294/96 — PR
de 20 de agosto de 1996.

O Presidente da Fundagio Oswaldo Cruz,
no uso de suas atribuigdes,

RESOLVE:

1.0 - PROPOSITO

Estabelecer procedimentos em relagiio a direitos de propriedade
‘industrial e demais direitos de propriedade sobre invengdes ou
aperfeigcoamentos passiveis de comercializagio, resultante de
atividades realizadas na Fiocruz.

2.0 - OBJETIVO

Proteger o patriménio cientifico e tecnolégico, estimular o processo
inovador e possibilitar o retorno do investimento para fortalecer e
ampliar a capacita¢io tecnolégica da Fiocruz.

3.0 - RESOLUCOES

3.1 - As invengdes ou aperfeicoamentos suscetiveis de patenteamento,
resultantes de atividades realizadas na Fiocruz, em suas Unidades e
respectivos departamentos, Laboratérios e demais instalagoes,
pertencerio a Fiocruz,

3.2 - As invengdes ou aperfeigoamentos resultantes de atividades financiadas
exclusivamente pela Fiocruz e desenvolvidas exclusivamente em suas
instalagfes serfio de propriedade exclusiva da Fiocruz, independentemente
da natureza do vinculo existente entre esta e o inventor.

3.3 - Nos casos em que o inventor tenha desenvolvido a invengio ou
aperfeicoamento parcialmente fora da Fiocruz, mas também utilizando
recursos e instalagGes da mesma, estes pertencerdo a ambos, devendo
ser firmado um acordo entre as partes, estabelecendo e regulando os
direitos de propriedade e as condi¢bes de exploragdo dos referidos

invengiio ou aperfeicoamento.

3.4 - No caso de invengdes ou aperfeigoamentos resultantes de pesquisas
financiadas ou realizadas em conjunto com outras entidades juridicas,
piiblicas ou privadas, nacionais ou internacionais, figurario como
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depositantes a Fiocruz e as outras partes, sendo a divisdc dos direitos
de propriedade e as condi¢bes da exploragdo estabelecidas em
conformidade com o que dispuserem os contratos, acordos ou convénios
firmados entre as partes para tal fim.

3.5 - No pedido de patente figurard sempre como depositante a Fiocruz e
outros, quando for o caso, constando como inventores os autores da
invengdo ou aperfeicoamento.

3.6 - Os responséveis pela invencédo ou aperfeicoamento indicario,
oficialmente, os co-inventores que tenha efetivamente participado do
processo inventivo,

3.7 - A elaboragio, o depdsito e o acompanhamento de pedidos de patente,
junto ao Instituto Nacional da propriedade Industrial (INPI) e demais
escritorios de propriedade industrial internacionais, serdo realizadas
pela Coordenacfo de Gestio Tecnoldgica da Assessoria de Planejamento
Estratégico Aspran,"® da Fiocruz.

3.8 - A deciséo sobre a extensfo da protegio da invengfio ou aperfeicoamento
para outros pafses serd tomada pela Coordenagao de Gestiio Tecnologica
da AspraN em conjunto com a Presidéncia da Fiocruz e com os inventores.

3.9 - A Coordenacio de Gestdo Tecnoldgica da AsprLax poderd contratar
escritérios especializados em propriedade industrial, sempre que as
exigéncias ou especificidades de suas atividades assim o requeiram.

3.10 - A Coordenacio de Gestdo Tecnoldgica da AspLan responsabilizar-se-4-
pelas despesas decorrentes do processamento de pedidos de patente da
Fiocruz, observados, quando for o caso, os contratos, acordos ou
convénios firmados com outras partes.

3.11 - A Fiocruz, através da Coordenacio de Gestdo Tecnolbgica da AspLaN em
conjunto com as Unidades envolvidas, cabera promover a exploragio
das tecnologias, de sua propriedade, cbservados os limites de sua co-
participagho.

PARAGRAFO UNICO: A Fiocruz poderé produzir, vender, licenciar ou realizar
qualquer tipo de acordo, convénio ou contrato com terceiros, visando &

exploracdo das suas tecnologias, respeitadas, no que couber, as legislages e
regulamentagdes referentes 4 Administragdo Piblica Federal.

3.12 - A parte que couber & Fiocruz dos proventos obtidos pela exploracio das
suas tecnologias patenteadas sera dividida da seguinte forma:

* 2/3 (dois ter¢os) para a Fiocruz, a serem incorporados na conta de recursos
Diretamente Arrecadados e aplicados, preferencialmente, no Departamento
e/ou Laboratério responsivel pela invengéo, conforme proposta a ser aprovada
pelo Conselho Deliberativo da Fiocruz,

« 1/3 (um tergo) a titulo de incentivo, para os inventores.

13 A Coordenaciio de Gestiio Tecnolégica estd, atualmente, vinculada & Presidéncia da Fiocruz,
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PARAGRAFOQ UNICO: O montante anual concedido a titulo de incentivo aos
inventores ficard limitado, para cada inventor, a umn valor maximo equivalente

a 13 (ireze) vezes o teto salarial do servigo piblico.

3.13 - Recomenda-se que os resultados dos projetos de pesquisa ou
desenvolvimento realizados na Fiocruz, que possuam potencial
de geracdo de novos produtos e/ou processos passiveis de
comercializagéo, ndo sejam divulgados até que se tenha tomado todas
as providéncias necessarias para garantir a protecio destes, nos
termos da legislagio vigente.

PARAGRAFQ UNICO: A Direciio da Unidade responsavel pelos resultados
acima referidos cabera garantir o sigilo dos mesmos, até que tenham sido
tomadas as providéncias necessirias & prote¢do de tais resultados,
anteriormente & divulgacdo, contando com a Coordenacgio de Gestdo
Tecnoldgica da AspLan para indicar tais providéncias. Caso seja necessério,
podera ser formado um comité de especialistas para decidir sobre a
conveniéncia de protegiio ou divulgacio.

3.14 - No caso de intercAmbio de pessoal, tanto da Frocruz para outras
instituigdes quanto destas para a Fiocruz, deverdo ser firmados termos
que estabelegam condigdes de propriedade de resuitados, sigilo,
direitos de publicagdo, divulgagio e utiliza¢do de tais resultados.

3.15 - No casc de envio de material relacionado s invencgdes,
aperfeigoamentos e know-how, da Fiocruz para outras instituigdes
ou empresas, nacionais ou internacionais, este s6 podera ser
efetuado se for antecedido de termos que estabelecam condicoes de
propriedade de resultados, sigilo, direitos de publicacfo, divulgagio
e utilizacdio de tais resultados, assinados pelos responsaveis das
outras institui¢bes que irdo receber o referide material.

3.16 - Os termos a que se referem as cldusulas 3.14 e 3.15 acima, deverdo
ser elaborados pela Coordenagéo de Gestéio Tecnoldgica da Aspran.

3.17 - Os contratos, convénios, acordos e conexos dos quais a Fiocruz faga
parte, eontero, obrigatoriamente, clausulas reguladoras dos direitos
de propriedade industrial, bem como dos demais direitos de
propriedade, quando for o casa.

PARAGRAFO UNICO: A Coordenaciio de Gestiio Tecnolégica da AspLan
dever4 assessorar as Unidades da Fiocruz, analisando ou mesmo elaborando

as clausulas acima referidas.
4.0 - VIGENCIA

A presente Portaria tem vigéncia a partir da data da publicacio,
revogadas as disposicies em contrario.

{Ass.;) Dr. Carlos Médieis Morel
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ANEXO 2.4.

INVENCOES BIOTECNOLOGICAS E
CAPACITAGAO A REPETITIVIDADE

Relatério Descritivo e Depésito de Material Biologico

Sao reconhecidas as dificuldades de se repetir uma invencéo
biotecnoldgica que empregue a técnica do DNA, tendo como ponto de partida
o relatdrio descritivo de uma patente ou de seu pedido. A complexidade da
matéria de origem e da matéria bioldgica inventada e a ser protegida justifica
a adogio de maiores cuidados na redagio do relatério deseritivo, buscando-
se evitar exigéncias para novas informacdes possiveis de serem requeridas
pela autoridade nacional competente. Contudo, ainda que esse relatorio seja
elaborado com atencfio e cuidado, tem sido procedimento amplamente
adotado pelas autoridades nacionais a exigéncia do deposito dos materiais
biologicos, desde que o microorganismo ou este material ndo seja conhecido
e facilmente acessivel pelo piblico.

Relatério detalhado. Para que um relatbrio descritivo atenda &
obrigatoriedade de capacitagdo, isto &, permitir a repetitividade da
inven¢édo por um técnico versado na matéria, é necessario que o inventor
fornega uma cuidadosa descri¢fio do material biologico, acompanhada de
referéncias bibliograficas. Tal descrigio deve, no caso apropriado, incluir
08 seguintes aspectos:

1- Uma revelagiio detalhada do processo de obtenc¢ao do plasmideo, do vetor,
da estrutura do DNA/RNA ou o microorganismo, englobando:
» uma identifica¢fo e informagfio sobre a fonte da cepa-mée do microorganismo;
* as caracteristicas metabotlicas da cepa-mie do microorganismo;
= condiees de erescimento do microorganismo;

* no caso de plasmideos hibridos conhecidos, descrigho dos materiais de partida
utilizados, identificados com referéncia a uma publicagfo, a um mapa de clivagem
de restri¢fo ¢/ou wm nimero de acesso ao respectivo depbsito;

* 0s nimeros de acesso ao deposito de materiais biclogicos conhecidos e acessiveis;

» procedimentos para a transferéneia do plasmideo ou vetor para o hospedeiro,
ressaltando particularmente quaisquer parfmetros cifticos;

+ procedimentos e materiais para a clivagem do DNA incluinde as enzimas de
restriciio usadas, condi¢Ges de processo importantes para uma clivagem bem-
sucedida, e identificaciio dos sitios de clivagem;
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» procedimentos e condigbes para a sintese de fragmentos do DNA/RNA, incluindo
endonucleases utilizadas e quaisquer sistemas automatizados envolvidos,
condicbes de reagio e técnicas de isolamento; e

* isolamento e técnicas de cultura para identificar e isolar o plasmideo ou

microorganismo recombinante final desejado.

2- Uma deserigiio dos plasmideos, vetores, segmentos de DNA ou de RNA,
ou microorganismos per se, incluindo:
» os nomes de identificaciio dos plasmideos ou dos microorganismos;

» 0s niimeros de acesso ao depbsito e referéncias a publicagdes em relagio a materiais
conhecidos;

* ¢ peso molecular dos fragmentos;
» a seqiiéncia de nucleotideos;
» a segiiéncia de marcadores genéticos conhecidos;

+ mapas de clivagem de restrig¢fio para plasmideos ou bacteriofagos.

3- Uma descri¢do de procedimentos para a expressio do produto final
desejado, tal como uma proteina, incluindo:
« condigfes de erescimento necessirias a uma cultura e expressio adequadas;
« técnicas para o isolamento e teste de identificagio do preduto final; e

+ uma descri¢iio do produto final pelo nome, se conhecido, ou, se ndo for conhecido,
pelo fornecimento de caracteristicas fisicas e/ou quimicas que sejam suficientes

para o seu reconhecimento.

Do depdsito do material biolégico. Para satisfazer a obrigatoriedade
da capacitagio, complementando o relatério descritivo, as autoridades
nacionais de patente requerem que o material biolégico compreendido pela
invencio seja depositado em uma institui¢io designada. Tal depésito néo é
necessario caso o microorganismo ou o material biolégico usado seja
suficientemente conhecido e de facil acessibilidade para o piiblico. No entanto,
se a cultura empregada for nova mas sua disponibilidade for complicada, sera
necessirio depositar-se o material biolégico, devido 4 impossibilidade de se
repetit a invencio com base exclusiva no relatério descritivo.

O depobsito de material biolégico ndo deve ser efetuado mais tarde do
que a data de deposito do pedido de patente, ou seja, isto deve der feito
antes ou simultaneamente com o depésito do pedido de patente, devendo
estar de acordo com as seguintes disposi¢des:

1- o depositante deve efetuar o depdsito de material biolégico em instituigio
coI recursos que garantam a permanéncia deste e de sua facil acessibilidade
ao phblico, caso a patente seja concedida. Isto, em condigbes que assegurem:
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a) 0 acesso a0 material biologico, durante a pendéncia do pedide de patente, aquele
que obtiver permissio da autcridade competente (Procedimento adotado nos
Estados Unidos, previsto nos dispositivos legais 37 CRF 1.14 e 35 USC 122);

b) apds a concessdo da patente, a remogio de todas as restri¢des quanto &
acessibilidade ao material biologico depositado.

2- 0 dep6sito do material biolégico deve ser referenciado no respectivo pedido
de patente como tendo sido depositado, sendo fornecidos o nimero de
depésito, nome e enderego da institui¢io depositiria e a descrigido
taxondmica;

3- o depositante, ou seus representantes, devem permitir a disponibilidade
do material biologico ao pablico através da instituigdo depositaria. A
permissio para tal pode ser, por exemplo, por uma Declaragdo do
Depositante.

Todos os depositantes, seja uma companhia, universidade,
instituigdo governamental ou outra institui¢o devem ter uma politica de
protecdo de suas culturas, denominadas impropriamente de cultura
patenteada (patent culture). Uma forma de se estabelecer tal protecdo,
por exemplo, é mediante clausulas contratuais entre empregado e
empregador ou entre inventor e contratador de servigos. Por isso mesmo,
os depositos devem ser feitos pelo proprietario da cultura como mais um
meio de atestar o intento de se buscar protecio.

E responsabilidade do depositante informar 2 institui¢io depositaria
sobre a concessio da patente correspondente ao material biolégico depositado,
€aso contrario, a instituigao depositaria ndo terd condicdes de tornar a cultura
totalmente disponivel ao piiblico, como exigido pelo Tratado de Budapeste.
Essa disponibilidade, de acordo com esse tratado, depende do pais no qual
tenha sido depositado o pedido de patente. Nos Estados Unidos, por exemplo,
as culturas depositadas tornam-se disponiveis somente apds a concessio da
patente americana. No entanto, no caso de ter sido publicado um pedido de
patente europeu, correspondente a cultura depositada, esta torna-se disponivel
sob certas condigbes apés a data de publicaciio do pedido EP (pedido
depositado na Reparti¢do de Patentes Européia — EPQO). Desse modo, como
hé variacbes de pais para pais, cada caso deve ser verificado de acordo com as
regras daquele que estiver em questéo.

As exigéncias feitas aos depositantes para a aceita¢do do depdsito de
material bioldgico, de acorde com o Tratado de Budapeste, sio:

* designar a cepa;

» indicar se o dep6sito é uma mistura;
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« fornecer detalhes necessdrios ao crescimento e teste de viabilidade e, no caso de se
tratar de mistura, descri¢dio dos componentes;

« fornecer informacdo scbre as propriedades que sdo ou possam apresentar perigo;

» estar de acordo com a nfio retirada do depdsito durante o periodo de 30 anos, mesmo
se o pedido de patente for abandonado;

« enviar a quantidade de frascos de amostra requerida pela International Depository
Authority {IDA). No caso da American Type Culture Collection (ATCC ~ USA), séo
requeridos seis frascos de amostras congeladas ou liofilizadas {microorganismos
contendo ou nio plasmideo), e para o dep6sito de células, plasmideos, vetores nao
inseridos em hospedeiro e virus, sdo requeridos 25 frascos. As culturas congeladas
ou liofilizadas sdo as formas preferidas pelas instituicbes depositarias;

« pagar a taxa exigida, em uma sb cota. Por exemplo, a ATCC cobra US$ 600,00 pelo
armazenamento por 30 anos, US$ 360,00 para informar aos depositantes, durante
esse periodo, sobre os requisitantes de amostra do material depositado e US$ 150,00
pelos testes de viabilidade (por exemplo, de plasmideo e fago de DNA). Além dessas
taxas, ha outras opcionais, como a da expedi¢io do nimero ATCC, extensio do
termo de estocagem além dos 30 anos etc.

No caso de plasmideo, tanto é possivel depositar-se o plasmideo per
se, como o inserido em hospedeiro (tal como E, coli). Ambas as formas sao
aceitaveis e, geralmente, a escolha é ditada pela conveniéncia. As técnicas
de inser¢do em ou remocdo do hospedeiro normalmente sdo as
convencionais e podem ser adequadamente descritas no pedido de patente.
No entanto, se forem exigidas certas técnicas especiais, entdo pode ser
necessario depositar ambas as formas.

Semelhantemente, no caso de depdsito de microorganismos
geneticamente engenheirados, se a cultura inicial estiver disponivel ao ptiblico
e se as etapas de modificagio do microorganismo forem adequadamente
descritas, de forma a possibilitar que um especialista no assunto possa executar
a invengdo descrita, é necessario apenas depositar o microorganismo
geneticamente engenheirado final. No entanto, no caso de ser cultura inicial
nova e que nio esteja disponivel ac pablico, € necessério tanto o deposito do
organismo final como o do inicial. Normalmente, nio € preciso fazer o depdsito
dos varios estigios intermediarios, a menos que certas técnicas especiais sejam
requeridas para, a partir do organismo inicial, se chegar ao microorganismo
modificado final, ou seja, que tal rota nfio possa ser reproduzida somente
com base no relatorio descritivo do pedido de patente.

De acordo com o Tratado de Budapeste, se a cultura original for viavel,
o depésito € valido. No entanto, se for constatado que o material depositado
€ ndo-viavel, ndo havera depdsito; assim, somente a partir do primeiro
recebimento de urm material viavel é que sera considerada a data de deposito.

140



Se o teste de viabilidade nio tiver sido requisitado inicialmente pelo
depositante, e o teste de viabilidade feito a posteriori for negativo, de acordo
com o Tratado de Budapeste, é considerado como se nio tivesse havido
qualquer depésito. Isso, certamente, é um sério problema em relacdo ao
procedimento do pedido de patente.

Se, no entanto, o teste de viabilidade tiver sido requisitado
inicialmente e a cultura original for viivel, mas, posteriormente, um outro
teste de viabilidade feito pela IDA mostrar ser a cultura ndo-viavel, o
depositante tem o direito de substituir a cultura e de manter a data do
deposito original, contanto que essa cultura seja substituida dentro dos trés
meses seguintes ao recebimento da notificacdio da nio-viabilidade.

De acordo com procedimento adotado nos Estados Unidos, somente
em condicbes muito especiais e acompanhado de comprovagio de tratar-se
do material depositado originalmente, é permitida a substitui¢io de uma
cultura néo-vidvel ou de uma contaminada.

Também ¢ uma peculiaridade dos procedimentos adotados nos
Estados Unidos a necessidade de descrever o melhor modo de executar a
invenciio.™ Por exemplo, quando é reivindicado um novo plasmidec ou um
fragmento de DNA/RNA, ou, ainda, um microorganismo transformado, deve
ser revelado no pedido de patente os produtos considerados como melhores
pelo depositante, na data do depésito do pedido de patente, assim como as
condig¢bes para preparar ou usar os produtos, da mesma forma consideradas
como melhores. Se a invencio incluir um processo para a expressdo de
determinado gen em um microorganismo recombinante para a producio
de uma proteina, a descriciio de técnicas-padrao de cultura utilizéveis no
processo é considerada suficiente pelo United States Patent and Trademark
Office (Uspro). No entanto, se o inventor conhecer um parimetro particular,
tal como um meio especifico, pH ou temperatura, que resulte em
melhoramento significativo no rendimento da proteina, tal informacfio deve
constar da descri¢do no pedido de patente.

O cumprimento da exigéncia de descri¢io do melhor modo de executar
a invencdo dificilmente é visualizada pelo examinador de USPTO, que
realmente ndo tem condicdes de saber se o inventor esta escondendo a sua

14 A descrigio do melhor modo tende 2 se universalizar, desde que foi recomendado pelo
Trips. No Brasil, a Lei n? 9.279 ja requer a adogio do melhor modo no relatério descritivo,
se for o caso.
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concretizagdo preferida ou parametros criticos para praticar melhor a
invengio. Por isso, raramente um depositante de pedido de patente recebe
um parecer técnico negativo com base no ndo-cumprimento do melhor
modo, desde que tenha sido descrito pelo menos um exemplo de praticar a
invencio. Assim, normalmente os depositantes de pedidos de patente
delineam um quadro onde sio fornecidas informagdes para executar a
invengio mas mantém certas condiges ou elementos secretos.

Notas adicionais sobre o Tratado de Budapeste. O TrRATADD DE
BUDAPESTE PARA 0 RECONHECIMENTO DO DEPOSITO DE MICROORGANISMOS PARA FINS
DE PROCEDIMENTO DE PATENTE, ou simplesmente TraTapo DE BUDAPESTE,
estabelecido em 1977 e revisado em 1980, teve por finalidade harmaonizar as
diferentes requisitos exigidos pelos diversos paises com relagio ao depésito
de material biol6gico para efeitos de solicita¢géio de patente.

Na sua esséncia, o Tratado estabelece que os paises contratantes
reconhecam o dep6sito de material feito em qualquer AuTORIDADE DEPOSITARIA
INTERNACIONAL RECONHECIDA (INTERNATIONAL DEPOSITORY AUTHORITY — IDA). As
condic¢bes para que uma instituigdo depositaria consiga o status de IDA estio
estabelecidas nos artigos 6, 7 e 8 do Tratado.

Segundo a Regra 9 das Regulamentagdes do Tratado de Budapeste, o
material bicldgico depositado em uma IDA deve permanecer vidvel por um
periodo de cinco anos apés a mais recente retirada de amostra, forneeida a
requisitante que a requeira e por pelo menos 30 anos da data de depédsito e
sob condi¢des que garantam a acessibilidade do piiblico ao material biolagico
durante a pendéncia do pedido de patente.

Nas Regulamentagdes do Tratado de Budapeste s3o estabelecidos os
critérios pelos quais uma IDA pode definir o tipo de material biolégico a ser
aceito para depoésito. Em linhas gerais, o material que pode ser depositado é
aquele que € capaz de auto-replicagio, seja diretamente, seja apos insercio
do mesmo em um hospedeiro, como é o caso dos vetores (plasmideos ou
fagos). O que essencialmente determina o tipo de material a ser aceito por
determinada IDA sfo as condigfes de seguranca bioldgica e a capacitagio
técnica — pessoal especializado e equipamentos — proporcionadas pela
instituigdo. Diversas IDAs ndo estdo capacitadas para receber para depésito
materiais patogénicos ou aqueles que de alguma forma possam causar danos
a satide humana e animal ou ao meio ambiente.
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A seguir, exemplicam-se as IDAs mais conhecidas:

+ Estados Unidos: American Type Culture Collection (ATCC) e a Agricultural Research
Service Culture Collection (Northern Regional Research Laboratories — NRRL);

« Riissia: All-Union Scientific Center of Antibioties (VNIIA);

« Bélgica: Belgian Coordinated Collections of Microorganisms (BCCM);

« Franga: Collection Nationale de Cultures de Micro-organisms (CNCM);

» Inglaterra: European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC);

« Japdo: National Institute of Bioscience and Human-Technology (NIBHT).

H4 vantagens em se efetuar o deposito de acordo com o Tratado de
Budapeste. Por um lado, todos os paises dele signatirios precisam aceitar
um depésito feito nessas condicgBes, e alguns como o Japio e a Suécia
somente aceitam depdsito de material biolégico de depositantes néo-
nacionais se 0 mesmo for feito de acordo com o Tratado de Budapeste. Por
outro, aqueles paises que nido dele forem, geralmente aceitam os depdsitos
feitos em uma IDA.

Os requisitos exigidos para o reconhecimento de umma IDA, de acordo
com o Tratado de Budapeste sdo:

+ a instituiciio deve estar localizada dentro do territorio de um pais contratante;
- suas instalagdes e equipe serem aprovadas pelo pals contratante;

« ter tido existéncia continua;

= ter pessoal especializado e equipamento suficientes;

« ser imparcial e objetiva;

» ser acessivel a qualquer depositante nas mesmas bases;

« aceitar certas espécies de microorganismos, examinar sua viabilidade e armazena-
1as de acordo com os critérios estabelecidos nas Regulamentagfes do Tratado de

Budapeste;

« publicar a declaragiio de recebimento e de viabilidade do material biologico que estd
sendo apresentado para depésito;

+ cumprir o Acordo de Sigilo;

« fornecer amostras em conformidade com as Regulamentagdes do Tratado.
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ANEXO 2.5.

BRASIL:
A TRAMITACAO PARA A CONCESSAO DA PATENTE

Este anexo visa esclarecer os passos e procedimentos para um pedido
de patente de inven¢éio no Brasil com base na Lei n® 9.279, de 14 de maio de
1996, em vigor desde 14 de maio de 1997. O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial normatiza os procedimentos desse processo,
esclarecendo e interpretando a nova legislacdo por meio de atos normativos,
como por exemplo o de n® 127, referente a patentes.

A tramitagdo para a concessdo (ou indeferimento) da patente
apresenta-se dividida em trés fases:

L.anterior ao depdsito da pedido de patente — Pré-Pedido;
2. do depdsito ao inicio do exame — Depébsito;
3. do exame a concessio ou indeferimento — Exame.

Prt-PEDIDO

Perfodo de Graga O inventor pode efetuar a
divulgagio sem que haja perda
de novidade.

12 meses antes Apbs este prazo, encerra-se a
fase de Pré-Pedido. Se ndo for
depositado o Pedido, dentro
desse prazo, nao serd mais
possivel solicitar patente para
essa matéria.

DEPGSITO

Da Regularizacdo da
Documentaciio do Pedido

Data do depdbsito Requerimento do pedido; guia
de recolhimento de taxas;
relatorio descritivo,
reivindicagdes, desenhos e
resumo.
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até 60 dias Procuragéo do titular; atendimento
a outras formalidades por exigéncia
do INPI,

até 180 dias Comprovacio da prioridade
unionista; cessao de direitos
havendo reivindicaciio de
prioridade unionista.

até 12 meses Deposito no resto do mundo
reivindicando a prioridade de
pedido de patente de origem

brasileira.
L 4 apos 18 meses
Publicacdo do O pedido de patente € publicado
Pedido de Patente pelo INPI, ficando disponivel ao
publico a informagdo nele contida.
Pedido de Exame Efetuado o pedido, a fase de exame
W inicia-se a critério do INPI.

ExamE
O exame ndo é iniciado antes de 60 dias da publicagiio do Pedido de
Patente e a decisdo deve ocorrer até dez anos (invengfio) ou oito anos
{modelo de utilidade) do depésito.

Decisdo Parcial
até 60 dias

Formal Requer apresentagio: (a) objegGes,
buscas de anterioridades, exames
de outros paises (se for o caso); ou
(b) regularizacio de documentos.

até 90 dias

Condicionada: Requer atendimento: (a) vidvel a
concessio, desde que alterada a
redacio de itens por adigio,
modificacio ou reducdo; ou (b)

2 contestando a nfo viabilidade da

concessio.

Decisdo Final

Indeferimento Cabe recurso no prazo de 60
(sessenta) dias.

Concessio A concessdo da patente requer que,
apds o deferimento, o depositante
pague em até 60 (sessenta) dias a
retribuicao devida e seja ¢ ato de
concessio publicado.
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ANEXO 3.1.

OUTRAS FONTES DE INFORMACAQ PATENTARIA

Em principio, os escritérios governamentais nacionais com a
atribuicdo de conceder patentes sio, também, uma fonte de informacgdo
patentaria, pelo menos e/ou especialmente para os pedidos depositados no
pais. Em muitos paises desenvolvidos, esses escritorios podem também
prestar informacéo de colegBes de outros paises. Além disso, e sobretudo,
nestes paises ha inimeras empresas privadas que prestam tais servi¢cos por
intermédio de colegdes proprias de documentos de patentes dos principais
paises desenvolvidos. Nessas empresas, a busca pode também ser efetivada
mediante o processo de palavras-chave.

Ja no Brasil, recomenda-se que as buscas se iniciem a partir do acervo
de documentos de patentes dos principais paises desenvolvidos, existente
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em especial ante os baixos
custos dos servigos prestados por esse 6rgdo puablico.

A seguir, destacam-se algumas empresas e organismos governamen-
tais capazes de prestar servigos de informacao patentaria;

B1oTECHNET DialoG INFORMATION SERVICES CUrRENT Druas L,
154 East Central St. PO Box 10010 34-42 Clevelend St.
Natick, MA 01 760 Palo Alto, CA 94303-0993 London, UK WIP 5FB
USA USA Fax: (71) 344 2900
Fax: {(508) 655 9190 Fax: (415) 344 2900

655 8282

internet@biotchnet
biotechnet.com

CHEMICAL ABSTRACT INTELLIGENETICS Micro PaTENT

Servicr/STN 700 East El Camino Real 250 Dodge Ave.

[N TERNATIONAL Mountain View, CA 94040 East Haven, CT 06512-3358
PO Box 3012 USA USA

Columbus, OH 43210 Fax: (415) 962 7302 Fax: (203) 466 50504

USA

Fax; (614) 447 3713

internet help@cas.org
US PaTeENT aND TrAvEMARK OFFICE
Office of Electronic Information
& Services
Crystal Plaza 2, Room 9D30
Washington, DC 20231
USA
Fax: (703) 308 0493
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ANEXO 4.1.

ACORDO DE SIGILO ENTRE INSTITUIGOES SEM
FINS LUCRATIVOS

De um lado a CENTRO DE PESQUISA ABC, 6rgao do Ministério da
Tecnologia, com sede 4 Avenida Estados Unidos, 436, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil, CGC n? 463.390.781/0101-99, neste ato representada por seu
Presidente Dr. AnNToNIO CaRLOS SiLvA, doravante denominada ABC e, de outro
lado, o CENTER OF TROPICAL DISEASES, com escritorios 4 Rue de Mont’
Blanc, 321, Paris, Francga, neste ato representada por [ ], doravante
denominada CENTRO,

CONSIDERANDO QUE:

a) h4 possibilidade de um futuro relacionamento em pesquisa entre a ABCe
o CENTRO, visando o desenvolvimento técnico-produtive, a produgéo e/
ou a comercializagio de produtos de interesse de ambas as partes;

b) para iniciar estudos nesse sentido é necessario que certa informacio de
natureza confidencial seja revelada de uma a outra parte, a fim de que cada
uma delas possa avaliar tal informagdo com o propésito de discutir seu
mutuo interesse no relacionamento mencionado no item “a” acima, e;

¢) a ABC e 0 CENTRO estio dispostos a revelar a dita informagfio tendo por
base que a mesma esti protegida na forma aqui estabelecida.

ACORDAM AS PARTES, os direitos e obriga¢des adiantes transcritos:

1. Neste Acordo, as seguintes expressoes serdo assim definidas:

“Avalia¢fio” significard todas e quaisquer discussées, conversagoes ou
negociagbes entre ou com as partes, de alguma forma relacionadas
on associadas com a pesquisa a ser efetivada entre a ABC e o CENTRO
visando o desenvolvimento téenico-produtivo, a produgio e/ou a
comercializacfio de produtos de interesse de ambas as partes.

“Informacio Confidencial” significara toda a informagio revelada por
qualquer das partes A outra, a respeito de ou associada com a Avaliago,
sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer cutros meios,

“Informacho Confidencial” inclui, mas n#o se limita 4 informagfo relativa as
operagdes, processos, planos ou intengdes, informagao sobre produgéo,

115 Este Acordo de Sigilo é um modelo de easo hipotético, em que ambas trocardo informagGes
diversas — técnicas, comerciais etc. —, bem como seus téenicos fardo estigios, visitas e
treinamentos nas instalagGes da outra parte.
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instalagbes, equipamentos, segredos de negcio, segredos de fabrica, dados,
habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especificagdes, componentes, formulas, produtos, amostras, diagramas,
desenhos, desenho de esquema industrial, patentes, oportunidades de
mercado e questdes relativas a negocios, de qualquer das partes, mas nido
incluirdo qualquer parte daquela informagao que:

a) esteja em dominio pablico antes de sua revelagdo ou se torne publicamente
conhecida sem qualquer violaciio de confidencialidade ou falha da parte
receptora, nio sendo considerada de dominio piiblico, porém, a informagiio que
tentha sido divulgada apenas de forma genérica; ou

b) a parte receptora pode mostrar (i) que estava em seu poder ou era conhecida por
ela por estar em seu uso ou registrada em seus arquivos, antes de recebé-la da
parte reveladora e que ndo foi adquirida pela parte receptora da parte reveladora
sob obrigacéo de confidencialidade, ou (ii) ter sido desenvolvida pela parte
receptora, independentemente, por seus empregados, no curso do trabalho; ou

¢) qualquer das partes obtenha ou tenha disponivel de uma outra fonte que ndo a
outra parte, sem viclagio pela parte receptora ou pela dita fonte de qualquer
obrigacdo de confidencialidade ou ndo uso; ou

d) seja dagui por diante fornecida por qualquer das partes 2 uma terceira parte
sem restri¢des quanto a divulgacio ou uso; ou

€) seja revelada pela parte receptora com prévia aprovagio, por escrito, da parte
reveladora.

2. Devido & mutua troca e revelagdo de Informacgio Confidencial, cada parte se
compromete, em relacio 4 Informagio Confidencial recebida da outra parte, ou
de uma terceira parte em nome da outra parte, a:

a) manter a Informag¢ao Confidencial sob sigilo, usando-a somente para os
propositos da Avaliagéio e ndo usar a Informacio Confidencial para qualquer
propdsito comercial outro que nio em conformidade com um posterior
acordo com a outra parte;

b) nédo copiar ou registrar por escrito qualquer parte da Informacio
Confidencial, exceto o que seja razoavelmente necessério para os propositos
da Avaliagiio e, que quaisquer copias ou registros por escrito assim feitos
serdo propriedade da parte reveladora;

¢) nio revelar, por si ou eventuais sucessores, suas empresas coligadas,
subsidiarias ou a elas de qualquer forma relacionadas, a qualquer titulo,
sob nenhum pretexto, ou qualquer meio, a Informagiio Confidencial, quer
para os seus empregados quer para terceiros, exceto para aqueles
empregados, diretores ou consultores que necessitem conhecé-la para os
propositos da Avaliagio;

d) responsabilizar-se pela eficacia das subcldusulas (a), (b) e (¢) acima, por
seus empregados, diretores ou consultores a quem a Informacio
Confidencial for revelada de acordo com a subcléusula (e) acima, ¢;

148



e) manter a Informacio Confidencial com o mesmo cuidado com que mantém
sua préopria informacio confidencial ou proprietaria e garante prover tal
informacdo de protecdo adequada contra revelacio, cdpia ou uso nio
autorizados.

3. Quando da finalizacdo da Avaliagdo, que devera se dar até 1996,
ou por solicitacdo da parte reveladora, a parte receptora devera:

a) retornar a outra parte, prontamente, todos os documentos e materiais,
bem como todas as copias destes, que constituam a Informagdo
Confidencial;

b) certificar por escrito a parte reveladora que cumpriu com este Acordo, e;

¢) continuar a sujeitar-se, apesar da finalizacdo da Avaliagdo, aos
compromissos estabelecidos na clausula 2 acima.

4. Nenhum direito ou obrigagdo, sendo aqueles expressamente aqui citados, serd
inferido deste Acordo. Em especial, nenhuma licenga é garantida, direta ou
indiretamente, para exploracao do objeto de qualquer patente, de direito de
autor, de copyright ou cutro direito de propriedade intelectual ja possuido, ou
que possa ser obtido, cu que esteja ou possa ser licenciado por qualquer das
partes. A aceitagio por qualquer das partes da Informacdo Confidencial nao
devera impossibilitar, ou de qualquer forma prejudicar ou restringir esta parte
de dar continuidade aos compromissos de seu negdcio, a nao ser no caso de
violacdo dos termos deste Acordo.

5. Ambas as partes reconhecem que gqualquer Informacio Confidencial que possa
ter sido revelada por cada uma delas & outra, relacionada com a Avaliagio, antes
da data deste Acordo, sera considerada como tendo sido revelada sob as condigoes
deste Acordo.

6. Qualquer falha incidental ou delonga no exato cumprimento pelo CENTRO ou
pela ABC de quaisquer das provisdes aqui contidas néo serdo consideradas como
desisténcia das mesmas, nesta ou em quaisquer outras instancias. Além do mais,
é entendido e acordado que nenhuma falha ou atraso no exercicio de qualquer
direito, poder ou privilégio aqui estabelecido terd o efeito de rentdncia, nem
gualquer inico ou pareial exercicio excluem qualquer outro ou ulterior exercicio
de qualquer direito, poder ou privilégio.

7. Ambas as partes, ABC e o CENTRO, bem como seus agentes e representantes,
concordam em indenizar deixandoe sem prejuizo a outra parte, de quaisquer dano,
perda ou débito (incluindo taxas legais e o custo de ressarcimento desta
indenizac@o) gerada por ou resultante de qualquer uso ou divulgagdo nio
autorizada da informaciio confidencial por uma das partes. E também entendido
e acordado que indenizagdes monetirias nio serdo suficientes para remediar
qualquer quebra deste Acordo pela ABC ou pelo CENTRO e que 0 CENTRO e a
ABC, respectivamente teriio direito a uma agio especifica ou outra reparacio
eqilitativa para reparar tal quebra deste Acordo. Esta reparagao néao sera
considerada como a Unica reparacao pela quebra do Acordo peia ABC ou pelo
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CENTRO , mas sera considerada como adicional a todas as outras formas de
reparacdo disponiveis para qualquer das partes através da lei ou da justiga.

8. A possivel existéncia de quaisquer questoes judiciais ou extrajudiciais envolvendo
as partes aqui consideradas, baseadas ou nio neste Acordo, nao as eximira de
cumprir com as obrigagdes aqui firmadas.

9. Este Acordo constitui o completo entendimento entre as par{es com respeito ao
seu objeto e substitui todos os acordos ou compromissos assumidos anteriormente
pelas partes com relagio a este objeto. Este Acordo nio pode ser modificado,
exceto por acordo, por escrito, entre as partes.

E PARA TODOS 0OS EFEITOS, as partes firmam o presente Acordo
em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para 0s mesmos propositos, nos
idiomas portugués e inglés, através dos seus respectivos representantes
autorizados e na presenga das testemunhas abaixo-assinados.

(Local, data e assinaturas)
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ANEXO 4.2.

OBRIGACAO DE SIGILO A VISITANTE E

ESTAGIARIQ

Rio de Janeiro,
l..]1de[nn.. ]de199...
Ao
INSTITUTO DE PESQUISA ABC
Rua Uranos, 327 - Rio de Janeiro, RJ — Brasil
Prezados Senhores:

Agradeco a autorizacio do Instituto de Pesquisa ABC para que possa
realizar uma visita as suas instalagdes no periodo de[.......cceccrvenene | -1 IE— 1
com a finalidade de [........cccoenn..ee. 1

Considerando que, para atingir a finalidade prevista para esta visita
expressa no paragrafo anterior, sera dada 4 minha pessoa o acesso s suas
instalagbes € documentos que me permitirio conhecer as informacdes
proprietarias do Instituto de Pesquisa ABC, relacionadas a seus segredos de
negocio, patentes, técnicas de pesquisa e produggo, dados técnicos, comerciais
e industriais e outras informacgdes, declaro que manterei a necessaria
confidencialidade e ndo as divulgarei sem a prévia autorizacio eserita por parte
do Instituto de Pesquisa ABC. A cbrigacio de confidencialidade aqui assumida
compreende também informacdes especificas que nfo hajam sido divulgadas
por quaisquer meios de divulgagio, embora estejam compreendidas por
informacdes de carater geral divulgadas em quaisquer meios de divulgagdo,
através das quais nao se efetivon a divalgagio das informacGes especificas.

Aobrigacio de confidencialidade, assumida pela minha pessoa por meio
desta declaragiio, ndo compreende informagdes que ja sejam de conhecimento
piiblico, que hajam sido divulgadas publicamente por qualquer meio de
divulgacdo, tais como mas ndo limitado a documentos de patentes, artigos
técnicos em revistas especializadas, conferéncias, congressos etc,

16 Nocumento, em forma de carta, em que o visitante e/ou estagiirio de um instituto de pesquisa
ou empresa assume a obrigagdo de manter em sigilo as informagdes divulgadas em
decorréncia do evento.
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_A vigéneia da obrigacio de confidencialidade, assumida pela minha
pessoa por meio desta declaragfo, tera validade enquanto a informacio nio
for tornada do conhecimento puiblico por qualquer outra pessoa ou devido a
autorizacio escrita concedida 4 minha pessoa pelo Instituto de Pesquisa ABC.

Atenciosamente,
(assinatura)
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ANEXO 4.3.

) OBRIGACAO DE SIGILO
PRE-CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA™

O InsTiTUTO DE PESqQuisa TECNOPOLIS, doravante denominado
TECNQPOLIS, sediado na Av. Sernambetiba, 3255, na cidade do Rio
de Janeiro, RJ, registrado no Cadastro Geral de Contribuintes sob o
nt 33.009.367/000001-9, neste ato representado por seu Presidente
Dr. José da Silva, e a empresa farmacéutica ABC, sediada 4 Rua dos
Cabritos, 253, na cidade de Nova Iorque, Maranhdo, registrada no
Cadastro Geral de Contribuintes sob o n® 32.945.356,/0003-4, neste
ato representada por seu Diretor de Producio Dr. Rogério Xavier,

CONSIDERANDO QUE:

TECNOPOLIS desenvolveu informagées relacionadas a uma vacina
para poliomielite, inclusive alguns conhecimentos especificos para a sua
producdo industrial, embora ainda ndo haja finalizado o desenvolvimento
destes conhecimentos de producéo industrial que lhe proporcionem a
economicidade do processo de produgio, com o intuito de langar uma vacina
de poliomielite em mercado;

TECNOPOLIS requereu no Brasil, perante o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), o pedido de patente de inveng¢do n® PI1 960435
para a protecido dos conhecimentos de sua propriedade relacionados a uma
vacina de poliomielite, que ainda se encontra em fase de sigilo unionista (18
meses da data do pedido), bem como pretende também requerer patentes
de invencdo reivindicando a prioridade unionista do pedido brasileiro na
Alemanha, Canada, EUA, Franca, Holanda, Italia, Japao, Reino Unido,
Suécia e Suica, além de outros paises ainda por selecionar;

ABC éuma empresa do ramo farmacéutico especializada em farmacos
e vacinas, especialmente quando destinadas ao atendimento infanto-juvenil;

u7 Na forma contratual, o documento € um acordo entre uma institui¢io de pesquisa — a
TECNOPOLIS - e uma empresa — a ABC —, pelo qual a instituicio fornece os dados de uma
tecnologia desenvolvida em suas instalagdes e por seu técnicos para que a empresa possa
avaliar se pretende contratd-la para seu uso.
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ABC tendo conhecido que 0 TECNOPOLIS desenvolveu e é
proprietario de certas informagGes sobre vacina de poliomielite, inclusive
com especificagies sobre o seu processo de producdo industrial; e

ABC tem a intenciio de contratar com o TECNOPOLIS uma licenga
de exploragio do pedido de patente de invencdo n® PI 960435, bem como
de alguns pedidos dé patente de invencdo reivindicados com a prioridade
unionista deste mencionado pedido, bem como de quaisquer outros
conhecimentos de propriedade da TECNOPOLIS e mantidos por esta de
forma sigilosa;

RESOLVEM FIRMAR O PRESENTE ACORDO, NOS SEGUINTES TERMOS
E CONDICOES:

1. O TECNCPOLIS dari & ABC o acesso a toda a informacgdo de sua propriedade
- relacionada com os conhecimentos sobre e para a produgio de uma vacina de
poliomielite, doravante denominada INFORMACOES, inclusive os
conhecimentos para os-quais requereu protegio, no Brasil, por meio do pedido

de invencéo n? PI 960435, mas néo limitados a estes conhecimentos.

Parigrafo tinico. Ndo se consideram INFORMACOES os seguintes
conhecimentos:

a) aqueles que, 4 época do acesso, ja eram conhecidas por ABC;

b) os legalmente recebidos de terceiros por ABC, sem qualquer
obrigaciio de confidencialidade e sem qualquer relagdo com as
INFORMAGOES; e os conhecimentos de dominio piblico.

2. A ABC ter4 acesso 4s INFORMACOES na forma e dentro das seguintes condigdes:

a) leitura da documentagio dos arquivos de pesquisa do TECNOPOLIS, sendo
limitada a sua reprodugéo plena ou parcial a cada documento, a critério
do TECNOPOLIS quando assim solicitado pela ABC; e

b) visita 4s instala¢bes do TECNOPOLIS para a demonstragiio do uso do
processo de produgio da vacina de poliomielite

Pardgrafo dnico. Os técnicos do TECNOPOLIS devidamente designados,

prestariio toda a assessoria aos técnicos da ABC, com o intuito de facilitar a

divulgacio das INFORMACOES de forma a permitir a sua mais perfeita
avaliacao pela ABC.

3. A divulgacio das INFORMACOES & ABC tem por iinica razio, conforme aceito e
declaradoe pela ABC através deste Acordo, avaliar as INFORMACOES para fins
de ser concluida entre as partes uma licenca de sua exploragiio industrial e
comercial, restrita ao territério do Brasil.

Parégrafo tinico. Nada neste Acordo obriga 2 ABC a contratar com o
TECNOPOLIS a licenca de exploragido das INFORMACOES, mencionadas
neste artigo.
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4. Na eventualidade da ABC e 0o TECNOPOLIS ndo concluirem qualquer licenga para
a exploragio das INFORMAGOES, a ABC se obriga a manter em sigilo todas as
INFORMACOES a que teve acesso em virtude deste Acordo, inclusive nio se
utilizando de qualquer forma das INFORMACOES para fins industriais e
comerciais, da mesma maneira com que 0 TECNOPOLIS resguarda e protege as
INFORMACOES.

5. A obrigacio de manter o sigilo e o niic uso das INFORMACOES, conforme
estipulado no artigo 4%, persistira enquanto as INFORMACOES n#o se tornarem,
por qualquer motivo independente da ABC, de dominio piiblico.

6. Este Acordo nio obriga 4 ABC a efetuar qualquer pagamento ao TECNOPOLIS,
no caso de ser firmada a licenga de exploragio prevista no artigo 32, contudo
se esta licenca néo for firmada, a ABC pagarid ao TECNOPOLIS a quantia de
R$ ........, 15 {quinze) dias apds a data de término deste Acordo, a titulo de ressar-
cir seus custos exclusivos de dar 4 ABC o acesso as INFORMACGES.

7. Este Acordo tem inicio na data de sua assinatura pela TECNOPOLIS e pela ABC,
aquela que por dltimo assinar, e estard em vigor por um periodo de 3 (trés) meses
apods sua entrada em vigor, podendo o TECNOPOLIS renova-lo por periodos de
1 (um) més caso concorde com o pedido de renovacéo a ser efetuado por ABC a
cada 15 (quinze) dias antes da data de término.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, AS PARTES FIRMAM
O PRESENTE ACORDO, NA PRESENCA DAS TESTEMUNHAS ABAIXO
NOMEADAS:

Rio de Janeiro,

Pela TECNOPOLIS :
Pela ABC:

Testemunhas:



ANEXO 4.4.

ACORDO PARA A TRANSFERENCIA®
DE
MATERIAL BIOLOGICOus

“ACORDO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL BIOLOGICO QUE ENTRE SI FAZEM A
AGENCTA DE PESQUISA TECNOPULIS E A EMPRESA BIOLOGICA ABC.

A Agincia pE Pesguisa TECNOPOQLIS, sediada a Rua dos Cabritos, 345,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil (doravante denominada TECNOPOLIS), neste
ato representada pelo seu Presidente Dr. José da Silva e a Empresa BiorLocica
ABC, sediada & Rue de Montblanc 23, Genebra, Suica (doravante
denominada ABC), neste ato representada pelo seu Diretor de Pesquisa Dr.
Louts de Beaufort,

Consiperanpo gque a TECNOPOLIS possui competéncia e
conhecimento scbre cepas de Bacillus sphaericus (doravante Bs) e de suas
atividades preventivas medicinais;

ConstpErRANDO que a ABC deseja obter da TECNOPOLIS cepas ou
genes de Bs, novos ou ja pertencentes ao acervo da TECNOPOLIS, com
atividade contra insetos transmissores de filariose e malaria, tendo por
finalidade alcancar a criagao de noves produtos industriais para este campo
de atividade de satde ptblica e/ou outros produtos industriais que
porventura venha a desenvolver;

ConsipERaNDO que a TECNOPOLIS possui conhecimentos capazes de
permitir realizar pesquisa para isolar, identificar, preservar e conservar em
cole¢do novas cepas ou novos genes de Bs, provenientes de diversas regides
do territério brasileiro;

* Este modelo de acordo esta baseado no Acordo Uniforme para a Transferéncia de Material
Biologico (Uniform Biological Material Transfer Agreement — UBMTA), adotado pelos
membros da Associagiio dos Administradores Universitarios de Tecnologia dos EUA
(Association of University Technology Managers — AUTM), em margo de 1995. 0 UBMTA
é destinado a transferéncia entre organizagbes sem fins lucrativos, enquanto o AUTM se
refere a uma negociagio tendo como fornecedor uma organizagio brasileira ndo lucrativa e

o receptor uma empresa industrial sediada em outro pais.
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REesoLvEM FIRMAR 0 PRESENTE ACORDO NOS SEGUINTES TERMOS E CONDICOES:

1. DEFINICOES

1.1, MaTer1AL OriGINaL - A descri¢io do MaTeriaL ORIGINAL, que consiste de cepas e
genes de Bs, sera efetivada e fornecida a ABC pela TECNOPOLIS, por meio de
documento escrito, por ocasiae do fornecimento a ABC do MaTtriaL de
propriedade da TECNOPOLIS.

1.2, Material - Compreende 0 MaTeriaL ORIGINAL, DESCENDENTES € DERIVADOS NAO
Moniricapos, ndo incluindo (a) MopiFicacoes, ou (b) outras substancias criadas
pela ABC devido ao uso do Material que ndo sejam MoDIFICACOES, DESCENDENTES
ou Derivapos Nio Mobiricanos.

1.2.1. Descenpextes - Descendentes ndo modificados do Marerial, tais como virus de
virus, células de células ou organisme de organismo.

1.2.2. DERivapUs NAo Mobiacanos - Substancias criadas pela ABC que sdo constituidas
de uma subunidade funcional nao modificada ou produto expresso pelo
MaTeRIAL ORIGINAL, que podem ser exemplificadas por subclones ou linhagemn
de células ndo modificadas, purificadas ou fracionadas do MaTerial. OriGiNal,
proteinas expressas pelo DNA/RNA fornecido por TECNOPOLIS, ou anticorpos
secretados por uma linhagem de células de hybridoma.

1.3. Moniricagors - Substancias criadas pela ABC que contém ou incorporam o
MATERIAL.

1.4. ProGrava - Compreende todas as atividades necessarias ao Objeto deste Acordo,
conforme definido em 2.0., inclusive as atividades de pesquisa a serem efetuadas
separada ou conjuntamente pela TECNOPOLIS e a ABC, bem como a criagio
pela ABC dos produtos industriais e comerciais que conterntham o MaTERIAL.

1.5. InrFormacic Conrinencial - Compreende toda a informagio revelada (seja por escrito,
verbalmente ou por quaisquer outros meios), por TECNOPOLIS a4 ABC ou por
ABC A TECNOPOLIS, a respeito de cu associada com o ProGrama. A INFORMACAQ
CoNFIDENCIAL inclui, mas ndo se limita as operagdes, processos, planos ou
intences, informacio sobre a producao, instalagdes, equipamentes, know-how,
dados, habilidades especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especificacbes, componentes, formulas, produtos, amostras, diagramas,
desenhos, desenho de esquema industrial, patentes, segredos de negécios,
oportunidades de mercado e questbes relativas a negdcios, de TECNOPOLIS ou
de ABC, mas nio incluirdo qualquer parte daquela informacgao que:

a) esteja em dominio piiblico antes de sua revelagdo ou se torne publicamente conhecida
sem qualquer violagao de confidencialidade ou falha da parte receptora, nao sendo
considerada de dominio ptblico, porém, a informagiio que tenha sido divulgada
apenas de forma genérica; on

b) qualquer das partes pode mostrar (i) que estava em seu poder ou era conhecida por
ela por estar em seu uso ou registrada em seus arquiveos, antes de recebé-la da parte
reveladora e que ndo foi adquirida pela parte receptora da parte reveladora sob
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obrigacio de confidencialidade, ou (ii) ter sido desenvolvida pela parte receptora,
independentemente, por seus empregados, no curso do trabalho; ou

¢) qualquer das partes obtenha ou tenha disponivel de uma outra fonte que nio a
outra parte, sem violagao pela parte receptora ou pela dita fonte de qualquer
obrigacdo de confidencialidade ou ndo uso; ou

d} seja daqui por diante fornecida por qualquer das partes a uma terceira parte sem
restrigbes quanto a divalgacao ou uso; ou

e} seja revelada pela parte receptora com prévia aprovagdo, por escrito, da parte
reveladora.

1.6 MatER1A DE CONFIDENCIALIDADE - Compreende 0 MATERIAL, a3 MODIFICACOES € 4 INFORMACAD

CONFIDENCIAL.

2. DOOBJETO
2.0. O fornecimento por TECNOPOLIS a ABC de cepas de Bs, existentes na colegéo

de cultura do género Bactllus de seus laboratérios, ou novas cepas naturais e
novos genes, isolados para o atendimento do Procrama deste Acorpo,
provenientes de materiais de diferentes nichos ecolégicos de regides do
territorio brasileiro, que sejam dotados de atividades inseticidas significativas
contra espécies de Anopheles sp. e Culex quinquesfasciatus, que possam vir a
ser desenvolvidos pela ABC em produtos industriais e de interesse comercial.

Paragrafo Unico - As novas cepas naturais e os novos genes de Bs serdo
isolados e identificados através de pesquisa a ser efetuada por TECNOPOLIS,
conforme Protocolo Sumarizado constante do Anexo I deste Acordo.

3. DATITULARIDADE
3.1. Da Tituraripanpe pa TECNOPOLIS - A TECNOPOLIS serd proprietaria (a) do

MatgriaL, incluindo qualquer MaTeriaL contido ou incorporado nas
Mobrricacoes e (b) da InFormacio CONFIDENCIAL que ja possuia antes da
assinatura deste Acorvo ou resultado de sua cria¢iio no transcorrer do
PrOGRAMA.

3.2. Da TrruLaripape pa ABC - A ABC sera proprietaria (a) das MopiFicagoes, exceto

do Material de propriedade da TECNOPOLIS ai contido, (b) das substincias
criadas através do uso do MaTERIAL ou Das MODIFICACOES, QUE ntde contenham o
MatTerIAL OriGINAL, DESCENDENTES e DeERIVADOS NA0 MobirFicapos €, (¢) da
IxrorMacAo CONFIDENCIAL que ja possuia antes da assinatura deste Acorpo ou
resultado de sua criagio no transcorrer do PROGRAMA.

3.3. Da Trruraripape Consunta - ATECNOPOLIS e a ABC terfo propriedade conjunta
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forem INrorMagao Conppencial resultado de atividades conjugadas de ambas
as partes e, neste caso, a participacdo relativa da TECNOPOLIS e da ABC na
titularidade sera negociada entre as partes, caso nio seja aceita a titularidade
dividida em partes iguais.



4. CONFIDENCIALIDADE E USQO RESTRITO

4.1. A TECNOPOLIS e a ABC, considerando a miitua troca e revelagdo da MATERIA
DE CONFIDENCIALIDADE, Se comprometem em relagido 4 esta MATERIA DE
CoNFIDENCIALIDADE recebida da outra parte, ou de uma terceira parte em nome
da outra parte, a:

a) manter a MaTERIa pE CONFIDENCIALIDADE em sigilo, usando-a somente para os
propodsitos do ProGraMa e ndo usar a MATERIA DE CONFIDENCIALIDADE para qualquer
outro proposito industrial ou comercial que néo esteja em conformidade com um
posterior acordo entre as partes;

b} néo copiar cu registrar por escrito qualquer parte da MATERIA DE CONFIDENCIALIDADE,
exceto o que seja razoavelmente necessirio para os propésitos do PRoGRAMA e, que
quaisquer copias ou regisiros por escrito assim feitos serdo propriedade da parte
reveladora;

¢) nao revelar,‘ por si ou eventuais sucessores, suas empresas coligadas,
subsididrias ou a elas de qualquer forma relacionadas, a qualquer titulo, sob
nenhum pretexto, ou qualquer meio, a MATERIA DE CONFIDENCIALIDADE, qUET para
os seus empregados guer para terceiros, exceto para aqueles empregados, diretores
ou consultores que necessitem conhecé-la para os propositos do ProGrama;

d) responsabilizar-se pela eficacia das subcl4dusulas (a), (b) e (c¢) acima, por seus
empregados, diretores ou consultores a quem a MAaTER1a DE CONFIDENCIALIDADE for
revelada de acordo com a subclausula (¢) acima, e;

e) manter a MATERIA DE CONFIDENCIALIDADE ¢Om o mesmo cuidado com que mantém sua
propria matéria de confidencialidade ou proprietaria, garantindo prover tal
informaciio de proteciio adequada contra revelagio, copia ot uso nio autorizados.

4.2. A ABC concorda em que o MATERIAL, exceto conforme disposto em contrario por
este Acorpo para fins de atender & Cldusula 2.0., () serd usado exclusivamente
para finalidades de ensino e pesquisa, (b) nfio serd usado em pessoas humanas,
em testes clinicos on para fins de diagndstico envolvendo pessoas humanas, sem
o prévio consentimento da TECNOPOLIS, (c) ser4 usado somente nas
instalacdes da ABC e (d) nfo seri transferido para terceiros sem o prévio
consentimento por eserito da TECNOPOLIS.

4.3. Para fins de registro de guaisquer produtos que contenham MaTéria DE
ConFipENCIALIDADE de propriedade da TECNOPQLIS, perante qualquer
autoridade governamental competente, a ABC reconhece que esta MATERIA DE
CONFIDENCIALIDADE estd protegida pela Segfio 7 do Acordo Sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ac Comércio e, a ABC adotara
todas as medidas necessarias para assegurar que a autoridade governamental
competente esteja ciente desta condigiio e concorda também em notificar
imediatamente & TECNOPOLIS caso esta autoridade demonstre intengéo ou
divulgue, de alguma maneira, tal MATERIA DE CONFIDENCIALIDADE.
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5. DOS DIREITOS E OBRIGACOES
7. REPRESENTACAO E NOTIFICACAO

7.0. Qualquer notifica¢iio requerida sob os termos deste Acorpo podera ser apre-
sentada pela TECNOPOLIS ou pela ABC 4 outra parte, através de entrega
pessoal, ou por TELEX ou por FAX, seguida por uma copia enviada pelo cor-
reio no dia seguinte, ou podera ser enviada diretamente, com porte pago,
por correio registrado ou certificado, ao enderego respectivo da parte notifi-
cada, conforme segue:

1) Sendo destinataria a TECNOPOLIS:

[...]
2) Sendo destinatiria a ABC:

I...]
8. DA LEI APLICAVEL

8.1. Este Acorpo serd regido pelas leis do Brasil e da Suiga, quando os atos forem
cometidos, respectivamente, emn territdrio brasileiro ou suigo.

8.2. As licencas mencionadas nas Clausulas 6.1 e 6.2. serdo regidas pelas leis dos
territorios dos paises onde serfo exploradas.

9. ARBITRAGEM E FORO

9.0. Quaisquer disputas que venham a surgir entre as partes e que ndo possam ser
dirimidas amigavelmente, serdo definitivamente resolvidas por juizo arbitral,
a ser estabelecido perante a [...], de acordo com as ditas regras.

10. VIGENCIA E RESCISAQ

10.1. A vigéncia deste Acorpo € de 2 (dois) anos a contar da data de sua assinatura,
podendo ser renovade por periodos de 1 (um) ano, se a TECNOPOLIS ou a
ABRC propuserem & outra parte a renovagdo até 60 (sessenta) dias antes da
data de término.

Paragrafo Unico - A TECNOPOLIS ou a ABC poderdo, por acordo mituo,
rescindir este Acorpo com um prazo minimo de antecedéncia de 60 (sessenta)
dias.

10.2, Apds o término da vigéncia deste Acorpo, as seguintes cliusulas permanecerdo
vigentes de acordo com os prazos aqui estipulados:

a) a Cladnsula 3 persistira ainda vigente pelo prazo de 10 (dez) anos, a menos que o
prazo de qualquer direito de propriedade intelectual conferido 4 TECNOPOLIS
ou 4 ABC seja superior a este prazo e, neste caso, terd validade ¢ prazo maior,

b) a Clausula 4 persistir4 ainda vigente pelo prazo de 10 (dez) anos;

¢) as Clausulas 6.1 e 6.2 persistirfio vigentes em conformidade com as disposigges
das alineas “a" e “b” desta Cldusula.
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E, para todos os efeitos, a TECNOPOLIS e a ABC celebram o presente Acorpo em 2
(dois) exemplares idénticos, respectivamente em portugués e inglés, cada qual deles
em 2 {duas) vias de igual teor e forma, todos considerados originais para os mesmos
propositos, firmados por seus respectivos representantes autorizados e na presenga
das testemunhas abaixo-assinadas.

Local e data:
Pela TECNOPOQOLIS:

Dr. José da Silva
Presidente

Testemunhas:

1.

2.

Pela ABC:

Dr. Louis de Beaufort
Diretor de Pesquisa

Testemunhas:
1.

2.
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