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THE NEW PATENT LAW, THE CHEMICAL INDUSTRY AND THE UNIVERSITY. This paper
aims to present some features of the Industrial Property Law now in force in Brazil, as far as they
could be regarded to the activities of research and development in the field of Chemistry and
related areas, not only in the chemical industry but also in the university. By means of analysis of
the main articles and paragraphs, which could deal with the mentioned activities, the author points
out the scope and limitations of that law and explains the meaning of common technical terms
usually found in patent concerns. Ultimately, a brief discussion on the actual and the potential
role of the Brazilian university in the sphere of the Industrial Property is made.
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I. INTRODUCAO

A lei 9.279 (de 14.05.96), publicada no Diario Oficial da
Unido de 15.05.96 (pags. 8.353 a 8.366), que entrou em vigor
em 15.05.97, conhecida como a “Lei das Patentes’, nos seus
244 artigos, na verdade é bem mais ampla do que sugere o
nome que a popularizou.

Além disso, desde os seus primeiros anteprojetos, essa lei
foi bastante discutida, combatida e defendida, criando-se muita
polémica em diversos setores, mas, principalmente, nagueles
ligados as industrias quimicas em geral, e as indUstrias farma-
céuticas e de Biotecnologia, em particular.

Os objetivos do presente trabalho sdo dois. Primeiro, gosta-
ria de partilhar com o leitor alguns conhecimentos adquiridos
durante os quatro anos em que atuei como analista de patentes,
bem como introduzir (de modo bem sucinto) os conceitos ba-
sicos envolvidos na legislagdo patentaria. Segundo, creio que
essa minha experiéncia, aliada a algum senso critico, me per-
mitem fazer algumas apreciagdes e sugestdes no que se refere
aos reflexos e as implicagdes da dita legislagdo no dmbito da
industria quimica e da Universidade brasileiras.

Tais apreciagOes e sugestdes referentes a industria quimica
sd0 evidentes pelo préprio teor dos artigos analisados. Ja no
que se refere a Universidade, ousei fazer um pouco mais, con-
forme podera ser lido mais adiante.

Il. A NOVA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
(LEI 9.279, DE 14.05.96)

Nas partes que se seguem, apresentarei 0s artigos, 0s incisos
e os parégrafos relevantes ao profissional de quimica, seguidos
de comentérios que visam a melhor esclarecer a terminologia
algo estranha do texto legal, bem como a elucidar alguns con-
ceitos e principios por tras do mesmo. Detalhes adicionais re-
lativos a casos especificos, poderdo ser encontrados nos de-
mais artigos da lei em estudo.

O termo “objeto”, conforme aqui utilizado, se refere a qual-
quer ente que possa ser matéria de uma patente (um processo,
uma familia de moléculas quimicas, uma aplicacdo, etc.).

Um fato que merece destague € que uma patente (mais pre-
cisamente, uma carta-patente) € um documento concedido pelo
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governo de um pais ou grupo de paises (no caso de acordos
internacionais sobre a matéria) e que s6 tém validade ou que
sO gera efeitos naquel e pai's ou grupo de paises. Portanto, uma
patente brasileira s vale no Brasil. Freqlientemente, o leigo
toma como verdadeiro o conceito de que um objeto patentea-
do, digamos, na Alemanha, esta protegido no Brasil da explo-
ragdo por terceiros. Isso ndo &, absolutamente, verdade.

Além disso, uma idéia pré-concebida bastante freqiiente é que
a comercializagdo de um dado objeto patentedvel envolve, ne-
cessariamente, 0 seu patenteamento. |sso também né&o é verdade.
Nada impede, por exemplo, que um pesquisador, que desenvol-
veu um dado processo quimico, explore comercialmente tal pro-
cesso. No entanto, sem a patente, ndo existird a protecéo legal
que impedira que terceiros também explorem comercia mente
€sSe processo, tanto quanto possam ou queiram. Conforme vere-
mos, a patente, por meio de um monopdlio, delimita as frontei-
ras do direito de exclusividade do inventor, no que se refere a
exploragdo do objeto em questdo, impedindo que terceiros
aufiram os beneficios dessa exploragédo desautorizada.

DISPOSI COES PRELIMINARES
Artigo 1°

Essa lei regula direitos e obrigagdes relativos a proprieda-
de industrial.

Comentéario

A presente lei ndo se refere somente as patentes de inven-
¢80. Além delas, essa lei regula os direitos e obrigagOes rela-
tivos as patentes de modelo de utilidade, aos registros de dese-
nhos industriais, aos registros de marcas, a repressao as falsas
indicacOes geogréficas e a repressdo a concorréncia desleal.

O leitor j& deve ter ouvido a expressdo modelo de utilidade
em alguma ocasido. O modelo de utilidade difere da invencéo,
principalmente, pelo grau de inventividade envolvido. Um
exemplo ajudara a elucidar tal diferenca.

Até o comego desse século, eram muito comuns (sendo 0s
Unicos portéteis!) os reldgios de bolso. Para se ver a hora, a
pessoa sacava do bolso o reldgio, via as horas e tornava a
colocé-lo ali. Alguns historiadores atribuem a Santos Dumont
a “invencdo” do reldgio de pulso, tal como o conhecemos hoje
em dia. Dizem que Dumont vivia com as méaos ocupadas (e,
eventualmente, sujas) com suas experiéncias mecénicas, 0 que
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dificultava bastante a simples tarefa de ver as horas, nos mol-
des de entdo. Assim, para facilitar essa tarefa, ele adaptou uma
correia afivelada ao seu rel6gio, de modo a poder prendé-lo
em seu pulso. Nascia, entdo, esse tipo de reldgio.

Ora, ao introduzir esse aper feicoamento no relégio de bol-
s0, Santos Dumont ndo modificou a maneira pela qual a passa-
gem do tempo era medida (por meio de uma disposi¢do coe-
rente de molas e engrenagens mecanicas), apenas tornou essa
maneira mais pratica de ser utilizada. Ele ndo alterou o con-
ceito do que era um relégio. Portanto, uma patente de modelo
de utilidade visa a proteger tais aperfeicoamentos que venham
a tornar mais prética uma invengdo ja existente.

Mais tarde, os suigos inventaram o rel6gio digital que, por
introduzir uma maneira totalmente diferente (e, portanto, nova)
de medir a passagem do tempo, foi objeto de varias patentes
de invencgdo para suas peculiaridades técnicas.

Artigo 5°

Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os direi-
tos de propriedade industrial.

Comentério

Uma patente &, segundo a lei, um bem mével (como um
carro ou casa, por exemplo) e, como tal, pode ser vendido,
comprado, licenciado, doado, etc.

TITQLO I: DAS PATENTES
CAPITULO I: DA TITULARIDADE

Artigo 6°, paréagrafo 2°

A patente podera ser requerida em nome proprio, pelos her-
deiros ou sucessores do autor, pelo cessionario ou por aquele a
guem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestacéo de servi-
¢os determinar que pertenca a titularidade.

Comentario

A lei é clara ao estabelecer que o autor (inventor), ou seus
herdeiros, sdo os Unicos que podem solicitar um pedido de
patente, e somente eles. No entanto, ela ressalva que, por for¢ca
das clausulas de um contrato de trabalho ou de prestacédo de
servigos, a titularidade (posse) da invencéo terd que ser cedida,
pelo inventor (cedente), a uma empresa, instituicdo de pesqui-
sas ou outra pessoa fisica ou juridica (cessionario).

Artigo 7°

Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invengao
ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de
obter patente serd assegurado aquele que provar o depdsito mais
antigo, independentemente das datas de invencdo ou criagéo.

Comentério

N&o importa o esforgo anterior de pesquisa e de desenvol-
vimento gasto por dois ou mais inventores, sera assegurado o
direito de prioridade aquele que depositar primeiro o seu pe-
dido de patente. Ja houve casos em que esse direito de priori-
dade foi decidido por diferenca de horas no carimbo de proto-
colo, dado pela reparticdo de patentes, nos respectivos pedidos
de patente para um mesmo objeto. E sempre recomendavel,
portanto, que haja sigilo nas linhas de pesquisa e de desenvol-
vimento quando o seu objeto puder ser estratégico do ponto de
vista comercial.
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CAP[TULO I1: DA PATENTEABILIDADE
SECAO |: DAS INVENCOES E DOS MODELOS
DE UTILIDADE PATENTEAVEIS

Artigo 8°

E patentedvel ainvencdo que atenda aos requisitos de novi-
dade, atividade inventiva e aplicag&o industrial.

Comentario

E curioso constatar que existem requisitos para que uma
invencdo seja considerada patenteavel. Mais adiante (Artigo
18), veremos que esses sao requisitos necessarios, porém nao
suficientes para que um objeto seja patenteavel.

Artigo 10°

N&o se considera invengdo nem modelo de utilidade:

| descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

1 concepgdes puramente abstratas;

Il esquemas, planos, principios ou métodos comerciais,
contabeis, financeiros, educativos, publicitarios, de sor-
teio e de fiscalizagéo;

IV as obras literédrias, arquitetdnicas, artisticas e cientificas
ou qualquer criagdo estética;

Y, programas de computador em si;

VI  apresentacdo de informacdes;

VIl regras de jogo;

VIIl técnicas e métodos operatérios ou cirdrgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo
no corpo humano ou animal; e

IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biol 6-
gicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isola-
dos, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser
vivo natural e os processos bioldgicos naturais.

Comentério

Esse é, no meu entender, um dos artigos mais importantes
da presente lei. Dos seus incisos, destaco os seguintes: |, V,
VIl e IX.

O inciso | é claro ao afirmar que ndo é considerada inven-
¢do a simples descoberta de algo novo. Esse fato é até 6bvio,
pois invencdo sempre pressupde a interveniéncia do intelecto
humano sobre os recursos da natureza somada a um certo
sinergismo decorrente da inteligéncia do inventor. Portanto, a
constatacdo de que existe algo novo, por si SO, ndo possui
qualquer mérito inventivo.

O inciso V estabelece que um programa de computador iso-
lado ndo é considerado invencdo. No entanto, €le é patenteavel
se estiver ligado a algum objeto. Por exemplo, é perfeitamente
considerado como invencdo um sistema de controle de uma
caldeira (arranjo coerente de “software”, valvulas de controle,
dutos, etc.) realizado por computador, mas ndo o “software”,
isoladamente, que faz esse controle. A protecdo legal atual-
mente utilizada para a protegdo de “softwares’ é o direito au-
toral. Essa protecdo é decorrente do chamado direito natural
gue um cidaddo possui e as particularidades desse tipo de pro-
tecdo, bastante polémico e controvertido por sinal, ndo é co-
berta pelas disposi¢des da lei em estudo.

O inciso VIII diz que uma nova técnica cirdrgica ndo é con-
siderada invencdo, o que é bastante razoavel, uma vez que assim
Se assegura que tais técnicas estejam ao alcance de todos os que
delas possam se beneficiar. Além disso, ndo sdo considerados
invengdes os métodos terapéuticos e de diagnose in vivo; contu-
do, tais processos in vitro sdo considerados invengdes.

Finalmente, o inciso | X assegura que 0s seres vivos, tal como
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sdo encontrados na natureza, ndo sdo considerados invencoes.
Por exemplo, se for isolado da terra um novo microorganismo
que produza um determinado antibidtico, esse isolamento, bem
€como o préprio microorganismo nativo, ndo serdo considerados
invengdes. Contudo, se esse mesmo microorganismo for subme-
tido a manipulagtes genéticas que o tornem, por exemplo, mais
potente ou mais resistente, ele serd, mediante certas condicoes,
considerado como invengdo. Acredito que isso derruba o mito,
defendido por alguns criticos mais radicais da nova lei de pro-
priedade industrial, de que a soberania da Amazobnia (e sua
biodiversidade) estaria por ela ameagada... Ver, também, nesse
sentido, o disposto no Artigo 18, a seguir.

Artigo 11

A invencéo e o modelo de utilidade sdo considerados novos
quando ndo compreendidos pelo estado da técnica.

Artigo 11, parégrafo 1°

O estado da técnica é congtituido por tudo aguilo tornado aces-
sivel ao plblico antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descricdo escrita ou oral, por uso ou quaquer outro meio, no Brasil
ou no exterior, ressalvado o disposto nos Artigos 12, 16 e 17.

Comentério

O presente artigo estabelece em lei o requisito de novida-
de de um objeto de patente. Essa novidade é em termos ab-
solutos, isto & o objeto tem que ser novo no espago e no
tempo. Se alguém, em qualquer lugar ou época, tornou aces-
sivel ao publico o objeto da patente pretendida, ele ndo sera
patentedvel por carecer do requisito de novidade. Aqui, tal-
vez, esteja um artigo muito importante para os pesquisadores
de universidades e de centros de pesquisa: por desconheci-
mento da lei, acaba-se perdendo a chance de patentear algo
bastante promissor comercialmente, quando se publica um
artigo em revistas especializadas ou se apresenta algum tra-
balho em congressos ou semindrios tratando do objeto pre-
tendido. Isso é agravado mais ainda pelo modelo de avalia-
¢do de produtividade vigente, que entende que quanto mais
artigos publicados e trabalhos apresentados mais produtivo €
0 pesquisador. Essa produtividade®, muitas vezes, facilita o
acesso as linhas de financiamento governamentais para a con-
tinuidade das pesquisas. Creio, sinceramente, que tal modelo
necessita ser revisto a fim de compatibiliz&-lo a legislagéo
patentaria e para que os mencionados pesquisadores possam
auferir os beneficios desta.

Sobre isso, permito-me um conselho: se o objeto pesquisado
tiver algum interesse comercial por parte do pesquisador ou da
instituicdo a qual ele pertence, primeiro deposite um pedido
de patente correspondente e, s6 depois, divulgue livremente os
seus detal hes!

Finalmente, recomendo fortemente que o depdsito de um pe-
dido de patente seja precedido por uma busca prévia. Tal busca
pode (e deve) ser feita no INPI e em bancos de patentes no
exterior acessados por computador, por meio do sistema
DIALOG, por exemplo. Entretanto, qualquer busca, por melhor
que sgja feita, nunca é completa, havera sempre uma parcela de
documentos que ndo sera coberta. A busca prévia tem, pois, a
finalidade de minimizar os riscos envolvidos no sentido de se
encontrar algum documento (patente, artigo, etc.) que invalide o
requisito de novidade do objeto a ser patenteado, evitando que
se perca tempo e dinheiro desnecessariamente.

Artigo 12

N&o sera considerada como estado da técnica a divulgagéo
de invengdo ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante
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0s 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a da
prioridade do pedido de patente, se promovida:

| pelo inventor;

Il pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
através de publicagéo do pedido de patente depositado sem
o0 consentimento do inventor, baseado em informagdes des-
te obtidas ou em decorréncia de atos por ele realizados, ou

Il por terceiros, com base em informag6es obtidas direta ou
indiretamente do inventor ou em decorréncia de atos por
ele realizados.

Artigo 12, Paréagrafo dnico

O INPI podera exigir do inventor declaracdo relativa a di-
vulgagdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condi¢oes esta-
belecidas em regulamento.

Comentéario

O disposto no artigo acima recebe a denominagéo de periodo
de graca. Recomendo fortemente que os senhores inventores
ndo se utilizem indiscriminadamente do mecanismo previsto
pelo presente Artigo 12. Ao contrario, deve-se langar méo dele
como um Ultimo recurso para se tentar salvar o requisito de
novidade do objeto de um pedido de patente (e, muito comu-
mente, de anos de pesquisa...) tornado publico inadvertidamente
por meio de um artigo em literatura especializada ou de exposi-
¢80 em um congresso, por exemplo. Por que razdes?

Primeira: em tais circunstancias, sempre havera a possibili-
dade de algum questionamento legal e/ou técnico quanto a si-
milaridade do objeto que foi tornado publico previamente com
relacdo aquele objeto do pedido correspondente, por terceiros
ou pelo proprio INPI. Pode-se alegar, por exemplo, que, no
pedido correspondente, estd sendo introduzida matéria nova,
ou mesmo que ndo tenha unidade inventiva (ver o Artigo 21,
abaixo), com relacdo ao objeto divulgado previamente.

Segunda: 0s concorrentes (outros grupos de pesquisa ativos na
area em questdo, laboratdrios, etc) tomaréo conhecimento do estd
gio atua de P & D do inventor e de seus colaboradores de forma
prematura, o que pode ser estrategicamente importante para aque-
les. Como assm? E simples. Se, por um lado, o artigo acima garan-
te 0 monopdlio dos objetos tornados publicos previamente, nada se
pode fazer quanto a0 monopdlio dos desdobramentos técnicos nédo
Obvios daqueles objetos. Em outras palavras, € comum que grupos
de pesguisa que atuem em édreas semel hantes estejam mais ou menos
Nno mesmo estagio de P & D. Ao se tornar publicos determinados
dados e resultados, o grupo de pesguisa concorrente salta etapas
de trabalho e pode se dedicar aos esforcos de P & D subseqgiien-
tes, tomando a dianteira na linha de estudo especifica.

Terceira (e ndo0 menos importante): embora mecanismos se-
melhantes ao disposto no presente artigo existam na legislagdo
de propriedade industrial de muitos paises (mas nédo de todos
0s paises), eles podem variar na sua forma e na sua abrangéncia.
Nesse caso, também serd aberta a possibilidade de um questio-
namento técnico e/ou legal quanto a similaridade do objeto tor-
nado publico previamente face ao do pedido de patente corres-
pondente, s que no exterior, onde os custos envolvidos na bu-
rocracia envolvida podem inviabilizar esse ultimo.

Finalmente, quando o mencionado parégrafo Unico diz que
“O INPI poderd exigir do inventor declaragdo relativa a divulga-
¢do, acompanhada ou ndo de provas, nas condigdes estabeleci-
das em regulamento”, pela minha experiéncia, o INPI certa-
mente exigiré tal declaragdo acompanhada de tais provas, o que,
no minimo, representa um aumento dos custos envolvidos no
processamento do pedido de patente correspondente, e, entre
outras coisas, sujeitard 0 objeto do pedido a uma andlise dos
funcionérios competentes do INPI, que podem interpreté-las de
maneira desfavoravel ao inventor.
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Como jadito, fiquemos, pois, do lado seguro: primeiro depo-
site o pedido de patente, depois divulgue o(s) seu(s) objeto(s).

Artigo 13

A invencéo é dotada de atividade inventiva sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou
6bvia do estado da técnica.

Comentario

Considero esse artigo tdo polémico quanto a objetividade
das palavras “evidente” e “6bvia’ nele contidas. Ora, 0 que é
evidente e ébvio para alguém bem dotado intelectualmente
podera ndo o ser para alguém medianamente dotado. No entan-
to, como os principios por tras desse artigo ja existiam na lei
antiga, creio que 0s mecanismos usados para contornar 0s
possiveis impasses continuem validos.

Artigo 14

O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre
gue, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira co-
mum ou vulgar do estado da técnica.

Comentério

Reproduzo, aqui, 0 comentario anterior, apenas substituindo
as palavras “evidente” e “ébvia’ por “comum” e “vulgar”. No
entanto, pela propria natureza do modelo de utilidade, o grau
de inventividade envolvido é menor que aquele de uma inven-
¢do. Portanto, a discussdo envolvendo a atividade inventiva
se tornara mais acirrada e mais dificilmente defensavel por
parte do inventor.

Felizmente, os pedidos de patente de modelo de utilidade
aplicaveis no ambito da indlstria quimica sdo muito raros.

Artigo 15

A invencéo e o modelo de utilidade s&o considerados susce-
tiveis de aplicagdo industrial quando puderem ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indUstria.

Comentario

O Artigo 15 define o terceiro requisito de patenteabilidade,
a aplicacdo industrial. Todo objeto de patente, para ser
patenteavel, deve servir para alguma finalidade pratica. To-
davia, é curioso saber que ja houve casos de “inventores’ que,
a todo custo, quiseram patentear os chamados moto-continuos
de primeira e de segunda espécie, os quais sdo, respectivamen-
te, maguinas térmicas que violam a primeira e a segunda leis
da termodindmica...

SECAO I1: DA PRIORIDADE
Artigo 16

Ao pedido de patente depositado em pais que mantenha
acordo com o Brasil, ou em organizagdo internacional, que
produza efeito de dep6sito nacional, sera assegurado direito de
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, ndo sendo o
depdsito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nes-
Ses prazos.

Artigo 16, paréagrafo 3°

Se ndo efetuada por ocasido do depdsito, a comprovacdo deve-
ré ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do deposito.
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Comentario

O Artigo 16 trata de um aspecto muito importante da legis-
lag8o patentéria, a prioridade.

Por diversas razdes, uma empresa pode ter o interesse de
que o fruto de seus esforcos de P & D seja explorado comer-
cialmente em diversos paises. Dai, portanto, existe a necessi-
dade de se requerer a patente correspondente em diferentes
paises de interesse.

Esse é um problema antigo, e, com o intuito de minimizar
0 mesmo, foi criada, ha mais de cem anos, a Convencéo da
Unido de Paris (CUP), da qual o Brasil é pais signatério na
qualidade de fundador. Em linhas gerais, essa convencéo ga-
rante aos cidaddos de paises membros e a seus cidaddos
domiciliados em outro pais membro que ndo o proprio, a cha-
mada prioridade unionista. Por exemplo, digamos que um
brasileiro depositou um pedido de patente para um dado objeto
no Brasil. Pela CUP, ele terd o prazo de 1 (um) ano para de-
positar um pedido correspondente em qualquer pais membro
daguela convencao, por exemplo, a Franca. Se, nesse intervalo
de um ano, um francés ou qualquer cidaddo de um pais signa-
tério da CUP residente na Franga, depositar ali um pedido de
patente para 0 mesmo objeto, esse pedido sera preterido em
favor do pedido do cidaddo brasileiro mencionado. Ou seja, o
pedido “brasileiro” teria prioridade sobre o “francés’.

Além da CUP, existe o PCT (Patent Cooperation Treaty),
gue, entre outros aspectos, permite postergar em até trinta meses
a decisdo de se depositar um pedido de patente nacional (em
um dado pais), com base em um pedido de patente internaci-
onal previamente depositado. O Brasil também é signatério do
PCT. Assim sendo, tanto a CUP quanto o PCT, se bem utiliza-
dos, serdo instrumentos eficientes na tomada de decisdo em
questdes de protecdo legal de objetos em mercados externos.

Artigo 16, paréagrafo 5°

No caso de o pedido depositado no Brasil estar fielmente con-
tido no documento de origem, sera suficiente uma declaragéo do
depositante a este respeito para substituir a traducéo simples.

Comentario

O disposto no paragrafo acima é importante no sentido de
reduzir a burocracia e os custos envolvidos no depésito de
pedidos de patente brasileiros reivindicando uma prioridade
estrangeira. Boa parte dos custos envolvidos em tais casos se
deve a traducdo para o portugués do pedido estrangeiro. Nesse
aspecto, a nova lei tréz duas inovagdes: a admisséo de tal de-
claragéo e a aceitagdo de uma tradugéo simples. Na lei antiga,
ndo existia a possibilidade da primeira e a segunda teria que
ser juramentada, bem mais cara e menos acessivel que a tradu-
¢édo simples.

Finalmente, esse artigo é importante também pelo fato de
gue, muitas vezes por questdes contratuais com alguma empre-
sa estrangeira, o pesquisador brasileiro terd que depositar o
pedido correspondente ao resultado de suas pesquisas em um
pais estrangeiro, para, mais tarde, depositar um pedido corres-
pondente no Brasil.

Artigo 16, paréagrafo 7°

A falta de comprovag&o nos prazos estabel ecidos neste arti-
go acarretara a perda de prioridade.

Comentério

Essa perda € irrecuperavel e suas conseqliéncias bem po-
dem ser avaliadas a luz dos dois comentarios anteriores.
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Artigo 17

O pedido de patente de invencdo ou de modelo de utilidade
depositado originalmente no Brasil, sem reivindicag@o de priori-
dade e ndo publicado, assegurard o direito de prioridade ao pedi-
do posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo
mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

Artigo 17, Paréagrafo 1°

A prioridade sera admitida apenas para a matéria revelada no
pedido anterior, ndo se estendendo a matéria nova introduzida.

Artigo 17, Paréagrafo 2°

O pedido anterior ainda pendente sera considerado definiti-
vamente arquivado.

Artigo 17, Paréagrafo 3°

O pedido de patente originario de divisdo de pedido anteri-
or ndo podera servir de base de reivindicacdo de prioridade.

Comentérios

Aqui se define em lei 0 que se costuma chamar de prioridade
interna. No meu entender, o “caput” desse artigo é redundante,
face a0 que foi disposto no Artigo 16, pois, sendo o Brasil signa-
tério da CUP, o pedido originamente depositado, desde que ndo
publicado, automaticamente poderia servir de base a prioridade
de outro a ele correspondente no prazo de um ano.

Ja o paréagrafo 1° constitui uma preciosa oportunidade de se
introduzir aperfeigcoamentos desenvolvidos para o objeto do pe-
dido, ap6s o deposito desse Ultimo. Infelizmente, a prioridade
interna ndo protegera os ditos aperfeicoamentos, apenas a maté-
ria originalmente presente no pedido. Creio que, se houvesse
unidade inventiva (ver o Artigo 21, abaixo), me pareceria bas-
tante razoavel que tanto a matéria depositada origina mente quan-
to aintroduzida posteriormente fossem beneficiadas pela priori-
dade interna. No entanto, é possivel que os legisladores, j& pre-
vendo a polémica que estaria envolvida na andlise da dita unida-
de inventiva, quando da introducdo da matéria nova, sabiamente
fizeram a ressalva contida no paréagrafo 1°.

O parégrafo 2° do presente artigo, é desnecessariamente
dréstico, porque ele determina o arquivamento definitivo do
pedido original, o qual poderia gerar mais de um pedido de
patente dentro da mesma unidade inventiva, e ndo apenas um
como subentende-se a partir do “caput” do presente artigo.

O parégrafo 3° me parece contradizer o que diz o Artigo
16, do ponto de vista da CUP; pois, se 0 pedido originario de
divisdo atender aos requisitos estipulados tanto no Artigo 16
quanto na CUP, n&o vejo por que motivo se deveriaimpedir que
ele servisse de base a prioridade de outros pedidos pertinentes.

SEGCAO 111: DAS INVENCOES E DOS MODEL OS DE
UTILIDADE NAO PATENTEAVEIS

Artigo 18
N&o sdo patenteaveis:

I o que for contrério @ moral, aos bons costumes e a segu-
ranca, a ordem e a sadde publicas;

Il as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificagéo de suas proprieda-
des fisico-quimicas e os respectivos processos de obtengdo ou
modificagdo, quando resultantes de transformacgdo do nu-
cleo atdbmico; e

Il o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patentesbilidade
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- novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - pre-
vistos no artigo 8° e que ndo sejam mera descoberta.

Artigo 18, Paréagrafo dnico

Para os fins desta lei, microorganismos transgénicos sdo
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais,
gue expressem, mediante intervencdo humana direta em sua
composi¢ao genética, uma caracteristica normalmente ndo al-
cancével pela espécie em condicOes naturais.

Comentario

Foi em torno desse artigo (e daqueles que regulam a paten-
teabilidade dos produtos e processos farmacéuticos e do
pipeline, que veremos mais tarde) que foram travadas as lutas
mais “sangrentas’ sobre a nova lei de propriedade industrial.
Era no artigo correspondente da antiga lei (Artigo 9°), onde
estavam os produtos quimicos em geral, os produtos e proces-
sos farmacéuticos e alimenticios, que se fazia a exclusdo des-
ses objetos da patenteabilidade.

Osincisos| e ll acima, foram praticamente copiados dalei antiga
e, sinceramente, ndo vejo 0 por qué de terem sido mantidos.

Até onde sei, nunca um pedido de patente foi indeferido com
base nos preceitos dispostos no inciso | acima. Ainda a luz,
desse inciso, pude ver e ler muito a respeito da (n&o) patentea-
bilidade dos produtos e processos farmacéuticos, porém ndo li
nem vi absolutamente nada sobre a (ndo) patenteabilidade de
armas, cuja Unica finalidade é ferir ou matar, ou de cigarros, por
exemplo. Fatos como esses € que me convencem de que as dis-
cussdes sobre a presente lei s80 muito mais baseadas em argu-
mentos politicos do que em fundamentos técnicos.

Sobre o inciso Il, também nada li ou ouvi, e, infelizmente,
se excluiu da patenteabilidade os frutos da pesquisa na area
nuclear, talvez por uma visdo estreita dos nossos legisladores
gue véem na manipulagdo do ndcleo atdbmico somente a possi-
bilidade de se construir armamentos, e ndo todo o campo da
moderna diagnose médica, dos novos materiais e de tantas
aplicagdes pacificas que os elementos transuranicos ensejam.

Jaoinciso Il, no meu entender € um avanco. Nele se asse-
gura a patenteabilidade dos microorganismos alterados geneti-
camente, excluindo-se aqueles nativos (tal como encontrados
na natureza). Além disso, esta claro que os animais e plantas
(e suas partes) ndo sdo patenteaveis. Em linhas gerais, uma
linhagem de células de levedura que foi alterada geneticamen-
te para produzir mais etanol que as suas “primas’ nativas €
patentedvel, enquanto que uma variedade de cana-de-agUcar,
gue foi manipulada em seus genes para ter um teor de sacarose
maior que os espécimes nativos da mesma, ndo o é.

CAP[TULO I11: DO PEDIDO DE PATENTE
SECAO |: DO DEPOSITO DO PEDIDO

Artigo 19

O pedido de patente, nas condi¢bes estabelecidas pelo
INPI, contera

| requerimento;

Il relatério descritivo;

Il reivindicacgdes;

IV desenhos, se for o caso;

V resumo; e

VI comprovante do pagamento da retribuicao relativa ao depdsito.

Comentario
Como toda reparticdo publica que se preza, o INPI cobra taxas

(retribuicdes) sempre que possivel, normalizando e formalizando
os procedimentos por meio de Atos Nor mativos e de formularios.
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Cabe, aqui, uma palavra sobre os escritorios especializados
em propriedade industrial.

Praticamente todas as exigéncias e providéncias legais esta-
belecidas na presente lei estdo ligadas a prazos para o seu
cumprimento, alguns dos quais sdo fatais, gerando penalizagdes
irreversiveis. Por mais atento e sistematico que seja 0 pesqui-
sador ou 0 empresario, € comum a néo observancia dos ditos
prazos ou de algum aspecto formal, provocando, no minimo,
custos e atraso no processamento de seu pedido de patente.
Sou da opinido que nada impede que um pedido de patente
seja redigido pelo proprio inventor ou por algum membro de
sua equipe, para, antes do depdsito, ser analisado por um es-
pecialista em patentes. Esse Ultimo podera fornecer algumas
sugestdes valiosas quanto a redagéo do pedido, principalmente
das reivindicagdes, que poderdo evitar muitas dores de cabeca
no futuro. No entanto, a partir do dep6sito do pedido, conside-
ro fundamental a entrega do acompanhamento do dito proces-
samento a um escritério especializado. Por um lado, porque
eles ja possuem uma estrutura de acompanhamento de prazos e
de formatizagéo, formulérios proprios (e prética em preenché
los!), contato permanente com o INPI e com colegas no exte-
rior, entre outras ferramentas burocréticas. Por outro lado, por-
que essa prética vai ao encontro da tendéncia moderna em
administracdo de se tercerizar servigos, a menos, é claro, que o
volume de pedidos a serem depositados viabilizem um setor
especificamente destinado para lidar com eles, como ocorre
com muitas empresas de grande porte. Todavia, mesmo essas
recorrem aos escritérios especializados, principa mente quando
0 pedido devera ser depositado em outros paises.

SECAO I1: DAS CONDICOES DO PEDIDO
Artigo 22

O pedido de patente de invencéo terd de se referir a uma
Unica invengdo ou a um grupo de invengdes inter-rel acionadas
de maneira a compreenderem um Gnico conceito inventivo.

Comentério

No que diz respeito as invengBes no ambito da quimica,
isso quer dizer que um mesmo pedido de patente pode se refe-
rir, por exemplo, a um determinado processo quimico, a(os)
produto(s) desse processo, a(s) aplicagao(des) desse(s) pro-
duto(s) e a(os) seu(s) intermediario(s) e ao processo de prepa-
racdo deste(s), desde que esses objetos atendam aos requisitos
de patenteabilidade citados acima, compondo o que se chama
de unidade inventiva, a qual j& foi, inclusive, mencionada
acima. Se tal unidade ndo existir, os objetos deverdo ter a sua
protecdo requerida por pedidos em separado.

Artigo 24

O relatério devera descrever clara e suficientemente o obje-
to, de modo a possibilitar sua realizagdo por técnico no assun-
to e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execucéo.

Comentario

E bom se ter sempre em mente que, em caso de litigios
envolvendo questdes de propriedade industrial (como nas in-
fragbes de patentes), a palavra final ser4 dada por um juiz, a
rigor, um leigo no assunto técnico atinente a patente, e em
quimica, em particular.

Além disso, as partes envolvidas serdo representadas por
advogados, também leigos no dito assunto.

Portanto, o texto de um pedido de patente devera ser claro
e objetivo, e, por que ndo dizer, agradavel de se ler.

A redacdo como um todo tem que ser bem criteriosa, mas, em
particular, alguns cuidados também devem ser tomados no que se
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refere a descricdo de moleculas e condicfes de reagdo, sendo in-
dispensavel a interveniéncia de um especialista no assunto, a fim
de se evitar problemas e surpresas desagradaveis no futuro.

Sempre que possivel, as moléculas, radicais, grupamentos
funcionais e semelhantes devem ser nominados em conformi-
dade com a nomenclatura da lUPAC (International Union of
Pure and Applied Chemistry) de modo a se evitar qualquer
tipo de “confusdo” ou de ambiguidade que possibilite algum
tipo de infragdo. Com relag8o a isso, recomendo o excelente
trabalho dos professores Bicca e Mano sobre nomenclatura de
compostos organicos em lingua portuguesa (NOMENCLATU-
RA DE COMPOSTOS ORGANICOS, Alencastro, Ricardo
Bicca de, e Mano, Eloisa, Editora Guanabara, Rio de Janeiro,
1987). Com relacdo as grandezas fisicas, elas devem ser men-
cionadas de acordo com o Sistema Internacional - Sl.

As defini¢bes deverdo ser sempre genéricas, devendo-se
evitar, sempre que possivel, a citagdo a nomes de compostos
especificos ou a um valor determinado de alguma grandeza
fisica envolvida com o objeto da patente.

Finalmente, o presente artigo também prevé a descri¢do do
assim chamado best mode, melhor modo de concretizagéo.
Tanto quanto seja do conhecimento do inventor, o pedido de
patente devera conter o objeto descrito de modo a se obter a
melhor concretizagdo possivel do mesmo.

Artigo 24, Paragrafo Unico

No caso de material biolégico essencial arealizagdo prética
do objeto do pedido, que néo possa ser descrito na forma deste
artigo e que ndo estiver acessivel ao publico, o relatério sera
suplementado por depdsito do material em institui¢do autoriza-
da pelo INPI ou indicada em acordo internacional.

Comentario

Como € ébvio até para um leigo, € praticamente impossivel
se descrever com exatiddo todas as caracteristicas de um deter-
minado microorganismo. No entanto, a Biotecnologia, mesmo
aquela que ndo envolva os procedimentos da engenharia gené-
tica, lida, em seus processos, com variedades de microorganis-
mos com dadas peculiaridades Uteis a concretizag@o do objeto
da patente em que sdo empregados.

Com a finalidade de superar as barreiras descritivas que
surgem na redagdo de um pedido de patente que envolva mi-
croorganismos, foi criado o Tratado de Budapeste, do qual,
infelizmente, o Brasil ndo é signatério. Esse tratado estabelece
algumas diretrizes e normas para o deposito de microorganis-
mos em institui¢des depositarias autorizadas por ele, deposi-
to esse que pode ser mencionado em pedidos de patente, quan-
do necessério.

Assim, suponhamos que um inventor desenvolveu um novo
processo de obtencdo de insulina humana por via fermentativa,
utilizando uma bactéria manipulada geneticamente. Num pedi-
do de patente redigido sob a égide de uma lei que ndo contem-
ple o depésito de microorganismos para fins de patente, uma
boa parte do relatério descritivo correspondente deveria ser
dedicada a descri¢do da bactéria em si e dos procedimentos
envolvidos em sua transfecgdo. Por outro lado, havendo a hi-
potese legal de se depositar a dita bactéria em uma dada insti-
tuicdo, bastaria a menc¢éo do nimero de depdsito (por exemplo
ATCC 9.355, ou algo semelhante) no relatério, seguido do
nome da instituicdo depositaria e da data de depoésito, para se
ter uma descricdo completa daguele microorganismo. Vale lem-
brar, que o depdsito na instituicdo depositaria deve ser feito antes
do deposito do pedido correspondente na reparticdo de patentes.

Finalmente, cabe dizer que o paragrafo Unico acima, apesar
de ndo trazer todos os beneficios que a adesdo, pelo Brasil, ao
Tratado de Budapeste traria, j& € um avanco no que se refere
as patentes na area de Biotecnologia.
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Artigo 25

As reivindicagOes deverdo ser fundamentadas no relatério
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e defi-
nindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da protegao.

Comentario

Um relatério descritivo bem redigido, por si s, ndo garante
uma protecdo eficaz ao objeto de uma patente e as suas
concretizagbes. O que da, efetivamente, a protecdo desejada
sdo as reivindicacbes de um pedido de patente. N&o se pode
reivindicar o que ndo esta no relatério, mas o simples fato de
um dado aspecto da invencdo figurar no relatério descritivo e
ndo nas reivindicagBes ndo significa que esse dado aspecto
estara protegido; no meu entender, e com base em uma inter-
pretacdo estrita da lei, ndo estaria. Tanto o texto legal antigo
quanto 0 novo sdo bem claros nesse particular: o que define,
de modo claro e preciso, a matéria objeto da protecédo sdo
as reivindicacOes, e ndo o relatério descritivo.

Costuma-se dizer que as reivindicagdes determinam o que
0s outros ndo podem fazer, delimitando as fronteriras do mo-
nopdlio do titular da patente.

Creio que ficou claro, pelo exposto, que uma pessoa especidiza
da em redacdo de patentes deverd sempre dar uma boa olhada no
texto de um pedido de patente antes de seu depésito.

SECAO I11: DO PROCESSO E DO EXAME
DO PEDIDO

Artigo 30

O pedido de patente sera mantido em sigilo durante 18 (de-
Z0ito) meses contados da data de depdsito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, ap6s o que sera publicado, a ex-
cecdo do caso previsto no artigo 75.

Comentario

Esse prazo de dezoito meses pode ser abreviado, mediante
requerimento.

O Artigo 75 diz respeito as patentes de interesse da defesa
nacional. Algo semelhante ja existia na legislagcéo antiga e,
no meu entender, perdeu-se uma boa chance de se retirar tal
resquicio dos tempos da ditadura da lei de propriedade indus-
trial. A lei antiga (Lei 5.772) foi promulgada em 21 de de-
zembro de 1971...

Artigo 30, paréagrafo 2°

Da publicagdo deverdo constar dados identificadores do
pedido de patente, ficando cépia do relatério descritivo, das
reivindicagdes, do resumo e dos desenhos & disposic¢éo do pu-
blico no INPI.

Comentario

Entendo que, nessa altura, cabem algumas palavras com
respeito a filosofia do sistema de patentes.

Sempre procurei ver tal sistema a luz da sociedade como
um todo, e ndo do ponto de vista de determinados setores da
mesma. Se, por um lado, a patente significa um monopdlio
dado ao inventor, por outro, o sistema de patentes garante a
sociedade 0 acesso a um monumental conjunto de informa-
¢Oes técnicas, que poderd subsidiar a pesquisa e o desenvol-
vimento em praticamente todas as areas do conhecimento
humano. Uma pesquisa prévia a um banco de patentes, seja o
do INPI, seja algum outro no exterior, permite que, em mui-
tos casos, se evite o “reinventar da roda’: um problema que

um dado cientista tem hoje, pode muito bem ja ter sido resol-
vido por outro(s) e, o que é melhor, a solugdo pode, inclusi-
ve, ja ser de dominio publico (de uso livre) se a patente cor-
respondente ja tiver sido extinta ou se houver um pedido de
patente publicado no exterior, sem que tenha sido depositado
no Brasil, dentro dos prazos legais cabiveis e pertinentes, um
pedido de patente correspondente.

Artigo 31, paréagrafo Unico

O exame ndo serainiciado antes de decorridos 60 (sessenta)
dias da publicac@o do pedido.

Comentéario

Semanalmente, o INPI edita duas revistas intituladas Re-
vista da Propriedade Industrial - RPI, uma, de cor azul, para
patentes e outra, de cor verde, para marcas. E com base na
data de publicagdo dessas revistas, onde sdo publicados os
despachos referentes a depositos, publicagdes, pedidos de exa-
me, concessdo de cartas patente, etc., que sdo contados os pra-
zos como os do artigo acima, quando ndo houver, no artigo
correspondente, uma data de referéncia.

O prazo de sessenta dias dado acima permite que se prepa-
re, em tempo habil, as eventuais oposicoes, por terceiros, ao
pedido ora publicado.

Artigo 32

Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o
depositante podera efetuar alteragcdes até o reguerimento do
exame, desde que estas se limitem a matéria inicialmente reve-
lada no pedido.

Comentario

Essencialmente, o disposto no presente artigo (a semelhan-
¢a do artigo correspondente na antiga lei) possibilita ao reque-
rente a realizagdo de emendas no pedido originalmente depo-
sitado, dentro dos limites definidos em seu “caput”.

Novamente, chamo a atengdo com respeito a importancia de
uma redacdo bem feita de um pedido de patente. Todo ato
administrativo, no decorrer do processamento de um pedido de
patente, entre os quais se inclui a realizagdo de emendas, en-
volve custos e postergacdo da concessdo da respectiva carta-
patente, posto que existe um prazo para a providéncia do dito
ato. Um pedido de patente bem redigido, pouco provavelmente
demandara a realizacdo de emendas em suas partes constituin-
tes e terd 0 seu processamento decorrido com menos custos e
mais rapidamente.

Por outro lado, a possibilidade de se realizar emendas ma-
terializa a chance de se inserir matéria que ajude a fortalecer
a descricdo e a concretizagdo do objeto de um pedido de
patente. No caso especifico das patentes quimicas, tem-se a
possibilidade de se incluir, por exemplo, novos exemplos de
sintese de moléculas, englobadas por uma formula geral co-
mum ali reivindicada, que, por questdes de tempo, ndo pude-
ram ser incluidos no pedido originamente depositado. Além
disso, tem-se a oportunidade de incluir ajustes finos em con-
dicBes de reacdo, de especificacdo de equipamentos, de defini-
¢do de grupos funcionais, etc.

Nesse sentido, ver o disposto no Artigo 76, mais adiante.

Artigo 33

O exame do pedido de patente devera ser requerido pelo
depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta
e seis) meses contados da data do depdsito, sob pena do arqui-
vamento do pedido.
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Comentario

Praticamente nada é automatico, em termos de providéncias
gue favorecam o requerente de um pedido de patente, na lei
em estudo. Portanto, € necessario um constante acompanha-
mento, pela leitura da RPI correspondente, das publicacbes de
interesse. Se esse prazo de requerimento de exame for perdido,
0 desarquivamento podera ser solicitado, por outro requerimen-
to (acompanhado da retribui¢do devida...).

Artigo 35

Por ocasido do exame técnico, sera elaborado o relatério de
busca e parecer relativo a

| patenteabilidade do pedido;

Il adaptacdo do pedido a natureza reivindicada;
Il reformulagéo do pedido ou divisdo; ou

IV exigéncias técnicas.

Comentério

O presente artigo e os demais a ele relacionados, bem como
0s seus correspondentes na antiga lei, consubstanciam a figura
do exame técnico do pedido de patente.

Sem davida, uma das figuras mais polémicas dentro do INPI
é 0 examinador de patentes.

E fato que as condigdes de trabalho desses funcionarios
publicos estdo longe de ser as ideais: baixos salarios, falta de
treinamentos de reciclagem, baixo indice de informatizacdo da
burocracia dentro do INPI, niUmero enorme de pedidos a serem
examinados por cada examinador sdo apenas alguns dos fato-
res que favorecem a prestagdo de um servico aquém do espe-
rado pela sociedade. No entanto, determinadas posturas emi-
nentemente politicas daqueles funcionarios vieram a dificultar
e retardar bastante o processamento de pedidos de patente nas
areas de quimica (composic¢des) e de Biotecnologia (processos
envolvendo microorganismos) até o advento da nova lei.

Além disso, algumas exigéncias “técnicas’ formuladas por
alguns examinadores do INPI demonstram, nos casos extre-
mos, sinais de incompeténcia, no minimo.

Pela lei antiga, os litigios mais sérios sem uma decisdo de
consenso, durante a fase administrativa, tinham a sua instancia
mais alta na figura do Ministro de Estado da Industria e do
Comércio (ministério ao qual o INPI era subordinado; atual-
mente, ele estd sob a jurisdicdo do Ministério da Justica).
Pela nova lei, contudo, a instancia mais alta da esfera adminis-
trativa, em tais casos, € o Presidente do INPI. Esperemos que
0 corporativismo ndo seja um fator relevante na decisdo dos
eventuais litigios futuros e, além disso, sempre hd o Supremo
Tribunal Federal para dar a palavra final.

Artigo 36

Quando o parecer for pela ndo patenteabilidade ou pelo ndo
enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formu-
lar qualquer exigéncia, o depositante sera intimado para mani-
festar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

Artigo 36, paragrafo 1°

Né&o respondida a exigéncia, o pedido sera definitivamen-
te arquivado.

Comentario

Jamais uma exigéncia devera deixar de ser respondida. Por
mais absurda e pueril que ela seja, sempre devera haver uma
resposta, ndo necessariamente, € claro, um cumprimento cego
a mesma. Quando atuei como analista de patentes, presenciei
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diversos casos em que exigéncias foram contestadas, com base
em argumentos técnicos galgados na l6gica e no bom senso, e
essa contestacdo foi aceita pelos examinadores do INPI.

CAPITULO IV: DA CONCESSAO E DA VIGENCIA
DA PATENTE i
SECAO I: DA CONCESSAO DA PATENTE

Artigo 38, paréagrafo 1°

O pagamento da retribuicdo e respectiva comprovacdo de-
verdo ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados
do deferimento.

Comentario

Existe aqui uma sutileza que, muitas vezes, ndo é observada:
ndo basta apenas pagar a retribuicdo necesséria, € preciso com-
provar esse pagamento para que a carta-patente seja expedida.
Essa comprovagdo é feita por meio de formulario préprio a ser
apresentado ao INPI dentro do prazo estipulado. Caso ndo se-
jam feitos 0 pagamento e a respectiva comprovagdo no prazo
acima, comega a correr outro, de 30 (trinta) dias, para que tais
providéncias sejam tomadas. Se, ainda assim, elas ndo forem
cumpridas, o arquivamento do pedido sera definitivo.

SECAO I1: DA VIGENCIA DA PATENTE
Artigo 40

A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte)
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos
contado da data do deposito.

Comentario

Pela lei antiga, esses prazos eram de 15 e de 10 anos,
respectivamente.

CAPITULO V: DA PROTECAO CONFERIDA PELA
PATENTE
SECAO I: DOS DIREITOS

Artigo 41

A extensdo da protecdo conferida pela patente sera determi-
nada pelo teor das reivindicagBes, interpretado com base no
relatdrio descritivo e nos desenhos.

Artigo 42

A patente confere ao seu titular o direito de impedir tercei-
ro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a ven-
da, vender ou importar com estes propdsitos:

I produto objeto da patente;
Il processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Comentario

Conforme ja foi dito, reivindicacdes é sinbnimo de direi-
to. Esse direito se materializa na posse de um bem mével, no
caso a invencdo, que pode ser disposto, pelo titular do direito,
da maneira que lhe aprouver.

A legislacdo antiga ndo assegurava patente a qual quer tipo de
produto quimico. No entanto, os produtos novos, preparados por
processos também novos, recebiam um tipo especial de protegéo
chamado product-by-process protection. Por ele, o produto
ficava protegido pela patente do respectivo processo de prepa-
racdo. No entanto, isso era apenas um principio normalmente
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aceito, nada havendo na letra da antiga lei nesse sentido. O
inciso Il, portanto, vem modificar esse quadro.

Artigo 42, paréagrafo 2°

Ocorrera a violagdo de direito de patente de processo, a que
se refere o inciso |1, quando o possuidor ou proprietario ndo
comprovar, mediante determinagdo judicial especifica, que o
seu produto foi obtido por processo de fabricagdo diverso da-
quele protegido pela patente.

Artigo 43

O disposto no artigo anterior ndo se aplica:
(...)
| aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com fina-
lidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas
cientificas ou tecnolégicas;
Il & preparagdo de medicamentos de acordo com prescriggo
médica para casos individuais, executada por profissional
habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

(..)

Comentario

O parégrafo 2° do Artigo 42 é muito interessante do ponto
de vista legal. Ele traz em si um instituto juridico conhecido
como reversdo do 6nus da prova.

Quando se suspeita de que alguém cometeu um furto, por
exemplo, ndo se pode acusé-lo, a menos que se disponha de
provas ou de evidéncias nesse sentido.

No caso de umainfragdo de patente, principalmente daguelas
envolvendo um processo quimico, embora ndo seja impossivel,
é relativamente dificil de se obter provas que indiquem tal ilici-
to. Prevendo isso, os legisladores da nova lei foram bastante
sabios ao estabelecerem que o acusado de infragdo € quem deve
provar que ndo esta em delito. Contudo, é bom se ter cuidado
em ndo ser leviano a ponto de se acusar alguém sem fortes in-
dicios para tal, o que, inclusive, pode ensgjar, por parte do acu-
sado, agOes judiciais por difamacéo e calinia, no minimo.

O que fazer, entdo? No caso especifico de infragdo de pa-
tente de processo quimico, ndo é muito dificil se obter os in-
dicios necessérios para uma acusagdo. Normalmente, um pro-
duto quimico traz consigo algumas caracteristicas do processo
que o produziu (algum residuo ou impureza, ligado a dada
particularidade de uma certa etapa de sua sintese). Assim, uma
andlise cuidadosa de amostras do produto suspeito (obtidas,
por exemplo, no comércio), feita, de preferéncia, por alguma
instituicdo independente, pode revelar tais indicios.

Finalmente, chamo a atengdo as excegdes nos incisos do
Artigo 43; os relevantes para as atividades de P & D foram
por mim reproduzidos aqui.

Artigo 44

Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indeni-
zac8o pela exploragdo indevida de seu objeto, inclusive em
relacdo a exploragdo ocorrida entre a data da publicagdo do
pedido e a da concessdo da patente.

Artigo 44, paréagrafo 1°

Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do
pedido depositado, anteriormente a publicagdo, contar-se-4 o
periodo de exploragdo indevida para efeito da indenizagdo a
partir da data de inicio da exploragao.

Comentario

Como cidad&o brasileiro, sei que a Justica aqui &, as vezes,
algo dificil de ser conseguido. No entanto, Justica néo é chuva:
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ela ndo cai do céu; é preciso lutar por ela. Nos meus anos de
atividade como analista de patentes em um grande escritorio
de propriedade industrial, pude testemunhar o trabalho de di-
versos colegas, advogados, em atividades de busca e de apre-
ensdo envolvendo litigios sobre marcas e patentes, muitos dos
quais foram vitoriosos e, efetivamente, fizeram cumprir a lei.

Além disso, chamo a atengdo para um aspecto legal conhe-
cido como expectativa de direito. Ao se depositar um pedido
de patente, ndo se obtém, automaticamente, a protecdo para o
objeto em questdo. Essa protecdo sd serd conseguida quando
da expedicdo da dita carta-patente (do documento, em si). No
entanto, o disposto no presente artigo prevé o ressarcimento,
decorrente da exploragdo ndo autorizada e dolosa, mesmo
antes da concessdo da dita carta.

SECAO I1: DO USUARIO ANTERIOR
Artigo 45

A pessoa de boa fé que, antes da data de depésito ou de
prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no pais,
serd assegurado o direito de continuar a exploragdo, sem 6nus,
na forma e condi¢cdo anteriores.

Comentario

Esse €, sem dlvida, um artigo sbio, pois tais casos de boa-
fé ocorrem de fato. No entanto, como se podera provar essa
boa-fé é algo que considero tarefa muito complicada, na prética.

CAP[TULO VI: DA NULIDADE DA PATENTE
SECAO |: DAS DISPOSICOES GERAIS

Artigo 46

E nula a patente concedida contrariando as disposicdes des-
sa lei.

Comentéario

Quando se diz disposi¢des no artigo acima, essa palavra deve
ser entendida da forma mais ampla possivel, e ndo apenas no
que diz respeito, como normalmente se intui, a patenteabilidade.
N&o apenas os aspectos técnicos atinentes a uma patente, que
servem de base a eventuais oposi¢des a um pedido, devem ser
observados, mas também aqueles ligados a burocracia propria-
mente dita do seu processamento. Um especialista em patentes
gue segja habil e atento, estara sempre pronto a observar e a
cumprir tempestivamente os prazos estipulados na lei, evitando
gue terceiros se aproveitem desse fato. Ja houve um caso, ainda
na vigéncia da antiga lei, em que um pedido de patente, deposi-
tado por certa empresa, foi anulado porque ndo foi cumprido um
determinado prazo legal de seu processamento. Curiosamente,
ninguém se deu conta desse descuido, nem no INPI, menos um
advogado de um escritério representando outra empresa interes-
sada em anular aguele pedido...

Artigo 47

A nulidade poderd ndo incidir sobre todas as reivindicagdes,
sendo condic¢do para a nulidade parcial o fato de as reivindicactes
subsistentes constituirem matéria patenteavel por s mesmas.

Comentario

Isso me parece 6bvio, uma vez que os direitos do titular sdo
normal mente estabel ecidos por mais de uma reivindicagdo. No
caso de um pedido de patente, cujos objetos sd0 um processo
de preparacdo de dado produto, esse produto e sua aplicacdo
para alguma finalidade, podera haver a anulagdo somente das
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reivindicagdes referentes ao produto, se algum terceiro puder
provar que ele ndo atende aos requisitos de patenteabilidade
mencionados anteriormente, mantendo-se as demais em vigor.

Artigo 48

A nulidade da patente produzira efeitos a partir da data do
depdsito do pedido.

Comentério

Uma patente (ou pedido de patente) anulada (anulado) gera
0s mesmos efeitos que seriam observados se ela (ele) nunca
tivesse existido. Voltemos aos meus comentérios a respeito do
Artigo 16, paragrafo 3°. Se o pedido de patente “brasileiro”
fosse anulado por alguma raz&o, seria como se ele jamais ti-
vesse existido. Nesse caso, o pedido “francés’ seria o pedido
prioritério. Esse é apenas um exemplo especifico que se refere
a prioridade do pedido de patente. Outras implicagdes ocorre-
riam, mutatis mutandi, com relagdo a outros aspectos e concei-
tos da legislagdo, em decorréncia da nulidade.

SECAO I11: DA ACAO DE NULIDADE
Artigo 56

A acdo de nulidade poderd ser proposta a qualquer tempo
da vigéncia da patente, pelo INPI, ou por qualquer pessoa com
legitimo interesse.

Comentério

A concessdo da carta-patente ndo € irrevogavel. A lei é cla-
ra. sempre é tempo, durante a vigéncia da patente, para se
requerer a sua nulidade, se houver razbes para tal. O préprio
INPI podera fazer isso, se julgar correto. Apesar disso, o titu-
lar da patente anulada tera um prazo de 60 (sessenta) dias para
apresentar 0s seus argumentos de defesa.

CAP[TULO VII1: DAS LICENGCAS
SECAO I: DA LICENCA VOLUNTARIA

Artigo 61

O titular da patente ou o depositante podera celebrar contra-
to de licenca para exploracgéo.

Comentério

Isso é uma das possibilidades que a posse de um dado bem
movel permite ao seu titular.

Artigo 62

O contrato de licenca devera ser averbado no INPI para que
produza efeitos em relagdo a terceiros.

Comentério

Sinceramente, considero que, aqui, houve uma extrapolacdo
das atribui¢des do INPI. Primeiro, porque o INPI ja ndo tem
condi¢es para fazer eficientemente aguilo para o qual foi criado:
processar pedidos de patente e de registro de marcas e emitir
os diplomas legais correspondentes. Na vigéncia da lei antiga,
na qual essa averbagcdo foi estabelecida por forca de Ato
Normativo, o INPI se mostrou muito lento para analisar os
contratos de licenca que a ele foram apresentados. Segundo, se
esta burocratizando, por meio da ingeréncia de uma autarquia
federal, algo que, a rigor, ndo depende dessa autarquia para

QUIMICA NOVA, 21(2) (1998)

existir: alicenga pressupfe um contrato, o qual define um acor-
do entre as partes envolvidas, e apenas entre elas. Ora, se 0
contrato contiver clausulas que contrariem a lei, seja ela qual
for (penal, civel, de propriedade industrial, etc.) ele ndo tera
valor legal e, se ndo as tiver, serd perfeitamente valido.

SECAO Il: DA OFERTA DE LICENGCA
Artigo 64

O titular da patente podera solicitar ao INPI que a cologue
em oferta para fins de exploragdo.

Artigo 66

A patente em oferta tera sua anuidade reduzida a metade no
periodo compreendido entre o oferecimento e a concessdo da
primeira licenga, a qualquer titulo.

Comentério

Esses artigos introduzem matéria nova com relacdo a lei
anterior. Creio que aqui exista algo muito interessante para as
entidades que lidam com P & D, nos moldes das institui¢cdes
universitérias governamentais. Caso ndo haja interesse em se
explorar comercialmente os objetos da patente, a mesma pode-
ria ser ofertada a licenga, por meio do INPI, para que fosse
explorada por alguma empresa interessada. Apesar de ndo pa-
recer muito atraente do ponto de vista econdmico, as implica-
¢Oes sociais desses fatos sdo muito grandes. Digamos que al-
gum centro de pesquisa universitario desenvolva um novo
medicamento contra a malaria. Por razoes estatutarias, poderia
haver o impedimento da exploragdo comercial desse objeto por
parte daguela instituicdo, porém a sua patente poderia ser ofe-
recida, por meio de uma licenga, a algum laboratério que se
dispusesse a produzi-la, sob determinadas condicdes.

Artigo 67

O titular da patente poder& requerer o cancelamento da li-
cenca se o licenciado n&o der inicio a exploragdo efetiva den-
tro de 1 (um) ano da concessdo, interromper a exploragdo por
prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda se ndo forem obedeci-
das as condi¢Bes para a exploragéo.

Comentario

Manteve-se aqui um dispositivo que ja existia na lei anteri-
or, qual seja o de obrigar o cessionario a explorar o objeto da
patente licenciada, dentro de um determinado periodo, sob pena
do cancelamento da licenga. Parece-me justo que, se alguém se
dispuser a obter uma licenga de exploragdo de uma patente, €
para explora-la efetivamente.

SECAO I11: DA LICENCA COMPULSORIA
Artigo 68

O titular ficard sujeito a ter a patente licenciada compulsoria-
mente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva,
ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico, comprovado
nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial.

Artigo 68, paréagrafo 1°

Ensegjam, igualmente, licenca compulsoria:

I ando exploragdo do objeto da patente no territério brasileiro
por falta de fabricagdo ou fabricagdo incompleta do produto,
ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
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ressalvados os casos de inviabilidade econdémica, quando
serd admitida a importagédo: ou
Il acomercidizagio que néo satisfizer a necessidades do mercado.

Artigo 68, paréagrafo 5°

A licenga compulsoria de que trata o parégrafo 1° somente serd
requerida ap6s decorridos 3 (trés) anos da concessdo da patente.

Comentério

Como se pode ver, a nova lei de propriedade industrial tem
mecani smos bastante claros e eficazes para combater os abusos
ligados a0 poder econémico perpetrados pelo titular de uma
patente, inclusive com a perda do monopdlio conferido pela
mesma (com relagéo a esse artigo, veja a discussdo intitulada
“O SISTEMA DE PATENTES E A INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA”, no fina do presente trabalho).

Chamo, ainda, a aten¢do para o prazo de trés anos para o
inicio da exploragdo efetiva do objeto da patente, sob pena de
se requerer a sua licenca compulsoria.

Artigo 69

A licenca compulsoria ndo sera concedida se, a data do re-
querimento, o titular:

| justificar o desuso por razées legitimas;

Il comprovar a realizagdo de sérios e efetivos preparativos
para a exploragdo; ou

Il justificar a falta de fabricagdo ou comercializagdo por obs-
taculo de ordem legal.

Comentario

Toda lei sdbia tem as suas contrapartidas e compensagoes.
E possivel que, por alguma raz&o justificavel, ocorram atrasos
na exploracdo do objeto de uma patente. N&o creio que seja
uma tarefa muito dificil para os nossos magistrados diferenciar
0 joio do trigo.

Artigo 72

As licencas compulsorias seréo sempre concedidas sem ex-
clusividade, ndo se admitindo o sublicenciamento.

Comentério

N&o seria razoavel coibir um abuso com outro abuso. Claro
esta que devem ser concedidas tantas licengas quantas forem
necessarias para se garantir o abastecimento do mercado da
forma a mais completa possivel.

Artigo 72, paréagrafo 2°

O requerente de licenga que invocar abuso de direitos
patentarios ou abuso de poder econdmico devera juntar docu-
mentagdo que o comprove.

Comentario

Aqui ndo ha o aspecto legal da reversdo do 6nus da pro-
va. No entanto, parece ndo ser muito descabida a hipotese de
que a documentagdo de que trata o artigo acima ndo seja muito
dificil de se obter, uma vez que ela se baseia, ou pode se ba-
sear, em dados de mercado, de importacdes, de consumo, de
vendas, etc., de acesso bem menos restrito que aqueles encer-
rados nas instalagdes industriais de uma empresa infratora de
uma patente.
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Artigo 74

Salvo razdes legitimas, o licenciado devera iniciar a explo-
racdo do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da conces-
sdo da licenca, admitida a interrupgéo por igual prazo.

Comentario

Valem, aqui, os meus comentérios feitos com relagdo ao
Artigo 67, acima.

Artigo 74, paragréafo 1°

O titular podera requerer a cassagdo da licenca quando néo
cumprido o disposto neste artigo.

Comentéario

Esse artigo vem impedir que a licenca da patente se trans-
forme em licenca para novo abuso. Quem requerer uma licenca
compulsdria e a obtiver tem a obrigagdo de ndo cometer os
mesmos erros que aquele a quem a licenca é reclamada, sob
pena de perdé-la.

Artigo 74, paragrafo 2°

O licenciado ficara investido de todos os poderes para agir
em defesa da patente.

Comentéario

Tenha-se em mente que ndo ocorre mudancga de titularidade
quando uma licenca é concedida: essa ainda pertence a quem
licencia a patente. O licenciado, contudo, passa a ter o direito
de explorar comercialmente (vender, bem entendido) o objeto
da patente.

CAPITULO X: DO CERTIFICADO DE ADICAO
DE INVENCAO

Artigo 76

O depositante do pedido ou titular da patente de invencéo
podera requerer, mediante pagamento de retribui¢do especifi-
ca, certificado de adicdo para proteger aperfeicoamento ou
desenvolvimento introduzido no objeto da inven¢do, mesmo
gue destituido de atividade inventiva, desde que a matéria se
inclua no mesmo conceito inventivo.

Comentéario

Os senhores pesquisadores bem sabem que é muito comum,
no decorrer de um trabalho de pesquisa, que novos fatos sur-
jam apontando aperfeicoamentos e modificacdes no objeto
pesquisado. Um exemplo deve ajudar: seja um pedido de pa-
tente que foi depositado com a finalidade de proteger um dado
processo quimico novo. Digamos que, apés o depdsito, o in-
ventor constate que uma dada etapa do tal processo poderia
incluir um determinado auxiliar de reagdo que propiciaria um
aumento ponderavel no seu rendimento. O Artigo 76 permite
que, por meio do mencionado certificado de adi¢éo, seja in-
cluido esse melhoramento no objeto do pedido de patente.

CAPITULO XI: DA EXTINCAO DA PATENTE
Artigo 78

A patente extingui-se:
| pela expiragdo do prazo de vigéncig;
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Il pelarendnciade seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

Il pela caducidade;

IV pela falta de pagamento de retribuicdo anual, nos prazos
previstos no paragrafo 2° do artigo 84 e no artigo 87; e

V pela inobservancia do disposto no artigo 217.

Comentéario

Primeiramente, gostaria de ressaltar a diferenca entre nuli-
dade e caducidade. A nulidade, como ja foi dito, gera os
mesmos efeitos que agueles que resultariam se o pedido de
patente ou a patente ndo existisse (a data de deposito de um
pedido anulado ndo pode servir como prioridade para outro
pedido). Ja a caducidade interrompe a patente (ndo ha cadu-
cidade de pedido) mas ndo extinglie os fatos decorrentes da
existéncia da patente (a data de depédsito de um pedido caduca-
do pode servir como prioridade para outro pedido).

O objeto de uma patente que tenha sido extinta cai em do-
minio publico: qualquer pessoa pode exploréa-lo livremente.

O inciso | é 6bvio.

Quanto ao inciso |1, foi feita a importante ressalva que pro-
tege um terceiro que, por exemplo, tenha obtido uma licenca
para explorar o objeto da patente ameagada de exting&o.

Sobre a caducidade, falaremos mais, logo a seguir.

O inciso IV se refere as anuidades que devem ser pagas
anualmente, durante a vigéncia da patente. Lembre-se: o ndo
pagamento da anuidade nos prazos previstos pela lei pode pro-
vocar, em caso extremo, a caducidade da patente.

O inciso V diz respeito a obrigatoriedade dos titulares de
pedidos de patente residentes no exterior de manter, no Brasil,
um procurador qualificado e domiciliado em nosso pais.

Artigo 80

Caducara a patente, de oficio ou a requerimento de qual-
guer pessoa com legitimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos
da concessdo da primeira licenga compulsoria, esse prazo nao
tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso,
salvo motivos justificaveis.

Comentario

No meu entender, esse artigo da o tiro de misericordia nos
argumentos dagueles que pregam que a lei sobre patentes s6
serve aos interesses do poder econémico em detrimento da
sociedade. Concordo que decisdes judiciais envolvendo ques-
tdes desse tipo podem demorar algum tempo, porém a lei, em
si, tem mecanismos claros e eficazes para coibir abusos e im-
pedir a submissdo da sociedade ao poder econémico, inclusive,
como ja foi visto, retroativamente.

A expressdo de oficio é sinbnima de por iniciativa do INPI.

Artigo 80, paréagrafo 1°

A patente caducard quando, na data do requerimento da
caducidade ou da instauragdo de oficio do respectivo processo,
ndo tiver sido iniciada a exploragao.

Comentario

A lei pressupde que quem requer um pedido de patente pre-
tende explorar o objeto da mesma. Caso contrério, para que se
conceder uma patente a alguém que ndo pretende explora-la?
A lei é igualmente sabia, nesse aspecto, ao garantir a manuten-
¢do do monopdlio concedido pela patente somente para aque-
les que pretendam, efetivamente, exploré-la de modo a ofertar
esse objeto a sociedade.

Além disso, esse artigo evita a especulagdo com tecnolo-
gia: a patente € um bem mével que pode ter seu valor alterado
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de acordo com a conjuntura do mercado. Ndo me parece justo
que a sociedade fique privada de um avanco tecnolégico, que
poderia representar uma melhoria da qualidade de vida dos
individuos dessa sociedade, por razdes de usura.

Artigo 80, paréagrafo 2°

No processo de caducidade instaurado a reguerimento, o
INPI podera prosseguir se houver desisténcia do reguerente.

Comentéario

Outro artigo importante. Ele pode dificultar “acordos” entre
0 requerente da caducidade e o titular da patente no sentido de
perpetuar o abuso com favorecimento de ambos, em detrimen-
to da sociedade.

CAPITULO XII: DA RETRIBUICAO ANUAL
Artigo 84

O depositante do pedido e o titular da patente estdo sujeitos
ao pagamento de retribuicdo anual, a partir do inicio do tercei-
ro ano da data do depdsito.

Comentério

Os legisladores tiveram a sensibilidade de reconhecer que o
processo de concessdo de uma carta-patente néo € barato. As-
sim, fixaram, em lei, que as anuidades dever&o ser pagas s6 a
partir do terceiro ano a contar do depodsito e, implicitamente,
também reconheceram que o prazo ideal para a concessdo da
dita carta é de trés anos... Atualmente, o prazo médio para a
concessdo da carta-patente para os pedidos de patente quimi-
cos “normais’ é de 5 a 6 anos.

Artigo 86

A falta de pagamento da retribuicdo anual, nos termos dos
artigos 84 e 85, acarretara o arquivamento do pedido ou a
extingdo da patente.

Comentério

J& comentei esse fato quando da apresentacdo do Artigo
78, acima.

CAPITULO XIV: DA INVENCAO E DO MODELO
DE UTILIDADE REALIZADO POR EMPREGADO
OU PRESTADOR DE SERVICO

Artigo 88

A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusiva-
mente ao empregador quando decorrerem de contrato de traba-
lho cuja execugdo ocorra no Brasil e que tenha por objeto a
pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza
dos servicos para os quais foi o empregado contratado.

Comentario

Isso quer dizer que a titularidade da invengdo de um empre-
gado pertence ao empregador se este tiver contratado aquele com
a finalidade de inventar. 1sso, no entanto, ocorre quando ndo
houver nada estipulado no contrato de trabalho firmado entre
ambos nesse sentido. Nada impede, todavia, que possa se obter
uma situagdo diferente, se existirem clausulas naquele contrato
ou nos estatutos da instituicdo a que pertenca o inventor, que
estabelecam uma partilha diferente dos direitos de propriedade
industrial entre empregador e empregado. A proposito: o leitor
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conhece 0s estatutos da instituicdo a que pertence que tratam dessa
matéria? E o seu contrato de trabalho, o que diz a respeito?

Artigo 90

Pertencera exclusivamente ao empregado a invencéo ou o
modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvincu-
lado do contrato de trabalho e ndo decorrente da utilizagcdo de
recursos, meios, dados, materiais, instalagbes ou equipamentos
do empregador.

Comentario

Digamos que um quimico, empregado de um centro de pes-
quisas na érea de quimica fina, que goste muito de eletronica,
desenvolveu um aperfeicoamento para um colorimetro. No seu
dia-a-dia, esse empregado trabalha com sinteses organicas.
Nesse caso, a lei assegura, a esse empregado, a titularidade da
patente de modelo de utilidade para esse colorimetro aperfei-
¢oado, caso ele queira requerer tal patente.

Artigo 91

A propriedade de invencdo ou de modelo de utilidade sera
comum, em partes iguais, quando resultar da contribui¢do pes-
soal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, ins-
talacBes ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa
disposicdo contratual em contrério.

Comentario

Digamos que o empregado do comentario anterior, ao invés
de por eletrdnica, fosse um aficcionado por mecénica. Supo-
nhamos, ainda, que, no desenvolvimento de uma dada sintese
organica, ele, paralelamente, projetou um reator especial que
se adapta excepcionalmente bem a uma sintese especifica.
Nesse caso, apesar de ndo ser um objeto diretamente ligado a
atividade de inventor para qual ele foi contratado, ele esta
indiretamente ligado a ela e, certamente, houve o0 uso de re-
cursos, dados, meios, materiais, instalagbes ou equipamentos
do empregador. O presente artigo visa a dirimir quaisguer du-
vidas suscitadas em tais casos.

Artigo 91, paréagrafo 3°

A exploragdo do objeto da patente, na falta de acordo, devera
ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano,
contado da data de sua concesséo, sob pena de passar a exclu-
siva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressal-
vadas as hip6teses de falta de explorag8o por razoes legitimas.

Comentario

Com as devidas alteracOes, €, aqui, ressalvado o interesse
da sociedade de se garantir a exploragdo da patente a quem se
dispuser a exploré-la de maneira idonea.

Artigo 93, paragrafo Unico

Na hipétese do artigo 88, serd assegurada ao inventor, na
forma e condic¢Bes previstas no estatuto ou regimento interno
da entidade a que se refere esse artigo, premiac@o de parcela
no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a pa-
tente, a titulo de incentivo.

Comentario

No meu entender, esse artigo € totalmente inGtil. Por um lado,
se houver a previsdo regimental de algum tipo de beneficio ao
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inventor, por parte da instituicdo a que ele pertenca, esse artigo
transferira a definicdo dos termos desse beneficio para o dito
regimento interno. Se ndo houver aguela previsdo, ele serd in6-
cuo. Melhor teria sido se tivesse sido omitida a expressdo na
forma e condic¢Bes previstas no estatuto ou regimento interno
da entidade a que se refere esse artigo, substituindo-a por outra
que melhor definisse os termos da dita premiagéo.

TITULO VIII: DAS DISPOSICOES TRANSITORIAS
E FINAIS

Artigo 229

Aos pedidos em andamento serdo aplicadas as disposicles
desta lei, exceto quanto a patenteabilidade das substéancias, ma-
térias ou produtos obtidos por meios ou processos quimicos e as
substancias, matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimi-
co farmacéuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como
0s respectivos processos de obtencdo, que s serdo privilegidveis
nas condigBes estabelecidas nos artigos 230 e 231.

Comentéario

Sempre que existe a mudanca de uma lei vigente para outra
gue a substitui, € necessario se definir a situagéo dos casos pen-
dentes ou em andamento, a fim de que haja continuidade no
sistema legal envolvido. No meu entender, seria muito mais ra-
zoavel que as disposicdes da nova lei fossem estendidas aos
pedidos em andamento de qualquer natureza, por duas razoes.
Primeiro, porque se premiaria quem apostou no Brasil, deposi-
tando (no advento da lei antiga) pedidos de patente para, por
exemplo, farmacos novos. Depositar um pedido de patente sob a
validade da lei antiga significava o risco de perder todo o di-
nheiro investido para essa finalidade, se a nova lei mantivesse a
ndo patenteabilidade para agueles objetos. Segundo, porque se
evitaria a aberragdo do pipeline, sobre o qual falarei a seguir.

Artigo 230

Poderéa ser depositado pedido de patente relativo as substan-
cias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
quimicos e as substancias, matérias, misturas ou produtos ali-
menticios, quimico farmacéuticos e medicamentos de qual quer
espécie, bem como os respectivos processos de obtencéo ou
modificagdo, por quem tenha prote¢do garantida em tratado ou
convencdo em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do
primeiro depdsito no exterior, desde que seu objeto néo tenha
sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do
titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido
realizados, por terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos
para a exploragdo do objeto do pedido ou da patente.

Artigo 231

Poderéa ser depositado pedido de patente relativo as matéri-
as de que trata o artigo anterior, por nacional ou pessoa
domiciliada no Pais, ficando assegurada a data de divulgagéo
do invento, desde que seu objeto ndo tenha sido colocado em
qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por tercei-
ro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por
terceiros, no Pais, sérios e efetivos preparativos para a explora-
¢do do objeto do pedido.

Artigo 232

A produgdo ou utilizag&o, nos termos da legislagdo anterior,
de substancias, matérias ou produtos obtidos por meios ou pro-
€essos quimicos e de substancias, matérias, misturas ou produ-
tos alimenticios, quimico farmacéuticos e medicamentos de
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qualquer espécie, bem como os respectivos processos de ob-
tencdo ou modificagdo, mesmo que protegidos por patente de
produto ou processo em outro pais, de conformidade com tra-
tado ou convengdo em vigor no Brasil, poder&o continuar, nas
mesmas condic¢des anteriores a aprovacdo desta lei.

Comentario

Os trés artigos anteriores definem o que se denomina pipeline.

Existe um principio elementar do Direito Internacional cha-
mado reciprocidade. Em linhas gerais, ele estabelece que, na
ocasido de um tratado entre dois ou mais paises, sdo assegura-
dos, aos cidaddos dos paises contratantes, os mesmos direitos.
Ora, no meu entender, o pipeline sb seria aceitavel se também
fosse introduzido um dispositivo semelhante a ele nas legisla-
¢oes de propriedade industrial dos paises que venham a reque-
rer pedidos de patente para seus objetos invocando o pipeline.

Acredito que houve um enorme cochilo de nossos |egislado-
res ao se introduzir esse dispositivo na nova lei de propriedade
industrial brasileira. Talvez, no afa de se dar alguma compensa-
¢do a industria farmacéutica pela demora do governo brasileiro
em se conceder patentes a medicamentos e a seus processos de
obtencdo, esse mecanismo tenha sido ali introduzido.

N&o estou a par dos termos do General Agreement on Trade
and Tariff (GATT) no que se refere a propriedade industrial.
Mesmo assim, ouso afirmar que ndo ha nada ali que obrigasse o
Brasil a adotar algo como o pipeline em sua legislacdo.

O teor do pipeline contradiz o requisito de patenteabilidade
da novidade, além de se gerar um certo mal estar pela existén-
cia de um dispostivo dessa natureza.

Contudo, creio que o pipeline ndo devia ter sido objeto de
preocupacdo ou mesmo de considerag@o pelo pesquisador e in-
dustrial brasileiros, por duas razbes. A primeira, se prende ao
fato de que ele esta compreendido no titulo das disposi¢fes tran-
sitérias da nova lei e, como tudo que é transitério, tinha prazo
determinado para terminar, no caso 1 (um) ano a contar da pu-
blicagdo da mesma, ou seja, 13.05.96. Segundo, porque a taxa
envolvida, cobrada pelo INPI, no depdsito dos pedidos pipeline
era muito mais elevada que aquelas cobradas referentes aos
pedidos normais. SO para se ter uma idéia, essa taxa referente
aos pedidos normais é de R$ 109,00 e aguela referente aos pe-
didos pipeline de cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

I11. O PAPEL DA UNIVERSIDADE

Mais que qualquer outro setor da sociedade, a universidade
brasileira desempenha um papel muito pequeno no ambito da
propriedade industrial frente ao que ela poderia desempenhar.

Em primeiro lugar, gostaria de comentar a figura da univer-
sidade brasileira como usuaria do sistema de patentes.

Apesar de ser muito dificil de se obter dados estatisticos
precisos sobre o tema, posso afirmar que, com base em infor-
magdes obtidas com colegas que atuam na area de propriedade
industrial, da totalidade dos pedidos de patente depositados no
nosso pais por universidades, praticamente todos séo de insti-
tuicdes estrangeiras. Ou seja, a universidade brasileira ndo tem
0 “habito” de proteger os objetos de suas atividades de P & D
por meio de patentes.

Isso € lamentével. Conhego bem alguns pesquisadores da
UFRJ (uma amostra bem representativa do todo) e sei que
seus conhecimentos e sua capacidade nada ficam a dever aos
seus colegas do exterior. Aliés, acho que os nossos “invento-
res’ sfo até mais engenhosos que 0S Seus pares estrangeiros,
pois, na maioria das vezes, 0 pesquisador brasileiro ndo dispde
dos mesmos recursos e facilidades que o pesquisador do “pri-
meiro mundo” dispde.

Além disso, como estudante universitario, pude vivenciar a
crénica caréncia de recursos de que a universidade brasileira em
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geral, e a UFRJ em particular, padece. Desse modo, considero
gue ndo explorar a possibilidade de se obter recursos por meio
da venda e/ou do licenciamento de tecnologia gerada dentro da
universidade seja um desperdicio estupendo. Seria bem menos
desgastante e muito mais eficiente se, ao invés de somente ficar
exigindo verbas do governo, a universidade procurasse a alter-
nativa do patenteamento do seu melhor produto: a inteligéncia
de seus pesquisadores. No entanto, antevejo problemas de natu-
reza politica e ideoldgica dentro da prépria universidade que,
acredito, dificultardo o atingimento desse objetivo.

Em segundo lugar, gostaria de ressaltar a atuagdo da univer-
sidade como agente da propriedade industrial.

Até o advento da antiga lei de propriedade industrial (Lei
5.772, de 21.12.71), havia, em nosso pais um profissional cha-
mado agente da propriedade industrial, cuja formagéo, regu-
lamentac8o e reconhecimento profissional ficava a cargo do
DNPI (antigo nome do INPI). Quando essa lei foi promulgada,
foi estabelecida uma controvérsia legal, que perdura até hoje,
colocando em ddvida a continuidade da existéncia desse agente.
Esse profissional, que existe nos Estados Unidos e em muitos
paises europeus, possui, em sua formagdo, uma base juridica
sblida aliada a conhecimentos técnicos nas areas da Quimica, da
Fisica e das demais ciéncias naturais, estando apto para atuar na
elaboracdo de pedidos de patente, de registro de marcas e de
contratos de transferéncia de tecnologia. Ora, a universidade
brasileira, e a UFRJ em particular, forma advogados, quimicos,
fisicos, engenheiros, médicos, bidlogos, dentistas, enfim, prati-
camente todos os profissionais capazes de, pelo menos em parte,
opinar em questfes de propriedade industrial.

Aqui, vejo que existe uma lacuna académica que poderia
ser preenchida pela universidade brasileira: a de formar, em
parceria ou com a supervisdo do INPI, uma nova geracéo de
agentes da propriedade industrial. Isso poderia se dar a nivel
de po6s-graduagdo ou, ho meu entender preferivelmente, a nivel
de graduagdo. Criar-se-ia, assim, um novo curso multi-discipli-
nar destinado a formar agueles profissionais.

E mais, por que ndo a prépria universidade ndo poderia atuar
como agente da propriedade industrial, para elaborar e acompa-
nhar os seus proprios pedidos de patente e de registro de marca?
Creio que € mais uma questdo de planegjamento e de administra-
¢do, a cargo das esferas dirigentes da universidade, do que de
competéncia, a criacdo de um centro universitério de pesquisas
na éarea de propriedade industrial ou, melhor ainda, de uma
Faculdade de Propriedade Industrial. Uma faculdade desse
tipo, poderia formar (e reciclar) ndo apenas agentes da proprie-
dade industrial, mas também, advogados especializados no as-
sunto e (por que ndo) examinadores de patentes e de marcas.

Existe outro papel que a universidade pode desempenhar no
setor da propriedade industrial: o de instituicdo depositaria
de microor ganismos.

Posso falar com conhecimento de causa, pois minha formagéo
académica de engenheiro quimico foi voltada para essa area, que
0s pesquisadores na area de Microbiologia Industrial da UFRJ
sdo profissionais extremamente competentes. Acredito que em
outras universidades brasileiras haja profissionais de igual quilate.

Assim sendo, também aqui ndo falta competéncia para se
criar, nas universidades brasileiras, bancos de microorganis-
mos, ndo apenas para fins de patente, mas para qualquer fina-
lidade pacifica aplicavel.

Hé alguns anos, tive a oportunidade de conhecer um centro
de pesquisas na é&rea de Microbiologia, localizado em Campinas
(SP): a Fundagao Tropical de Pesquisas e Tecnologia “André
Tosello”. Naquela ocasido, eles j& estavam plenamente capacita-
dos a funcionar como instituicdo depositéria, mesmo porque ja
dispunham de um consideravel acervo de microorganismos (le-
veduras, bactérias e outros). Apesar da seriedade, da organiza-
¢do e da capacitagdo técnica de seus funcionarios, ndo vi nada
ali que ndo pudesse ser implementado em qualquer outro lugar,
por pessoas que se dispusessem a fazer algo semelhante.
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O setor universitario bem poderia atuar no sentido de pres-
sionar o governo brasileiro a assinar o Tratado de Budapeste,
a fim de que as eventuais institui¢cfes depositarias pudessem
gozar, na totalidade, de seus beneficios.

Portanto, esse € mais um servigo que a Universidade brasi-
leira tem condic¢des de oferecer a sociedade na &rea de propri-
edade industrial.

Além disso, com o advento do MERCOSUL, acredito que
0 surgimento de um acordo regiona envolvendo os quatro pai-
ses membros na érea de patentes néo tardara e, com a capacitacdo
técnica que 0 Nosso pais possui, poderiamos dar uma contribui-
¢30 notavel aos nossos vizinhos se algumas de nossas universi-
dades olhassem com mais interesse e se dispusessem a explorar
as imensas potencialidades que o sistema de patentes, em parti-
cular, e a propriedade industrial, em geral, oferecem.

IV. ENDERECOS UTEIS

Como em todas as categorias, existem bons e maus profis-
sionais na area de propriedade industrial. No entanto, quando
houver a necessidade de se utilizar dos servicos de um escrit6-
rio especializado no assunto, recomendo um contato com a
ABAPI ou com a ABPI. Apesar de ndo serem infaliveis, essas
instituicdes possuem listas de afiliados reconhecidos por sua
idoneidade e poderdo recomendar alguns escritérios de tradi-
¢do e competéncia no mercado. Além disso, por todas as van-
tagens Obvias inerentes, recomendo uma visita ao site do INPI
na rede mundial de computadores INTERNET.

» Associagdo Brasileira dos Agentes da Propriedade Indus-
trial (ABAPI)

Avenida Franklin Roosevelt, 23 / sala 1305

tel.: (021) 262-3198

 Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)
Avenida Franklin Roosevelt, 23 / sala 802
tel: (021) 220-4879

« Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Praga Maug, 7

tel.: (021) 271-5511 (Geral).

tel: (021) 271-5890 (CEDIN - Centro de Documentagdo e
Informagdo Tecnoldgica).

» Endereco do INPI na INTERNET

http://www.bdt.org.br/bdt/inpi (s6 para busca de pedidos de
patente publicados a partir de 1992, decorrente de convénio
entre o INPI e a Base de Dados Tropicais da Fundacdo
André Tosello).

http://www.inpi.gov.br (contém informag6es gerais sobre o
INPI, a integra das leis atual (9.279) e antiga (5.772), tabelas
de retribuicdes atualizadas, Atos Normativos, entre muitas ou-
tras informagdes).

 Endereco do USPTO (United States Patent and Trademark
Office) na INTERNET

http://www.uspto.gov (entre outras informacdes, estdo dis-
poniveis os enderecos de vérias reparticoes de patente ao redor
do mundo).

» Enderego da IBM na INTERNET - http://www.ibm.com

O SISTEMA DE PATENTES E A INDUSTRIA
FARMACEUTICA

Existe um outro mito, relativo a nova lei de propriedade
industrial, muito divulgado por determinadas correntes politi-
cas, cuja légica se baseia em raciocinios um tanto tortuosos e
que, confesso, me séo de dificil compreensgo, qual seja aguele
que afirma que os pregcos dos medicamentos iriam disparar se
a legislagdo brasileira concedesse patentes para os produtos e
processos farmacéuticos.
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Com relagdo a isso, permito-me fazer algumas ponderacdes
sobre alguns fatos que pude observar ao longo de minha curta
carreira profissional.

Em primeiro lugar, por for¢a da imensa quantidade de capi-
tal investido para o desenvolvimento de uma nova molécula
farmacéutica, ndo existe mercado nacional que, sozinho, propi-
cie um retorno desse investimento dentro do prazo de
obsolescéncia dos farmacos. Portanto, os laboratérios farma-
céuticos tém que atuar, necessariamente, em mais de um pais
para obter recuperar o dinheiro por eles investido; atuar de
forma protegida, diga-se de passagem.

Em segundo lugar, por maior que seja o laboratério, ndo
ha qualquer um que seja dono absoluto de uma determinada
fatia do mercado correspondente a uma especialidade médica:
ninguém é dono do mercado de antibidticos ou de medica-
mentos para o coragdo, por exemplo. De fato, existem pou-
cos, mas eles ndo estdo sozinhos. Portanto, por menor que
seja, existe competicdo pela hegemonia dentro de tais fatias
de mercado.

Em terceiro lugar, mesmo que houvesse um Unico grande
laboratério dominando o mercado a ponto de fixar o prego de
uma dada nova molécula, haveria um limite superior para tal
preco: aquele que o mercado estivesse disposto a pagar. Néo
adiantaria impor um prego irrealisticamente elevado, tal nova
molécula encalharia nas prateleiras das farmécias. Além disso,
ndo € preciso ser um génio em administracdo para entender
gue um incremento na receita das vendas de um bem pode ser
obtido por aumento da quantidade vendida e ndo, necessaria-
mente, pelo aumento do prego unitario desse bem. Creio que
um mercado de mais de 50 milhdes de pessoas com condicles
de comprar um medicamento (sendo bem pessimista...), como
€ 0 nosso, ndo é de se jogar fora

Em quarto lugar, mesmo que a ganancia predominasse e 0s
precos dos remédios baseados em novas moléculas disparas-
sem, haveria sempre os medicamentos alternativos até entéo
existentes no mercado, ndo tao eficientes, porém mais baratos.

Em quinto lugar, apenas o Brasil e mais alguns dois ou trés
paises da Africa e da Asia, de nenhuma expressio econémica,
até o advento da nova lei sobre patentes, se negavam a conce-
der patentes para produtos e processos farmacéuticos. Estédva-
mos, pois, na contra-mé&o do mundo.

Finalmente, em sexto lugar, porém ndo menos importante, &
um fato que praticas como o cartel e o truste existem em nosso
pais; ndo sou inocente ou estupido o suficiente para negar isso.
Cabe, aqui, uma pergunta: o que a legislagdo de propriedade
industrial tem a ver com essas préticas? Nada. 1sso deveria ser
objeto de uma lei anti-cartel ou anti-truste especifica, com a
autarquia correspondente atuando de modo duro e exemplar
para reprimir tais préticas nocivas as economias ditas liberais.
Querer atribuir a nova lei em estudo essa responsabilidade é
querer tampar o sol com a peneira; ela pode ter alguns defei-
tos, mas certamente esse ela ndo tem.

Na verdade, no meu entender, a nova lei, numa economia
saudavel, contribuiria para diminuir o prego dos medicamentos
por uma razdo muito simples: o Brasil, agora, mais do que um
grande mercado € um mercado seguro. Um laboratério, que te-
nha investido a quantidade de dinheiro fabulosa que é gasta para
a P & D de novas moléculas, poderd lanca-las em nosso pais
sem o risco de que elas sejam copiadas e vendidas um pouco
mais barato por outros laboratérios, que pesguisam pouco ou
quase nada de novo. Aliés, quem sera que lucra de modo mais
exorbitante: o laboratério que coloca uma molécula nova no mer-
cado a um prego elevado, decorrente de um grande esforco (tem-
po e dinheiro) em pesquisas, ou o laboratério que investe apenas
na engenharia reversa e na formulagdo dessa molécula nova e
vende o medicamento assim obtido pela metade do prego?

Até anova lei, ndo havia a figura do pirata no que se refere
as patentes farmacéuticas pelo simples fato de que essas néo
existiam; era perfeitamente licito copiar. Hoje, n&o.
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