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RESUMO

Em decorréncia da globalizagdo, inovacdes de todos os tipos tém sido
difundidas em velocidade cada vez maior, e em todo o mundo. Desde finais do século
XX, a geracao de riqueza tem estado diretamente relacionada ao trabalho intelectual e as
tecnologias geradas a partir deste, o que torna imprescindivel para o crescimento da
economia dos paises, inclusive os em desenvolvimento, a ado¢do de um sistema forte de
protecdo intelectual (especialmente patentdria) intimamente ligado as esferas de
desenvolvimento cientifico e tecnolégico. Isto leva ao entendimento de que um sistema
de patentes eficiente exerce um papel fundamental em qualquer economia de mercado.
Como no Brasil a capacidade cientifica esta concentrada nas Universidades e Instituigdes
de Pesquisa Publicas, a estas passou a caber o desenvolvimento de estratégias eficientes
para a protecdo da sua propriedade intelectual, especialmente com vistas ao
patenteamento e a exploracdo comercial dos seus resultados de pesquisa e
desenvolvimento tecnolégico. A fim de conhecer a situacdo da protecdo patentdria em
uma das principais Universidades brasileiras, o presente estudo objetiva: (i) avaliar o
efetivo desempenho da UFR] no tocante a protecdo de suas invengdes; (ii) aferir, na
percepcao dos principais atuantes da area (inventores e gestores), a importancia dada a
patenteabilidade de suas invengdes, e as provaveis causas da incipiente atuagdo da UFR]
nesta area; e (iii) formular sugestdes e possiveis correcdes em sua gestdo para uma maior
eficicia na protecdo patentéria pela Universidade. Com os dados da pesquisa verificou-
se que a UFR] teve uma fraca atuagdo na protecdo de suas invengdes até o ano de 2000,
situacdo esta que se alterou positivamente com a criagdo da Divisdao de Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia - DPITT e, mais recentemente, com a criagao
da Ageéncia de Inovagao. Além disso, foi possivel se verificar que, apesar dos docentes
ainda serem muito favoraveis a publicacdo de suas pesquisas, hoje ja existe uma maior
consciéncia sobre a importancia do patenteamento de invengdes advindas de
Universidades.
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ABSTRACT

In view of globalization, all kind of innovations are being disseminated all
over the world with great speed. Since the end of the XX century, the generation of
riches has been directly linked to intellectual work and to technologies generated
therefrom. This is why it is so important, for the growth of national economies,
including those of developing countries, to adopt a solid system of intellectual property
protection (specially a patent protection), closely related to technological and scientific
development. It leads to the understanding that an efficient patent system plays a
fundamental role in any market economy. Since scientific capacity in Brazil is concentrated
in Universities and in Public Research Institutions, they are responsible for the development of
efficient strategies for the protection of their intellectual property, especially with a view to
patenting and commercially exploiting the results of researches and technological development.
In order to investigate the situation of the patent protection in one of most important
Brazilian Universities, the object of the present study was to: (i) evaluate the actual
performance of UFR] in protecting its inventions; (ii) determine what is, in the
perception of the main interested parties (inventors and managers), the importance
given to the patentability of their inventions, and the probable causes of UFR]'s incipient
performance in this area; and (iii) formulate suggestions and possible changes in its
management for a more effective patent protection by this University. Based on the data
of the research, it was possible to verify that UFR] had a poor performance in the
protection of her inventions until the year 2000. This situation was positively changed
since the creation of the Intellectual Property and Technology Transfer Division - DPITT
and, more recently, with the creation of the Innovation Agency. Moreover, it was
possible to verify that, even though teaching staffs continue to be very favorable to the
disclosure of their research, today there is greater awareness of the importance of
patenting inventions generated in the Universities.
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INTRODUCAO

As ultimas décadas foram marcadas por exigéncias de reestruturagdo social,
econdmica, tecnolégica e legal. Em decorréncia da globalizacdo, inovagoes de todos os
tipos passaram a ser difundidas em velocidade cada vez maior, e em todo o mundo.
Com isto intensificou-se a competicdo entre empresas e paises, cujos novos produtos e
processos, novas formas de organizacdo e novos mercados internacionalizados e
desregulados legalmente passaram a constituir ndo s6 oportunidades, mas também
ameacas (devido a desregulamentacdo) aos paises, as empresas, aos trabalhadores, aos
consumidores e aos cidadaos.

A difusao de tal padrdo competitivo passou também a requerer capacitagao e
atualizacdo permanentes, das instituicbes e dos individuos, para ampliarem e
garantirem suas propriedades sobre as novas esferas do conhecimento. (a denominada

propriedade intelectual - PT')*.

Atualmente, os efeitos negativos de uma fraca protecio da propriedade
intelectual tém sido plenamente reconhecidos, mesmo nos paises em desenvolvimento,

como é o caso do Brasil, uma vez que, desde finais do século XX, a geragdo de riqueza

T A Convencdo da OMPI - Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual - define como Propriedade
Intelectual, a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretagdes dos
artistas intérpretes e as execugdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusao,
as invencdes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e
modelos industriais, as marcas industriais, comerciais e de servi¢o, bem como as firmas comerciais e
denominag¢des comerciais, a protecao contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico. (BARBOSA, 2002)

2 Lastres, H; Albagi, S. Informacao e Globalizacdo na Era do Conhecimento, Cap 1, 1999.
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estd diretamente relacionada ao trabalho intelectual e ao monopélio das tecnologias

geradas a partir deste.

Verifica-se, pois, ser imprescindivel, para o crescimento da economia dos
paises, a adocdo de um sistema forte de protecao intelectual (especialmente patentéria®)

intimamente ligado as esferas de desenvolvimento cientifico e tecnolégico.

Quanto a protecdo patentéria, é de se observar que:

“... a existéncia isolada de um sistema de patentes ndo é condicao
suficiente para o desenvolvimento econémico. Um sistema de patentes
eficiente é uma ferramenta importante para o desenvolvimento
cientifico, tecnolégico e econdmico de um pais, entretanto, outros
aspectos devem ser levados em consideracdo e precisam estar em
sincronia como, por exemplo, um sistema nacional de inovagdo, uma
maior interacdo entre o meio académico e o empresarial, o papel das
agéncias de fomento, politicas de incentivo fiscal as pequenas e médias
empresas, maior aporte de recursos para investimentos em ciéncia e
tecnologia, visdo comum de que a tecnologia é fator de competitividade,
dentre outros.” (MULLER, 2003)

No Brasil, a politica de propriedade intelectual encontra-se inserida no ambito
da politica nacional de inovagao tecnolégica, com enfoque no treinamento e na formagéao
de recursos humanos especializados, no incentivo a pesquisa e ao desenvolvimento

industrial e no melhoramento da infra-estrutura da pesquisa e sua interagdo com o setor

privado.

3 Pode-se dizer, em poucas palavras, que a protecdo patentdria se refere a um monopdlio temporario
concedido pelo Estado ao inventor em troca da divulgacdo de seu invento. Para maiores detalhes, vide
Cap I desta Dissertacao.
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Ademais, a capacidade cientifica se concentra nas Universidades e Institui¢des
de Pesquisa Publicas, cabendo a estas a implementagao de politicas internas de protegao
da sua propriedade intelectual, especialmente com vistas ao patenteamento e a

exploragdo comercial dos seus resultados de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico.

Em decorréncia da globalizagio e do surgimento da sociedade do
conhecimento e da informacdo, tem havido um notério crescimento nas aliancas
realizadas entre academia, industria e governo, motivadas, exatamente, pela
combinacdo de mudangas sociais, econdmicas e legais, desafiando instituicdes do setor

publico e privado a equilibrar seus interesses conflitantes.

Neste sentido, justifica-se estudar os desafios que tém sido enfrentados pelas
Universidades brasileiras, na gestdo de sua propriedade intelectual (em especial de suas
patentes), principalmente depois da entrada em vigor da atual Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), em especial depois da virada do milénio, o que torna
compreensivel, no entender da autora, a incipiente protecdo patentéria gerada em seus

laboratérios e a fraca comercializacao de suas invengoes.

A motivagdo para a elaboragdo do presente trabalho surgiu em razdo da
autora ha muito vir refletindo sobre as dificuldades enfrentadas pelas Universidades

Brasileiras para:

i) Criar uma forma eficiente de gerenciamento das suas invencgoes; e
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ii) Desempenhar um papel, que a priori ndo deveria ser a elas atribuido, de
negociador da tecnologia/invencdo patenteada. Sob este aspecto, poder-se-ia estar
diante de um caso tipico onde “os fins justificariam os meios”, ja que os royalties
recebidos da comercializacdo serviriam para financiar as pesquisas de novas invengdes

(e quica inovagdes).

Cursando concomitantemente duas faculdades, Direito* (na Universidade
Céandido Mendes - UCAM) e Engenharia Quimica® (na Universidade Federal do Rio de
Janeiro - UFR]), desde cedo, por sugestdo do professor Serra Costa, da Escola de
Quimica, a autora direcionou sua carreira® para a area da Propriedade Intelectual - PI7,

especificamente para a 4rea de patentes?.

A experiéncia adquirida durante os varios anos trabalhando em escritérios de
PI, nos quais teve a oportunidade de vivenciar todo o processo de protegao e concessao

de uma patente - seja de fora pra dentro (nacionalizacdo dos pedidos de patente), seja de

4 Ano de conclusao do curso: 1995; Ano de formatura: 1996.

5 Ano de conclusdo do curso: 1996; Ano de formatura: 1997.

¢ Durante sua graduagdo, teve a oportunidade de estagiar na FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
e no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em ambas as Institui¢Ges teve acesso direto a
documentos de patente, por isso, desde cedo, sente-se familiarizada com o tema. Em 1999, j4 formada, foi
que ingressou propriamente na carreira da Propriedade Intelectual, quando foi trabalhar em um escritério
da area de PI - Matos e Associados - tendo ficado responsavel por toda a tramitacdo dos pedidos de fase
nacional brasileira. Em 2004, quando teve a oportunidade de mudar de escritério - indo atuar junto ao
Atem & Remer - comegou a prestar consultoria técnica a varias Universidades Brasileiras. Foi nesta época
que se defrontou com a real e pungente necessidade de suas clientes em implantar e fazer prevalecer a
cultura da Propriedade Industrial dentro das suas Instituicoes.

7 PI - Propriedade Intelectual (Propriedade Industrial + Direito Autoral).

8 Durante os anos em que passou na graduacao ficou claro para a autora o completo desconhecimento da
drea por grande parte dos docentes e dos alunos, por isso o seu interesse por este assunto sempre foi
grande. Na época da graduagdo ainda vigia a antiga lei, ou seja, o CPI (Cédigo da Propriedade Industrial).
Hoje, passados mais de 10 anos da entrada em vigor da LPI, a propriedade industrial ainda nado é por

todos conhecida, ou melhor, valorizada, dai se pode entender o por qué do desconhecimento a época do
CPL
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dentro pra fora (internacionalizacdo dos pedidos brasileiros) - e principalmente a sua
grande proximidade a diversas Universidades, foi que levou a autora a pesquisar a

atuacdo da UFR] no tocante a protecdo de suas invengdes.

Assim, o presente estudo tem como objetivos principais:

1) Avaliar o efetivo desempenho da UFR] no tocante a protecdo de suas
invencgoes;

2) Aferir, na percepcao dos principais atuantes da darea (inventores e
gestores), a importancia dada ao patenteamento de suas invengdes, e as provaveis
causas da incipiente atuagdo da UFR] nesta érea; e

3) Formular sugestdes e possiveis correcdes em sua gestdo para uma maior

eficacia na protecao patentaria pela Universidade.

Com relacdo a percepcdo dos docentes da UFR] quanto a importancia do
patenteamento no meio académico cabe ser ressaltado que parte deste estudo ja foi
publicada, em 2008, no primeiro capitulo do livro intitulado: “Patenteamento &
Prospeccdo Tecnolégica no Setor Farmacéutico”, da Editora Interciéncia, cujos

organizadores foram Antunes, A. e Magalhaes, J.

Para atingir os objetivos propostos, torna-se necessario:



21

1) Mapear os depositos de pedidos de patente em nome da UFR] ao longo
dos anos, com foco principal voltado para o periodo entre os anos de 1997 e 2007, ou
seja, depois da entrada em vigor da Lei da Propriedade Industrial - LPI;

2) Avaliar como foi feita a gestdo das patentes ao longo do tempo, e quais as
perspectivas para o futuro; e

3) Detectar, através de entrevistas, as insatisfacdes e os anseios dos principais

inventores e gestores da UFR].

Visando atingir os objetivos acima, utiliza-se:

1) Quanto aos fins, de uma abordagem exploratéria (focada na pesquisa em

bases de dados publicas e disponiveis on line) e descritiva (focada na aplicacdo de

questionario aberto aos principais inventores e gestores da Universidade); e

2) Quanto aos meios, de pesquisa bibliogréfica, telematizada e de campo.

A presente Dissertacdo encontra-se dividida da seguinte forma:

Capitulo I - Este capitulo é de fundamental relevancia para a compreensédo de
muitos dos termos utilizados na presente Dissertagdo. Ele aborda a questio da
Propriedade Industrial e estd dividido em trés topicos: no primeiro deles, alguns
conceitos de Propriedade Industrial sdo definidos e diferenciados, tais como descoberta,

invencdo e inovacdo (muitas vezes usados como sindnimos); o segundo topico é



22

dedicado exclusivamente as patentes; e o terceiro e dltimo toépico traz as legislagdes
pertinentes a drea da Propriedade Intelectual no Brasil e no mundo, com destaque

especial ao Bayh-Dole Act americano, a Lei de Patentes e a Lei de Inovagao brasileiras.

Capitulo II - Este capitulo aborda a questdao da gestdo do conhecimento e
encontra-se divido em dois tépicos: enquanto no primeiro deles a autora interpreta o
que tem levado os professores a publicar muito e a patentear pouco, no segundo o

destaque se da em relagao as estratégias de protecdo, quer no Brasil quer no exterior.

Capitulo III - Este capitulo apresenta a metodologia utilizada para

desenvolver o presente trabalho.

Capitulo IV - Este é o capitulo de resultados e esta dividido em trés partes: na
Parte I a autora apresenta os resultados obtidos com a parte quantitativa da pesquisa, a
qual permite varias conclusdes acerca dos pedidos de patente feitos em nome da UFR]J;
na Parte II apresenta as percepgdes dos principais inventores da UFR] em relacdo ao
patenteamento. Esta parte foi fruto da etapa qualitativa da pesquisa, a qual gerou, como
resultado, 5 perfis diferenciados para os entrevistados; ja na Parte III a autora apresenta
as percepgoes dos principais gestores da UFR] ao longo dos anos. Este capitulo é sintese
de todas as atividades conduzidas ao longo do presente estudo de caso direcionado a

UFR].
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Capitulo V - Este capitulo apresenta as conclusdes do trabalho, bem como as
recomendagdes para a UFR], em especial, e também para o Governo e seus Orgéos e/ou

Autarquias.

Além dos capitulos descritos anteriormente de forma resumida, compdem,
ainda, a presente Dissertagdo de Mestrado as Referéncias utilizadas ao longo da mesma,

bem como os Anexos contendo informagdes complementares ao presente trabalho.

A autora espera, ao final desta Dissertacao, apresentar sugestoes que
contribuam para a melhoria da atuagdo da UFR] no tocante a protecdo patentaria de

suas invencoes.
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CAPITULO1

“O problema fundamental em relacdo aos direitos do homem, hoje, ndo é tanto o de justifica-

los, mas o de protegé-los. Trata-se de um problema néo filos6fico, mas politico.”®

(Norberto Bobbio - filésofo italiano)

A Propriedade Industrial

Importa destacar inicialmente que a Propriedade Industrial, juntamente
com o Direito Autoral, encontram-se inseridos no ambito dos Direitos de
Propriedade Intelectual, que, em resumo, significa a protecdo de todos os direitos
inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e

artistico.

Os paises desenvolvidos, grandes detentores de tecnologia, visam ampliar
seus mercados e garantir a maior e mais forte protecdo aos seus bens intelectuais,
através de normas repressoras da piratarial®. Por sua vez, os paises em
desenvolvimento, mais do que emitir normas de protecdo, visam garantir acesso a
tecnologia que permitira seu desenvolvimento econémico. As nagdes emergentes,

cujo parque industrial tecnolégico se esboca, almejam o uso da propriedade

9 in A era dos direitos, P 24, 1992. Disponivel em:
http:/ /www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/ mem?200120041.htm. Acesso em 07/10/08.

O conceito de pirataria aqui referenciado é o da pirataria da propriedade industrial, ou seja, a
utilizagdo, reproducdo e cépia desautorizadas, com finalidade econémica, de produto ou processo
protegido por pedido de patente / patente. Sua tipificacdo como crime encontra-se na Lei 9279/96
(LPI), art. 183, que assim dispde: “Comete crime contra patente de invencdo ou de modelo de utilidade
quem: I - fabrica produto que seja objeto de patente de invengdo ou de modelo de utilidade, sem
autorizacdo do titular; ou Il - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invencado, sem
autorizacao do titular. Pena - detengdo, de 3 (trés) meses a 1 (um) ano, ou multa.”
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intelectual para agregar valor aos seus produtos e aumentar sua produgdo,

objetivando maior competitividade.

Como bem observa Cruz (2003), quanto maior é a capacidade de um pais
de gerar tecnologia e coloca-la no mercado, mais forte e rigoroso é seu sistema de

protecdo da propriedade industrial.

1.1 A propriedade industrial no Brasil

No Brasil, o conceito de propriedade, como direito inviolavel, e que tem
sua base filosofica e historica no artigo 17 da Declaracdo dos Direitos do Homem e do
Cidadao de 1789, evoluiu nos textos constitucionais, a partir da Constituicdo do

Império - de 1824.

Em nossa Carta Magna de 1988, a propriedade de bens materiais e
imateriais encontra respaldo nos artigos 5° 11 (inciso XXIX), 170 (incisos II, III e 1V),

218 e 219.

“Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distincdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade,
a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurard aos autores de inventos industriais
privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como protecao as
criacdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais;

11 A propriedade imaterial estd inserida no Titulo: Dos Direitos e Garantias Fundamentais, e no
Capitulo: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Como o invento provém da criagdo do
homem, ele se insere dentro dos direitos e garantias individuais.
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Art. 170 A ordem econdmica, fundada na valorizacdo do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existéncia digna, conforme os ditames da justica social, observados
0s seguintes principios:

I - soberania nacional;
II - propriedade privada;
III - fungao social da propriedade”. (grifos nossos)

Art. 218. O Estado promoverd e incentivard o desenvolvimento
cientifico, a pesquisa e a capacitacdo tecnolégicas.

§ 1° - A pesquisa cientifica basica recebera tratamento prioritario do
Estado, tendo em vista o bem puiblico e o progresso das ciéncias.

§ 2° - A pesquisa tecnoldgica voltar-se-4 preponderantemente para a
solucdo dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional.

§ 3° - O Estado apoiara a formagdo de recursos humanos nas areas de
ciéncia, pesquisa e tecnologia, e concedera aos que delas se ocupem
meios e condi¢des especiais de trabalho.

§ 4° - A lei apoiard e estimulard as empresas que invistam em
pesquisa, criacdo de tecnologia adequada ao Pais, formagdo e
aperfeicoamento de seus recursos humanos e que pratiquem
sistemas de remuneragdo que assegurem ao empregado,
desvinculada do saldrio, participacdo nos ganhos econdmicos
resultantes da produtividade de seu trabalho.

§ 5° - E facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela
de sua receita orcamentdria a entidades ptuiblicas de fomento ao
ensino e a pesquisa cientifica e tecnolégica.

Art. 219. O mercado interno integra o patrimonio nacional e sera
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-
econdmico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnolégica do

Pais, nos termos de lei federal.”

(Fonte: Constituicao Federal/88)
Para Pontes de Mirandal? (1983), a propriedade industrial é a forma

contemporanea da apropriacao do bem incorpoéreo. Ja para Gama Cerqueira (1946, p.

12 In BARROS, C. E. C. Aperfeicoamento e dependéncia em patentes. Ed. Limen Jaris. Rio de Janeiro.
2004, p 30.
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73), “a propriedade industrial pode ser definida como o conjunto dos institutos
juridicos que visam garantir os direitos de autor sobre as producdes intelectuais do

dominio da industria e assegurar a lealdade da concorréncia comercial e industrial”.

A LPI, em seu artigo 2° estabelece como é feita, em nosso pais, a protecao

dos direitos de propriedade industrial:

“Art. 2° A protecao dos direitos relativos a propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais, efetua-se mediante:
I - concessao de patentes de invencao e de modelo de utilidade;
I - concessdo de registro de desenho industrial;
III - concessao de registro de marca;
IV - repressao as falsas indica¢des geograficas; e
V - repressdo a concorréncia desleal”. (grifos nossos)
(Fonte: Lei 9279/96)
Por sua vez o artigo 6° da LPI, que trata do direito de patentes, objeto do
presente estudo, estabelece: “Ao autor de inven¢do ou modelo de utilidade sera
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condigdes
estabelecidas nesta Lei.” Em contrapartida, o artigo 10, I da referida lei, estabelece

que “ndo se considera invencdo nem modelo de utilidade: descobertas, teorias

cientificas e métodos matematicos...”.
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1.1.1 Conceito: Descoberta x Invencao x Inovacao

Miiller (2003), a respeito da similaridade entre os termos “invencdo e

descoberta”, relata que:

“Descoberta seria a revelacao de algo existente na natureza, que nao
visa a fins praticos pré-estabelecidos, mas apenas aumenta a soma
dos conhecimentos do homem sobre o mundo fisico, enquanto
invencdo seria a solucdo de um problema técnico que visa a
satisfacdo de fins determinados, de necessidades de ordem pratica.”

Rosenberg (2000), por sua vez, afirma que descoberta se refere a algo ja
existente na natureza, que era desconhecido e que em algum momento é revelado, e

que invengao é tudo aquilo desenvolvido pelo intelecto humano.

Com a promulgacdo da Lei de Inovacdo o tema “inovagao”!3
definitivamente passou a ocupar um lugar de destaque no debate
desenvolvimentista nacional. Por isso torna-se fundamental entender o conceito do

referido termo.

Segundo Andrade (2008):
“Inovacdo nada mais é do que a introducdo de uma novidade ou
aperfeicoamento tecnolégico no ambiente social ou produtivo; seu
desenvolvimento encontra-se intrinsecamente ligado a possibilidade
do inovador se apropriar e colher os frutos das suas criacdes.” (grifos
NOSSos)

A inovagdo, portanto, encontra-se intrinsecamente ligada ao direito de

propriedade intelectual, ja que é este que garante ao inovador a colheita dos frutos de

suas criacgoes.

13 Para maiores informacdes sobre a Lei de Inovacao brasileira, ver item 1.3.3 desta Dissertacéo.
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O mais influente pensador que se debrugou sobre a matéria, Joseph
Schumpeter (1950), conseguiu explicar a logica da dindmica capitalista ao decretar
que inovacdo é a principal forca propulsora do desenvolvimento econdémico e

industrial. Sobre este ponto ele relata que:

“... those who succeed at innovating are rewarded by having temporary
monopoly control over what they have created. This control, in turn, is the
lever that allows innovators to gain an enhanced position in the market and
related temporary profits or ‘economic rents’ from their innovations.”14

Assim, na auséncia de patentes e de um sistema de protecao patentaria
eficiente, agentes inovadores nao tém como proteger suas criacdes e ficam a mercé de
usurpadores que, na falta de impedimento legal, inexoravelmente copiardo a
invencdo ou o aperfeicoamento. O resultado é um cenario em que o agente ndo inova
ou prefere manter suas invengdes secretas, privando a sociedade e o mercado de um

produto inovador e de suas importantes informagdes técnicas.

Conclui-se, pois, que um sistema de patentes eficiente exerce um papel
fundamental em qualquer economia de mercado. Cabe-se ressaltar, entretanto, que -
se mal utilizada - a patente pode apresentar aspectos bastante negativos. Maiores
detalhes sobre as vantagens e desvantagens do sistema patentario serdo tecidos no

item seguinte.

14 “_. aqueles que conseguem inovar sdo recompensados pela detengdo do monopdlio temporario
sobre suas criacdes. Este controle, posteriormente, é a alavanca que permite aos inovadores ganhar
posicoes no mercado e se beneficiar de lucros temporarios e vantagens econémicas decorrentes de
suas inovagoes.” Traducdo livre.
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1.2 As patentes

Na terminologia juridica, o direito do inventor denomina-se privilégio de
invencao; e o titulo que o comprova é a patentel®. Estas duas expressdes, embora as
vezes empregadas uma pela outra, como sindnimas, ndo se confundem, possuindo
sentido proprio: o privilégio é o préprio direito do inventor; a patente, o titulo legal

de seu exercicio.

A patente, expedida pela administracdo publical®, mediante o
cumprimento das formalidades legais e sob certas condicdes, é o ato pelo qual o
Estado reconhece o direito do inventor, assegurando-lhe a propriedade e o uso

exclusivo da invengao, em territério delimitado, pelo prazo da lei.

2

E importante ressaltar que a patente ndo cria, mas apenas reconhece e
declara o direito do inventor, que preexiste a sua concessdo e lhe serve de
fundamento. Seu efeito é, portanto, simplesmente declaratério, ndo atributivo da
propriedade. Por esse motivo, as patentes sdo expedidas em todos os paises com
ressalva dos direitos de terceiros e sem garantia do governo quanto a novidade e aos
demais requisitos da invencdo. Tanto é assim que, provando-se que a invengdo ndo

poderia ser validamente privilegiada, a patente é anulada.

1.2.1 Importancia da patente

A nova ordem mundial impde uma especial atencdo ao uso e a difusdo dos

conhecimentos cientificos e tecnolégicos.

15 Conforme estabelece o art. 2° da LPI, a patente pode ser de invencao ou de modelo de utilidade.
16 No caso do Brasil, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPIL.
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Com as possibilidades oferecidas pela tecnologia da informacdo, houve
uma aceleracdo na geracdo mundial de conhecimentos, englobando o uso e a

producao de conhecimentos codificados e técitos.

Por isso, os instrumentos para protecio da propriedade intelectual
apresentam-se no cendrio atual como expectativa de seguranga para os investimentos

crescentes em pesquisa e desenvolvimento.

Uma das formas de protecdo intelectual, e que é objeto do presente estudo,

¢ a patentaria.

A funcao cléssica da patente é impedir que terceiros ndao autorizados
explorem a invencdo protegidal’, o que, para o setor privado, significa impedir que
seus concorrentes copiem a tecnologia desenvolvida. Isso gera, portanto, uma

vantagem competitiva duradoura e legalmente garantida.

A importancia das patentes ndo estd apenas em se ter um “monopolio”
temporario sobre determinada tecnologia. O leque de possibilidades que se pode ter
com a utilizacdo do sistema de patentes vai muito além, mas infelizmente ainda nao
tem sido muito bem utilizado pelos paises. Um exemplo disso é a fonte de

informagdes valiosissima que representa uma patentel8, tanto no tocante a

17 Na LP], tal direito encontra-se elencado no artigo 42.

18 Os bancos de dados de patente podem ser acessados fisicamente ou via Internet. Dentre os bancos
de dados gratuitos e mais completos estio o Americano (www.uspto.gov) e o Europeu
(http:/ /ep.espacenet.com). O banco de dados Brasileiro pode ser acessado através do site:
www.inpi.gov.br
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informagdes técnicas!? propriamente ditas, como no que se refere a informacgdes sobre

o mercado e seus atores.

Ainda sobre a importancia das patentes, cabe-se salientar o comentério de
Sanjaya (2003):

“The role of patents in stimulating R&D varies by activity. In industries
where it is relatively easy for a competent firm to copy new
products - fine chemicals and pharmaceuticals are the best examples
- patents are vital for sustaining the large and risky R&D
expenditures needed for product innovation. However, in industries
where copying is very difficult and expensive, patents per se are not
important for appropriating the benefits from innovation. There is a high
degree of ‘tacit’ knowledge (technology-specific skills, experience, learning,
information and organization needed to be competitive) in technological
activities in these industries.”?0 (grifos nossos)

Cabe ressaltar, entretanto, que nos paises em desenvolvimento, a protecao
por patentes s6 é eficaz se as invengdes patenteadas forem claramente desvendadas
em seus detalhes, e se a estes paises for permitido exigir dos titulares a exploragao
local dessas invengdes, de modo a aproveitar o seu potencial de recursos-humanos e

matérias-primas, bem como da transferéncia de tecnologia (GONTIJO, 2005).

Ainda segundo o referido autor:

“Sem o desvendamento detalhado das tecnologias patenteadas e sem
a exploracdo local das invencdes, a protecdo aos direitos de
propriedade intelectual mostra as claras o seu lado perverso, o da

19 Serve para levantar tecnologias ja conhecidas, tecnologias que estdo disponiveis para uso gratuito,
tendéncia mercadolégica, apostas tecnolégicas, bem como indicar possiveis parceiros comerciais que
possam estar desenvolvendo tecnologias complementares.

20 “Q papel das patentes no estimulo a P&D varia dependendo do ramo de atividade. Em industrias
onde é relativamente facil para um concorrente copiar novos produtos - as industrias farmacéutica
e de quimica fina sdo os melhores exemplos - as patentes sdo vitais no suporte aos vultosos e
arriscados gastos em P&D, necessarios para inova¢dao de um produto. Entretanto, em industrias onde
a copia é muito cara e dificil, as patentes per se ndo sdo importantes na apropriagdo dos beneficios da
inovagdo. Existe um alto grau de ‘conhecimento tacito’ (habilidades tecnoldgicas especificas,
experiéncia, aprendizado, informacdo e organizagdo necessdrios a competicdo) em atividades
tecnolégicas nestas indastrias.” Traducdo livre.
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simples reserva de mercado?!. Para um pais em desenvolvimento, o
sistema passa a impedir o avango das empresas locais, além de criar,
artificialmente, condi¢des de aumento de precos dos produtos
patenteados.

Seria menos danoso para um pais em desenvolvimento que os
inventores guardassem em segredo seus inventos do que a situacao
atual em que, escudados em monopélios, ndo exploram localmente
os inventos, mas continuam tendo o mercado assegurado. No caso
de segredo, ao menos haveria a possibilidade de se encontrar o
caminho técnico na base do ensaio e erro. No sistema de patentes, o
monopolio impede e desestimula o esfor¢o”. (grifos nossos)

Neste sentido E. Penrose (1974) em sua obra La economia del sistema

internacional de patentes??, ja havia observado e destacado que:

“Os Estados ndo industrializados ndo tem nenhum ganho direto ao
conceder uma patente sobre um invento ja patenteado no estrangeiro
e ali explorado. A tnica vantagem econdmica que podem obter é a
possibilidade que de alguma forma proporcionardo incentivos para
que se introduza a tecnologia estrangeira.”

Portanto, apesar do sistema de patentes ser importante no fomento a
inovacdes no mundo globalizado de hoje, é fato que ele precisa e deve ser usado com
cautela, a fim de que ndo s6 os paises desenvolvidos saiam ganhando com ele. Como
bem adverte Cantwell (1999)23, “the needs for [Intellectual Property Rights] - IPRs to

promote innovation (or technology transfer) can not be identical across activities;

21 A reserva de mercado, além de seu efeito desestimulador ao desenvolvimento, tem um outro lado
ruim, o aumento de pregos. Como nos paises em desenvolvimento o ntimero de competidores é
menor, é freqiente encontrar setores em que os produtos patenteados, ndo tendo muitos
competidores, pratiquem pregos elevados. Tal situacgdo fica ainda mais preocupante quando o produto
patenteado ndo tem similar no mercado, o que, numa sociedade com demanda ineléstica, permite ao
titular o estabelecimento de pregos que superam em muito os custos incorridos. Numa economia de
mercado, os altos precos atrairiam novos investidores, o que levaria a redugdo dos precos cobrados.
Numa economia de monopélio concedido por patentes, a entrada de outros é impossivel, o que
mantém os precos elevados artificialmente pelo periodo de validade da patente. (GONTIJO, 2005)

22 In: GONTIJO, C. As transformagdes do sistema de patentes, da Convencao de Paris ao Acordo
TRIPS. A Posicdo brasileira. Maio de 2005.

2 In: SANJAYA, L. Indicators of the relative importance of IPRs in developing countries. v. 32. 2003, p.
1661.
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correspondingly, the ideal IPRs regime must depend on the structure of economic activities in

each country.”

1.2.2 O que pode ser patenteado

Conforme estabelecido pelo artigo 2° da LPI, o Brasil permite o depoésito
para dois tipos de patentes: para uma invengao (PI) e para um modelo de utilidade

(MU).

A patente de invencdo (PI) visa proteger produtos (formulacdes e
composigoes) e processos pertencentes a qualquer campo tecnolégico. Seu prazo de
vigéncia® é de 20 anos contados da data do deposito, ou de no minimo 10 anos

contados da data da concessao do titulo de propriedade.

A patente de modelo de utilidade (MU), por sua vez, visa proteger um
objeto de uso pratico que sofre uma modificacdo que resulta em uma melhoria na
sua funcionalidade ou em sua fabricagdo. Seu prazo de vigéncia é de 15 anos
contados do depdsito, ou de no minimo 7 anos contado da data da concessdao do

titulo de propriedade.

A LPI, no artigo 10, elenca as excecdes que nao se enquadram no conceito
de invencdo, e no artigo 18, elenca as excecdes em que a protecdo patentaria é
expressa e taxativamente proibida - ou seja, ainda que a matéria atenda aos requisitos
exigidos para o patenteamento, sua protecao ndo podera ser efetivada. Os referidos

artigos assim dispoem:

24 "as necessidades por [Direitos de Propriedade Intelectual] - IPRs como promotores de inovagdo (ou
transferéncia de tecnologia) podem nao ser idénticas entre as atividades. Dessa forma, o regime ideal
de IPRs deverd depender da estrutura das atividades econdmicas em cada pais.” Tradugdo livre.

2 Ressalte-se que, expirando-se o prazo de protecdo de uma patente a mesma cai em dominio publico.
Entretanto, antes de se iniciar a producdo ou comercializacdo da matéria descrita em uma patente, é
recomendével que se verifique se ndo existem patentes correlatas que ainda estejam sob o prazo de
protecao.
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“Art. 10. Nao se considera inven¢ao nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias cientificas e métodos matemaéticos;
I - concepgdes puramente abstratas;

III - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contébeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

IV - as obras literdrias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criagao estética;

V - programas de computador em si;
VI - apresentacdo de informagdes;
VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatérios ou cirdrgicos, bem como
métodos terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicagdo no corpo
humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biol6gicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos
biol6gicos naturais.

Art. 18. Nao sao patenteaveis:

I - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a
ordem e a satide publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades
fisico-quimicas e o0s respectivos processos de obtengdo ou
modificacdo, quando resultantes de transformacdo do nucleo
atdmico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade -
novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial - previstos no
art. 8° e que ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo tnico. Para os fins desta Lei, microorganismos
transgénicos sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de
animais, que expressem, mediante intervencdo humana direta em
sua composicdo genética, uma caracteristica normalmente nao
alcancavel pela espécie em condicdes naturais.” (grifos nossos)

(Fonte: Lei 9279/96)
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A legislacdo brasileira anterior, ou seja, o CPI (1971), excluia da
patenteabilidade processos e produtos farmacéuticos e alimentares, bem como
produtos quimicos. Com o advento do Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights - TRIPS?, tal exclusao ficou impedida, j4 que, em cumprimento ao citado
Acordo, os paises signatarios do mesmo, forcosamente tiveram de permitir o

patenteamento de processos e produtos quimicos, farmacéuticos e alimentares.

A possibilidade de tais patenteamentos foi, sem dtvida, uma das mais
importantes mudancas introduzidas pela LPI. Entretanto, para muitos estudiosos,
tais inovagdes sdo questionaveis, principalmente quando se trata de satide publica,

ou seja, quando a questdo pode ser resumida em: vida x morte.

1.2.3 Requisitos de patenteabilidade

Em nosso ordenamento juridico, os requisitos da patenteabilidade

encontram-se elencados nos artigos 8° e 9° da LPI, os quais estabelecem:

“Art. 8° E patentedvel a invencdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

Art. 9° E patentedvel como modelo de utilidade o objeto de uso
pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicacdo industrial, que
apresente nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacdo.”
(grifos nossos)

(Fonte: Lei 9279/96)
O artigo 11 da LPI estabelece, ainda, que e novidade, tanto para a PI como

para o MU, s6 poderé ser aceita se o objeto da invencdo ndo estiver compreendido no

26 Em TRIPS, o artigo 27.1, primeira parte, dispde que: “... qualquer invencao de produto ou processo,
em todos os setores tecnolégicos, serd patenteavel.”
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estado da técnica, ou seja, se a invencdo nao tiver sido publicada, em qualquer meio
de divulgacdo, nacional ou internacional, antes da data de depédsito do referido

pedido.

Neste particular, a LPI abre uma ressalva, no artigo 12, para permitir que
divulgacdes que tenham sido efetuadas, no prazo de 12 meses, pelo inventor ou por
terceiros que tenham obtido informagdes dele, ou ainda pelo préprio INPI de um
pedido que tenha sido depositado sem o consentimento do inventor, porém baseado
em informagdes obtidas do inventor ou em decorréncia de atos por ele realizados nao
sejam consideradas como estado da técnica. A essa excecdo dé-se o nome de Periodo

de Graca.

Com relacdo ao Periodo de Graga é importante se ter em mente que poucos
sdo os paises do mundo que adotam esta excecdo; portanto, quando se desejar obter
protecdo fora do Brasil, é recomendével que se verifique como o pais de interesse

trata a questdo da novidade absoluta em sua legislagao.

Ainda no intuito de complementar o artigo 8° os conceitos de atividade
inventiva e de ato inventivo encontram-se estabelecidos, respectivamente, nos artigos
13 e 14 da LPI, ja o de aplicacdo industrial encontra-se no artigo 15 do mesmo

diploma legal.

“Art. 13. A invengao é dotada de atividade inventiva sempre que,
para um técnico no assunto, nao decorra de maneira evidente ou
6bvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre
que, para um técnico no assunto, ndo decorra de maneira comum ou
vulgar do estado da técnica.
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Art. 15. A invencdo e o modelo de utilidade sdo considerados
suscetiveis de aplicacao industrial quando possam ser utilizados ou
produzidos em qualquer tipo de indtstria.” (grifos nossos)

(Fonte: Lei 9279/96)

1.3 A legislagao pertinente

Com a intensificagdio do comércio internacional os Estados passaram a
entender que o reconhecimento e a protecdo dos direitos de propriedade intelectual
ndo poderiam se limitar as suas normas internas, pois estas, além de discrepantes e
variarem fundamentalmente de acordo com o nivel de desenvolvimento tecnolégico
de cada pais, eram muitas vezes insuficientes ou inexistentes e, portanto, ineficazes
para garantir o retorno dos investimentos dispendidos. Assim, surgiu a necessidade
de criar no direito internacional algo que unificasse e harmonizasse as regras

existentes, minimizando os conflitos entre as leis de cada pais. (PROVEDEL, 2004)

Fazer da area tecnoldgica uma ferramenta para o desenvolvimento requer,
sem davida, um minimo e razoavel conhecimento, ndo apenas sobre a legislacdo
nacional vigente, que normatiza nossas agdes e incursdes pelos mais variados setores
da sociedade, como também acerca de nossos compromissos internacionais, que

influenciam diretamente o ordenamento juridico brasileiro. (Cadernos REPICT, 2005)

No entender da autora, os principais Tratados, Acordos e Convencdes

internacionais, bem como as principais Leis e Decretos nacionais relacionados ao

tema, numa abordagem histérico-factual, sao: (Cadernos REPICT, 2005)
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v" Convencdo da Unido de Paris para a Protecio da Propriedade
Industrial (CUP) - Assinada em Paris em 20 de marco de 1883, tendo
o Brasil como um de seus signatarios originais, conta atualmente com

173 membros?7.

A CUP?8 é considerada o primeiro efetivo esfor¢o multilateral, no qual
os paises signatdrios se comprometeram a assegurar protecdo efetiva
contra a concorréncia desleal e outros standards minimos de protegao.
Segundo Gongalves e Barbosa (2000) foi a partir de entao que surgiu
o sistema internacional de patentes. Para mais informacdes a

respeito da CUP consultar Cap II desta Dissertacao.

v" Convencdo Internacional para a Prote¢io de Novas Variedades de
Plantas (UPOV) - Ocorrida em Paris em 1961, criou o organismo
responsavel pela protecio de variedades? de plantas que deve
obedecer a trés principios singulares: distinguibilidade,
homogeneidade e estabilidade. Tal organismo recebeu 0 mesmo nome

da convengdo que o criou.

v' Convencdo que instituiu a Organizac¢io Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) - Assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967.

A partir deste ano os BIRPI (Bureaux Internationaux Reunis pour la

27 Disponivel em http:/ /www.wipo.int/treaties. Acesso em agosto de 2008.

28 A CUP foi elaborada de modo a permitir razoavel grau de flexibilidade as legislagdes nacionais,
desde que fossem respeitados alguns principios fundamentais, de observancia obrigatéria pelos paises
signatarios, como por exemplo: o do tratamento nacional (através do qual os nacionais dos paises
membros passaram a gozar, em todos os outros paises da Unido, das vantagens que suas leis
concedam) e o do tratamento unionista - também conhecido como direito de prioridade (o qual
implica em vantagens e direitos especiais conferidos pela “unido”, cujas disposi¢des mais vantajosas
deveriam prevalecer sobre as disposi¢des nacionais).

2 Entenda-se por variedade: cultivares, clones, linhas, estoques ou hibridos.
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Protection de la Propriété Industrielle), que até entdo administravam a
propriedade industrial a nivel mundial, foram substituidos pela
OMP], passando, entdo, a orientar todas as Convengdes e Tratados
internacionais. Ela é, portanto, responsavel pela atualizacdo da
Convencdo de Paris, pelo registro das Marcas Internacionais, pelo
Acordo da Haia (que regulamenta o registro de Desenhos Industriais)
e pelo PCT - Patent Cooperation Treaty (que regulamenta o depdsito

internacional de pedidos de patentes).

v' Tratado de Cooperacio em Matéria de Patentes (PCT) - Assinado
em Washington no dia 19 de junho de 1970, tendo o Brasil como um
de seus signatdrios originais, conta atualmente com 139 Estados
contratantes®0. Este Tratado prevé, basicamente, meios de cooperagao
entre os paises industrializados e os paises em desenvolvimento com

o objetivo de simplificar o procedimento de solicitacdo da protecao

patentaria em vAarios paises.

v' Acordo de Estrasburgo - Firmado em 24 de marco de 1971. Tal
Acordo se refere a Classificagdo Internacional de Patentes (CIP) e foi
resultado dos esforcos conjuntos de 6rgdos de propriedade industrial
de numerosos paises. A CIP é publicada em duas versdes oficiais

(inglés e franceés) e é atualizada e reeditada a cada cinco anos.

v' Tratado de Budapeste - Assinado em 28 de abril de 1977. Visou

fornecer o reconhecimento internacional do depdsito de

30 Disponivel em http:/ /www.wipo.int/ treaties. Acesso em agosto de 2008.



41

microrganismos para fins patentdrios em biotecnologia. Por isso, o
referido tratado criou Centros Depositarios Internacionais
(“International Depositary Authorities - IDA’s), os quais tém a funcdo
de receber microrganismos geneticamente modificados que
complementam as descricdes de descoberta no pedido de patente.
Assim, basta apenas um tnico depésito - feito em qualquer um dos
IDA’s - para que o pedido seja vélido em qualquer pais que o

inventor designar.

v' Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
relacionados ao Comércio (ADPIC - TRIPS)3! - Assinado em 15 de
abril de 1994 e tendo como signatarios todos os paises pertencentes a
Organizacao Mundial do Comércio®, ja que foi constituido dentro da
referida Organizacdo. Este Acordo emergiu de um contexto histérico
relacionado a revisdo da CUP de 1982, devido a uma clara divisao
entre os paises desenvolvidos (que demandavam um fortalecimento
da protecao dos direitos de propriedade industrial em todos os
paises-membros da CUP), e os paises em desenvolvimento3? (que
objetivavam uma maior flexibilizacdo desses mesmos direitos). A
pressdo por parte dos paises desenvolvidos, principalmente dos EUA,

foi de tal monta que acabou introduzindo uma nova rodada de

31 TRIPS. Disponivel em: http:/ /www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_acordos/trips_html. Acesso em 07/10/08.

32 Com isso, a OMC (ou WTO - sigla em inglés) teve de se tornar também um foro de discussdes sobre
direitos de propriedade intelectual.

3 Os paises em desenvolvimento, nestes inserido o Brasil, tiveram como preocupacdo nado criarem
padrodes tdo altos de protecao aos direitos de propriedade intelectual, a fim de ndo inviabilizarem o
desenvolvimento de sua industria doméstica, principalmente nas areas farmacéutica, quimica e
agricola.
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negociacdes no GATT (General Agreement of Tarifs and Trade),
implementada na Rodada Uruguai. Para que se conseguisse
homogeneizar e fortalecer, “uniformemente”, a protecdo dos direitos
de propriedade intelectual no mundo inteiro, a implementagdo de
TRIPS ocorreu em prazos®* diferenciados para: 1) os paises
desenvolvidos, 2) os em desenvolvimento e 3) o0s menos

desenvolvidos.

v Tratado sobre a Lei de Patentes (PLT)35 - Assinado em Genebra, em 1
de junho de 2000. Foi criado com o objetivo de harmonizar os
requerimentos formais estabelecidos por escritérios de patentes na
concessdo das mesmas, além de simplificar os procedimentos

necessarios para a obtencao e manutencdo das patentes.

v" Declaracao de Doha3 - Assinada em Doha, em 14 de novembro de
2001, durante a IV Conferéncia Ministerial da OMC, no Catar. Com a
assinatura desta declaragdo, os paises membros da OMC
concordaram que a saude publica se sobrepde aos interesses
comerciais e das patentes. Depois dela, todos os paises podem e

devem tomar as medidas que estiverem ao alcance para garantir o

34 Para os paises desenvolvidos a implementacdo seria imediata; para os paises em desenvolvimento a
implementagdo poderia se dar em até cinco anos (o Brasil abriu mdo dos cinco anos de prazo e
implementou TRIPS 2 anos depois, ou seja, em 1996 com a promulgagdo da LPI); e para os menos
desenvolvidos em até 10 anos de sua assinatura. Ressalte-se que a referida classificacao de nivel de
desenvolvimento é estabelecida pelo Human Development Report.

% Disponivel em: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_6/scp 6 5.pdf. Acesso em
07/10/08.

36 Ela versa sobre o Acordo TRIPS e a Satde Publica e foi um importante reforco para os bons
principios e as salvaguardas previstas no TRIPS. Disponivel em:
http:/ /www.deolhonaspatentes.org.br/?cid=69. Acesso em 10/07/08.
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acesso aos medicamentos e preservar a saude da populagdo, suprindo

suas necessidades de medicamentos com precos acessiveis.
No ambito nacional®” destacam-se:

v Lei sem nuamero, de 1830 - a qual garantia ao inventor o uso e a

propriedade exclusiva da invencao por meio da patente.

v' Lei 3.219, de 1882 - Regulava a concessdo de patentes aos autores de
invencdo ou descoberta industrial, fixando em 15 anos o privilégio

exclusivo da invencao.

v" Decreto 24.507, de 1934 - Aprovou o regulamento para a concessao de
patentes de desenho ou modelo industrial, para o registro do nome
comercial e do titulo de estabelecimentos e para a repressdo a

concorréncia desleal.

v Lei 7.903, de 1945 - Primeiro Cédigo de Propriedade Industrial -

regulava os direitos e obrigacdes relativos a propriedade industrial.

v Decreto-Lei 1.005, de 1969 - Segundo Cédigo de Propriedade
Industrial. Revogou a Lei 7.903, de 1945, passando a excluir da
protecdo patentdria algumas matérias, dentre elas substancias,
matérias, misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos

processos de obtencao ou modificagao.

37 Disponivel em: http://www.deolhonaspatentes.org.br/index.php <Acesso em 09/07/08>
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v" Lei 5.648, de 1970 - Criou o INPI - Instituto Nacional da Propriedade
Industrial. Sua criagcdo se deu em uma época marcada pelo esforco de
industrializacdo do pais, em que o INPI pautava sua atuagdo em uma
postura cartorial, limitando-se a concessao de marcas e patentes e
controlando a importagdo de novas tecnologias. Hoje, com a
modernizacdo do pais, o INPI concentra esforcos para utilizar o
sistema de propriedade industrial ndo somente em sua funcdo de
protecdo intelectual, mas também objetivando utilizar este sistema
como instrumento de capacitagdo e competitividade, condi¢des

fundamentais para alavancar o desenvolvimento tecnolégico e

econdmico do pais®.

v Lei 5.772, de 1971 - Terceiro Codigo de Propriedade Industrial (CPI).
Revogou o Decreto-Lei 1.005, de 1945. No tocante a protecdo
patentdria, manteve como nao patenteaveis as substancias, matérias,
misturas ou produtos alimenticios, quimico-farmacéuticos e
medicamentos, de qualquer espécie, bem como o0s respectivos

processos de obtencao ou modificagao.

v Lei 8.884, de 1994 - Dispde sobre a prevengdo e a repressdo as infragdes
contra a ordem econOmica, orientada pelos ditames constitucionais de
»39

liberdade de iniciativa, livre concorréncia, ‘funcio social da propriedade’””,

defesa dos consumidores e repressao ao abuso do poder econdmico.

38 Disponivel em www.inpi.gov.br. Acesso em 08/10/2008.
3 Defini¢do dada pelo artigo 5° XXIII, da Constituicao da Reptblica Federativa do Brasil de 1988, que
assim estabelece: "A propriedade atendera a sua fungdo social".
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v Decreto Legislativo 1.355, de 1994. Decreto de internalizacdo do

TRIPS* ao ordenamento juridico brasileiro.

Lei 8.974, de 1995 - Lei de Biosseguranca. Revogada, posteriormente
pela Lei 11.105, de 2005. Esta Lei estabelece normas de seguranca e
mecanismos de fiscalizacdo sobre a construgao, o cultivo, a produgao,
a manipulagdo, o transporte, a transferéncia, a importacdo, a
exportacdo, o armazenamento, a pesquisa, a comercializagdo, o
consumo, a liberagdo no meio ambiente e o descarte de organismos
geneticamente modificados - OGMs e seus derivados. Tendo como
diretrizes o estimulo ao avanco cientifico na drea de biosseguranca e
biotecnologia, a protecado a vida e a saide humana, animal e vegetal, e
a observancia do principio da precaucdo para a protecdo do meio

ambiente4l.

Lei 9.279, de 1996 - Lei da Propriedade Industrial (LPI)*2. Regula os
direitos e obrigacOes relativos a propriedade industrial, ou seja, os
direitos referentes as patentes, marcas, desenhos industriais e
indicagdes geogréficas, e estabelece como devem ser punidos os atos

de concorréncia desleal. E a lei atualmente em vigor.

40 Também conhecido por sua traducdo em portugués: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC)

41

Disponivel

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ At02004-2006/2005/Lei/L11105.htm.

Acesso em 08/10/2008.
42 A importancia do TRIPS foi levada em consideracdo na elaboracao de nossa LPI, a qual procurou
agregar os padrdes minimos de protecao desejados pela comunidade internacional.
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v Lei n° 9.609, de 1998 - Lei de Software - Dispde sobre a protecdo da
propriedade intelectual de programa de computador, sua

comercializacdo no Pais, e d4 outras providéncias.

v' Lei n° 9.610, de 1998 - Lei de Direitos Autorais (LDA) - Altera,
atualiza e consolida a legislacdo sobre direitos autorais e d4 outras
providéncias. Segundo disposto em seu artigo 1°, visa regular os

direitos de autor e os que lhes sdo conexos.

v’ Decreto 3.201, de 1999 - Dispde sobre a concessdo de licenga
compulséria nos casos de emergéncia nacional e de interesse publico.
Dispde sobre a concessdo, de oficio, de licenca compulséria nos casos

de que trata o art. 7143 da Lei n° 9.279 (LPI), de 14 de maio de 1996.

v Lei 10.196, de 2001 - Altera e acresce dispositivos a Lei 9.279/96,
criando o mecanismo da excecdo bolar* e a anuéncia prévia* da
ANVISA - (Ageéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria), necesséria para

a concessao de pedidos de patente da drea farmacéutica.

43 A LPI assim estabelece: Art. 71 - Nos casos de emergéncia nacional ou interesse ptublico, declarados
em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa
necessidade, podera ser concedida, de oficio, licenca compulsoéria, temporaria e ndo exclusiva, para a
exploragdo da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular. Paragrafo tnico - O ato de
concessdo da licenga estabelecera seu prazo de vigéncia e a possibilidade de prorrogacao.

4 Trata-se da permissdao para que terceiros, que nao o titular da patente, se capacitem previamente
(ainda que por meio da realizacdo de testes) para produzir o medicamento patenteado, a fim de que o
mesmo possa comecar a ser produzido tdo logo sua patente expire. Esta é uma forma de acelerar o
processo de registro do genérico ainda sob a vigéncia da patente. A OMC ja se posicionou no sentido
de que este instrumento ndo representa violagdo do TRIP, e em nossa Lei de Patentes o mesmo
encontra respaldo no art. 43, VII. (Disponivel em: http://www.deolhonaspatentes.org.br/?cid=56).
Acessado em 16/07/08.

45 Competéncia atribuida a ANVISA na analise de pedido de patente da drea farmacéutica. Para tanto,
a Agéncia precisa analisar, depois do exame técnico do INPI, se esses produtos obedecem aos
requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial. Esta analise é
independente, ndo sendo apenas uma revalidagdo da decisdo proferida pelo 6rgao anterior - muito
pelo contrario.
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v" Decreto 4.830, de 2003 - Altera o Decreto 3.201/99, modificando as
regras para se decretar a licenca compulsoéria nos casos de emergéncia

nacional e de interesse publico.

v' Lei 10.973, de dezembro de 2004 - Lei de Inovacdo. Estabelece
medidas de incentivo a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnolégica
no ambiente produtivo, com vistas a capacitagdo e ao alcance da

autonomia tecnolégica e ao desenvolvimento industrial do Pais.

1.3.1 Reflexos no patenteamento de inven¢des nos EUA: o Bayh-Dole Act

Inicialmente cabe ser ressaltado que o Bayh-Dole Act estd sendo comentado
a parte, e ndo juntamente com as demais legislaces internacionais, visto ser uma
legislagdo especifica a um tnico pais, os Estados Unidos da América, e também
porque sua importancia para o fomento das inovagdes naquele pais foi tao grande
que sua influéncia se fez sentir no Brasil, especialmente na elaboracdo de nossa Lei de

Inovacao.

Dois grandes acontecimentos foram cruciais para que o governo dos EUA
comegasse a se preocupar com as invengdes geradas em suas universidades: o
primeiro deles foi a queda do muro de Berlim - que gerou uma redugao dréstica nos
fundos de pesquisa militares; e o segundo foi a conseqiiente necessidade de

equilibrio do orcamento governamental.

O receio de que as verbas publicas destinadas as pesquisas universitarias

viessem a ser diminuidas fez com que o governo americano, na tentativa de barrar a
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crise que pairava no ar, adotasse medidas para aproximar a academia do setor

privado.

Tais medidas resultaram na publicacao de 3 atos legislativos, quais sejam:
o Bayh-Dole Act, que passou a permitir que as universidades, financiadas com o
dinheiro publico, licenciassem com exclusividade#® seus resultados de pesquisas para
empresas privadas; o The Cooperative Research Act, que passou a permitir que fossem
formadas aliancas entre universidade e empresas; e o The Stevenson-Wydler
Technology Innovation Act, que passou a autorizar os laboratérios publicos a
transferirem tecnologia para industria, criando, para isso, centros de tecnologia
industrial nas universidades e nas instituicdes sem fins lucrativos, bem como passou
a estimular o intercAmbio de pessoal técnico e cientifico das universidades, induastrias

e laboratoérios federais. (MOWERY et al, 2001)

Este conjunto de medidas foi fundamental, ndo s6 para estancar a crise
iminente, mas serviu principalmente para impulsionar a criatividade e a inovagao
nas universidades americanas. Isto porque o objetivo primordial de tais legislagdes
foi o de transferir o poder de decisdo para as entidades onde se realizavam as

pesquisas, concedendo-lhes autonomia para gerir seus portfolios de tecnologia.
Em seu comentario sobre o Bayh-Dole Act esclarece Nelsen (1998):

“Under the Bayh-dole Act, the universities themselves would not develop
the patented technologies, but would license the patents to industry. A
provision of the law allowed the universities to retain royalties from such
licensing and specified that a fraction of royalties would be shared as

46 Para a academia, tal exclusividade se justifica ja que, para se transformar uma inven¢do em uma
inovagdo, é preciso se gastar muito tempo e dinheiro, sem garantia de sucesso no final. Por isso, algum
beneficio deve ter a empresa que arriscar investir em um negdcio como este frente as outras que
preferem nao arriscar.
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personal income to the inventors. By the law, the university’s share of
royalties must be plowed back into its research and educational activities.”*

O impacto econdmico direto do licenciamento de tecnologia nas
universidades americanas, resultante do Bayh-Dole Act, foi relativamente pequeno*.

Em contrapartida, esclarece Nelsen (1998):

“..., the impact of university technology transfer on the local and national
economies has been substantial, and leads to the conclusion that the Bayh-
Dole Act is one of the most successful pieces of economic development and
job-creation legislation in recent history. It has been estimated that more
than 200,000 jobs have been created in the United States in product
development and manufacturing of products from university licenses, with
the number increasing fairly rapidly as the licenses mature.” 4

Depois do Bayh-Dole Act, as universidades comecaram a fortalecer suas
expertises internas para o engajamento efetivo no patenteamento e no licenciamento
de suas inveng¢des. Em muitos casos, institui¢des, que até entdo ndo tinham sido
ativas nesta 4rea, criaram escritérios de transferéncia de tecnologia com pessoal de
suporte capacitado nas areas legal, técnica e também de mercado. Tais atividades se
intensificaram, ainda mais, com o passar dos anos, quando a importancia do Bayh-

Dole comecgou a ser avaliada.

47 “Conforme o Bayh-Dole Act, as universidades ndo desenvolveriam tecnologias patenteadas por si
proprias, e sim as licenciariam para a inddstria. Um artigo da referida Lei faculta as universidades
fazer a retengdo dos royalties referentes a tais licenciamentos e determina que uma parte desses
royalties seja dividida com os inventores, como renda pessoal. Pela lei, a parcela dos royaties que
couber as universidades deve ser reaplicada em atividades de pesquisa e educacdo.” Tradugao livre.

48 Em 2000 a AUTM realizou uma pesquisa com 156 universidades dos EUA. Os consultados
declararam ter uma receita de US$ 1,24 bilhdo, resultante de royalties e participacdo em "dinheiro vivo"
livre de taxas legais ndo reembolsadas. Este valor representa cerca de 4,7% das despesas com a
pesquisa. Para cada délar de receita, ha cerca de US$ 0,20 de pesquisa patrocinada ligada a uma
licenca. A receita média por licenca ativa é de US$ 66.465, mas somente 43% receberam royalties e
0,56 % ganhou mais de USs$ 1 milhdo em 2000. Disponivel em:
http:/ /www.inovacao.unicamp.br/report/inte-science.shtml. <Acesso em 17/07/2008>

49 “..., o impacto da transferéncia de tecnologia universitéria nas economias locais e nacionais tem sido
significativo, levando a conclusdo de que o Bayh-Dole Act é um dos dispositivos mais bem sucedidos
do desenvolvimento econémico e da criacdo de empregos na histéria recente. Estima-se que mais de
200 mil postos de trabalhos tenham sido criados, nos Estados Unidos, no desenvolvimento e
fabricacdo de produtos advindos de licencas universitarias, cujo nimero vem crescendo com a mesma
rapidadez com que as licensas sdo desenvolvidas.” Tradugdo livre.
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Essas evidéncias encontram-se refletidas em pesquisa realizada pela
AUTM?Y, entre os anos de 1991 e 2000, com as principais universidades americanas.
A mesma mostrou que, para as 84 instituicdes participantes, o Bayh-Dole Act
influenciou de forma bastante positiva a protecdo de suas propriedades intelectuais,
ou seja: o numero de invengdes cresceu 84%; a solicitacdo de novas patentes

aumentou em 238 %51; os acordos de licenciamento cresceram 161%; e os royalties, por
sua vez, aumentaram em mais de 520 %52,

Uma conseqiiéncia direta do Bayh-Dole Act foi o fato de, paralelamente ao
desenvolvimento da infra-estrutura das universidades para protecdo e licenciamento
de sua propriedade intelectual, ter havido crescimento do interesse pelas parcerias

para realizacdo de pesquisas conjuntas entre o setor privado e a academia.

Essas parcerias, entretanto, geraram conflitos de interesse de ambas as
partes, ja que para a empresa o importante era a utilizagdo exclusiva dos resultados
das pesquisas, enquanto para a universidade o importante era a disseminacdo do
conhecimento. A solucdo encontrada estaria, exatamente, na protecdo por patentes,

como relatado por Nelsen (1998):

“Intellectual property terms have become vitally important. The company
wants to be assured that it can use the results of the research — and that
these results will not be available to their competitors. But most universities
insist in that dissemination of research results is key to their identity and
mission and will not agree to keep the project results secret. The key to
resolving this dilemma is patents: The University will publish the results,

50 Association of University Technology Managers.

51 Segundo Assumpcao, “as patentes universitdrias cresceram 12 vezes entre 1980 e 1998, ou mais
precisamente, 1050,4%”. Além disso, pode-se verificar que “o movimento ndo se restringiu a um
conjunto limitado de universidades. Ao contrario, todo o sistema universitario americano langou-se
ativamente na busca pela valorizac¢do de seus portfdlios tecnolégicos.”

52 Disponivel em: http://www.inovacao.unicamp.br/report/inte-science.shtml. <Acesso em
17/07/2008>
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but will first agree to file patents that will protect the company’s exclusivity
in commercial marketplace.”>3

Isso gerou uma maior proximidade entre academia e sociedade
possibilitando que muitas das pesquisas realizadas em universidades visassem o

atendimento das necessidades da sociedade em geral.

Pelo exposto, pode-se afirmar que o Bayh-Dole Act "perhaps the most inspired
piece of legislation to be enacted in America over the past half-century">* foi o propulsor do
acentuado interesse por patentes nas universidades de varios paises do mundo®, nao

s6 as dos EUA.

1.3.2 Reflexos no patenteamento de invengdes no Brasil: Cédigo da Propriedade

Industrial x Lei da Propriedade Industrial

No Brasil, desde o século XIX, ja se tinha consciéncia da importancia da
protecdo da propriedade intelectual para todo pais que quisesse se inserir entre os
grandes nomes mundiais. Entretanto, na pratica, essa consciéncia ndo se manifestou

concretamente.

5 “QOs prazos de propriedade intelectual se tornaram de importancia vital. A empresa deseja
assegurar-se de que podera usufruir dos resultados da pesquisa - e de que esses resultados nao
ficardo disponiveis para a concorréncia. A maioria das universidades, entretanto, insiste que a
disseminacdo dos resultados das pesquisas é um elemento-chave de sua missao e identidade, nado
concordando em manter resultados de projetos em segredo. Assim, a patente é a solugdo para este
dilema: a Universidade publica os resultados, mas s6 depois de concordar em depositar as patentes
que irdo proteger a exclusividade da empresa naquela érea de mercado." Tradugao livre.

5 De acordo com a matéria do The Economist, "Innovation's Golden Goose," como parte da opinido
publicada em 12 de dezembro de 2002. Disponivel em:
http:/ /www.autm.net/aboutTT/aboutTT_bayhDoleAct.cfm <Acessado em 18/07/08>

% Conforme dados do USPTO, o nimero de patentes concedidas nos EUA a universidades
estrangeiras em 1998 foi de: Canada (113), Reino Unido (64), Israel (45), Australia (31), Japao (18),
Cingapura (10), Hong Kong (9), Finlandia (8), Alemanha (7) e Holanda (5). In Assumpgao, 2000, p. 6.
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Apesar da vasta legislagdo - nacional e internacional - existente para a
protecdo dessa propriedade, estas leis, até meados da década de 90, haviam sido
pouco utilizadas e pouco difundidas, quer no meio empresarial, quer no meio

académico.

Por exemplo, o antigo Cédigo da Propriedade Industrial - CPI (Lei
5.772/71) - que foi a legislagdo que antecedeu a atual Lei de Patentes (Lei 9.279/96) -
excluia da patenteabilidade invencdes de novos medicamentos e seus processos de
obtencdo, além de diversas outras, tais como novas técnicas cirtirgicas e terapéuticas,
invencOes contrarias a lei, a moral, a satide publica, a seguranca publica, entre outras.
Foi somente a partir da LPI, publicada posteriormente ao TRIPS, que os
medicamentos e seus processos de obtengdo passaram a ser patentedveis também no

Brasil.

Na verdade, a LPI foi uma das varias leis criadas com a finalidade de
adequar o ordenamento juridico brasileiro as determinacdes do TRIPS. Além dela
foram também editadas: a Lei de Protecdo de Cultivares (Lei 9456/97), a Lei de
Direito Autoral (Lei 9.610/98), a Lei de Protecao aos Programas de Computador (Lei

9.609/98) e a Lei 10.196/01 (ja mencionada anteriormente).

Segundo Watal (p. 49, 2001) a criacdo de todo esse arcabouco legislativo foi
necessaria, porque a doutrina brasileira prevalecente estabelecia que se deve ter todo

um processual juridico, com a criagdo de leis nacionais, para que os regramentos
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acordados em tratados internacionais pelo governo brasileiro sejam validos em

territorio nacional?®.

No quadro legal do Brasil contemporaneo, a LPI é tida como a principal lei
sobre propriedade industrial. Ela estabelece as novas regras para protecdo de
invengoes (patentes), modelos de utilidades, desenho industrial, marcas e indicagdes
geograficas. Define o tempo de protecdo de cada uma dessas classes; regulamenta a
licenca voluntédria e compulséria; os direitos dos empregadores e empregados; a
transferéncia de tecnologia; o registro no INPI; a concorréncia desleal e as sancdes

administrativas e penais. (LOPES, 2002)

A LPI, pretendendo se enquadrar nos parametros do TRIPS, obedeceu ao
comando do citado Tratado - qual seja, de que “ndo poderia haver exclusdo de
matéria patenteavel” - passando a também estender a protecdo patentdria para
tarmacos, alimentos, produtos quimicos, ligas metdlicas e microorganismos
modificados. Entretanto, manteve a exclusao da protecdo patentaria de seres vivos
naturais (no todo ou de parte deles) e de materiais biol6gicos encontrados na
natureza, ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou o germoplasma de

qualquer ser vivo natural e os processos biol6gicos naturais.

Em decorréncia da ampliacao do escopo de protecao patentaria houve um
aumento sensivel no numero de pedidos de patente’” depositados no INPI, pelas

universidades brasileiras, conforme se observa no Grafico 1.1.

% Mesmo com todo este aparato legal, “a aplicacdo do TRIPS causou uma balbtirdia na nossa ordem
juridica interna, onde centenas de pleitos judiciais discutem a aplicagdo direta do referido Tratado no
nosso direito, em circunstancias que envolvem interesses do investimento nacional e estrangeiro, com
valores de repercussdo até macroecondémica... A prépria data de entrada em vigor deste importante
tratado passou a ser objeto de grande discussdo.” (PROVEDEL, 2004)
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Gréfico 1.1 - Evolucao dos depésitos das Universidades brasileiras entre 1990 e 2004.

Fonte: Nunes e Oliveira, 2007.

Observa-se que tal aumento ocorreu em campos tecnolégicos especificos,
principalmente o Quimico (neste incluido o Biotecnol6gico) e o Metaltrgico - ambos
considerados &reas de exceléncia da pesquisa universitaria - conforme se pode
verificar da Tabela 1. A mesma demonstra que no inicio da década o grau de
espalhamento dos pedidos universitarios era maior por areas tecnolégicas, tendo tal

padrdo sido nitidamente modificado ao longo do periodo.

Tabela 1.1 - Perfil dos pedidos de patente universitarios, em %

Secoes da Classificacao de Patentes 58 1990-1993 | 1994-1996 | 1997-1999

A — Necessidades Humanas 21,5 13,6 19,3

B — Operagdes de Processamento; Transporte 9,1 9,1 8,6

C — Quimica e Metalurgia 28,1 47,0 44,1

D — Téxteis e Papel 0,8 3,0 1,1

E — Construgdes Fixas 4,9 3,0 1,1

F — Eng. Mecanica; [lumnagio; Aquecimento; Armas 5,8 3,0 4,3

G - Fisica 20,7 15,2 14,0

H - Eletricidade 9.1 6,1 7,5
100,0 100,0 100,0

Fonte: Assumpcao, 2000.

57 Apesar do aumento ter sido maior nos casos de pedidos de patentes de invencao (PI), ele também
atingiu os pedidos de modelo de utilidade (MU) e os certificados de adigdo (CA).

% Classifica¢do adotada pelo Acordo de Estrasburgo - maiores detalhes ver item 1.3 desta Dissertagdo
e também na pagina do INPL Disponivel em: http://wwwb.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_classificacao/historia_html/?searchterm=patentes
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Uma interessante comparagdo entre os pedidos de patente apresentados

pelas universidades brasileiras e aqueles apresentados pelas universidades

americanas é feito por Assumpcao (2000), que relata:

“Os pedidos apresentados por universidades brasileiras nao se
comparam, em termos quantitativos, a atividade realizada pelas
universidades americanas. Em termos de perfil de protecao
requerida, contudo, apresentam semelhangas notaveis. Em primeiro
lugar, ndo obstante sejam locais em que, por exceléncia, realizam-se
pesquisas sobre os mais variados campos do conhecimento humano,
poucas sdo as dreas eleitas para a busca da protecdo patentaria.
Tanto no Brasil quanto nos EUA, o complexo quimica-biotecnologia
domina largamente o campo de abrangéncia dos pedidos de patente.
Igualmente, a drea de instrumentacdo é importante para ambos os

paises.”

Note-se que embora esta ampliacdo no escopo de protegao tenha sido bem

recebida pelas universidades brasileiras, o ntimero de depoésitos de pedidos de

patente ainda é tido como bastante incipiente, quando comparado com a protegao

advinda de institui¢cdes de ensino e pesquisa de paises desenvolvidos. Se para as

universidades a protecdo patentdria ainda é pequena, para as empresas a situagdo

ndo é muito diferente. Neste particular cabe ser esclarecido que, apesar da empresa

nacional estar mais consciente sobre a importancia da protecdo a sua propriedade

industrial, esta mudanca de comportamento ainda ndo gerou reflexos consideraveis

no aumento do nimero de depdsitos de pedidos de patente no INPI®.

5% Excetuam-se deste rol algumas empresas, as quais apareceram no trabalho de Gullo e Guerrante
(2006) entre as maiores patenteadoras brasileiras, quais sejam: Petrobras, Arno, Multibras, Vale do Rio

Doce, Natura, etc.
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1.3.3 Lei de Inovacao® no Brasil

No final de século XX, o processo de mudanca tecnolégica atingiu
importancia e velocidade nunca antes vista na histéria da humanidade. Dois fatos de
relevancia mundial ficaram evidenciados: o esgotamento da sociedade industrial,
marcado pelas aceleradas, profundas e abrangentes transformagdes; e o ingresso na
sociedade do conhecimento. Ambos passaram a atuar como fatores chaves para o

desenvolvimento econémico de regides e paises.

O novo paradigma que surge, entdo, passa a valorizar o papel
desempenhado pelos sistemas de C,T&l (Ciéncia, Tecnologia & Inovagao) e, nesse
contexto, a inovagdo tecnolégica surge como a varidvel decisiva para alcancar e

sustentar vantagens competitivas de empresas, setores e espagos econémicos.

E neste sentido que Porter (1990) expressa seu entendimento quando
esclarece que:

“

a medida que se alcanca maior grau de interdependéncia
econdmica, politica e tecnoldgica, entre os distintos agentes
econdmicos e paises do mundo, a inovagdo tecnolégica passa a ser
um elemento chave da competitividade nacional e internacional, a
ponto de se afirmar que a competitividade de uma nagdo depende
da capacidade de inovar de suas indastrias.”

Para participar do mercado globalizado de hoje, o acesso a tecnologia é
muito mais restrito - pois empresas e universidades, principalmente dos paises

desenvolvidos, tém por hédbito protegerem suas inveng¢des através das patentes - e

0 Lei de Inovagdo (LI) - Lei 10.973, publicada em 02 de dezembro de 2004 - estabelece medidas de
incentivo a inovacgdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a
capacitacdo e ao alcance da autonomia tecnolégica e ao desenvolvimento industrial do Pais.
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representa uma importancia estratégica vital para aquelas que objetivam alcancar tal

mercado.

Com o objetivo de insercdo nesses mercados, os governos dos paises em
desenvolvimento tém procurado adotar agdes que estimulem o desenvolvimento

tecnolégico de suas nacdes através do estimulo a inovacao.

No caso da economia brasileira, segundo Mota (2008), antes a logica
autdrquica possibilitava a expansao da matriz industrial integrada com tecnologias
difundidas e banalizada, com elevado gap técnico ao padrao encontrado no mercado
mundial. Agora, porém, a insercdo competitiva impde uma especializacdo produtiva

nas areas em que o pais exibe vantagens comparativas.

Conclui-se, pois, que as empresas do século XXI que desejarem se manter
bem posicionadas em seus mercados, precisam liderar ou se alinhar com a fronteira
tecnolégica. Para isso, imprescindivel vem se tornando a realizagdo de parcerias,
principalmente entre empresa-universidade, ja que as primeiras tém o capital, e é nas
instituicdes de ensino e pesquisa®l que se encontra a competéncia por elas desejada.
Além desses dois agentes, a parceria com o governo também é fundamental, pois é

ele o responsével pelo fomento da inovagdo e do desenvolvimento em nosso pais.

Com o objetivo de dinamizar essas parcerias e incentivar a inovagao e a
pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo brasileiro, foi promulgada a
Lei de Inovagao (LI) que é a Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada

pelo Decreto 5.563, de outubro de 2005.

61 As instituicdes de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnolégico sdo atores fundamentais em
qualquer sistema de inovagdo, por abrigar as principais competéncias técnico-cientificas e a formacao
de pessoal.
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O Presidente Luiz Inacio Lula da Silva, no ato da assinatura da referida Lei
disse®?: “Agora temos uma politica industrial e vamos fazer dela a mola mestra do
crescimento econdmico para os proximos anos”. Para o entdo Ministro da Ciéncia e
Tecnologia da época, Eduardo Campos, tal lei veio estimular a inovagdo no setor
produtivo, promovendo o aumento de investimentos em C,T&l por parte das
empresas, uma vez que segundo dados estatisticos, em 2004, 73% dos cientistas
brasileiros estavam atuando nas instituicdes publicas e apenas 11% atuavam em
empresas privadas. Assim, a proposta da LI era mudar este quadro através do

incentivo a emancipagao tecnolégica do pais.

A Lei de Inovagdo - com o intuito de viabilizar o que definem os artigos
218 e 219 da Constituicio Federal de 1988 (ja citados anteriormente) - busca
promover e incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnolégico para a geracdo
de inovagdes, tanto no ambito das Instituicdes Cientifica e Tecnoldgica (ICTs)%

como no setor empresarial.

Segundo Cerqueira e Silva (2006), a Lei de Inovacdo prevé uma série de
agOes voltadas para a parceria entre as ICTs e o setor privado, cujos principais

mecanismos sdo, em resumo:

62 Disponivel em: < http:/ /www.ufmg.br/online/arquivos/001110.shtml > Acesso em 22/06/2007.

63 O estimulo a participagdo das ICTs no processo de inovagao pode ser realizado de diversas formas,
segundo a Lei, sendo uma delas o licenciamento ou a transferéncia de tecnologia, com ou sem
exclusividade. As licencas ndo-exclusivas ocorrem normalmente, por meio da divulgacdo das
tecnologias disponiveis e da busca de empresas potencialmente interessadas, sem a necessidade da
selecdo da empresa por meio da publicacado de edital. Ja o licenciamento com exclusividade representa
um ponto nevralgico, devido aos procedimentos obrigatorios estabelecidos por lei - elaboracdo de
edital, publicacdo no Didrio Oficial da Unido e divulgacdo na Internet. E, ainda, é importante que as
ICTs estabelecam, com clareza, nos termos do edital, o objeto a ser licenciado, os critérios, as
condi¢les, a remuneracdo, os prazos para comercializagdo, de modo a garantir a igualdade de
oportunidade para todos os interessados e a minimizar a geragdo de contencioso para a ICT, a partir
do contrato celebrado.
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i) Apoia a constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de

projetos cooperativos que objetivem a geracdo de produtos e

processos inovadores. A questdo dos direitos de propriedade
intelectual sobre os resultados obtidos das parcerias, apesar de ter
sido contemplado pela Lei em diversos de seus artigos, é assunto

complexo, sensivel, e por isso mesmo deve ser negociado caso a caso.

ii) Incentiva a otimizagdo de recursos para fins de P&D permitindo o

compartilhamento dos laboratérios cientificos e tecnolégicos do pais

e, assim, evitando a ociosidade da infra-estrutura tecnolégica.

iiiy Dispensa a licitacao® para o processo de licenciamento ou

transferéncia de tecnologia (ao alterar o artigo 24, inciso XXV, da Lei

n° 8.666/93 - Lei de Licitacdes).

iv)  Autoriza as institui¢cdes publicas a participarem, minoritariamente, do

capital de empresas de propédsito especifico, visando o
desenvolvimento de projetos cientificos ou tecnolégicos para

obtencao de produtos e processos inovadores.

64 A idéia era que tal medida pudesse garantir a geracdo de novas institui¢des inovadoras e a
colocagdo de mais produtos no mercado brasileiro. Entretanto, até a presente data, é um ponto
conflitante da Lei. Segundo Odenildo Sena, presidente do Conselho Nacional das Fundagoes
Estaduais de Amparo a Pesquisa (Confap), “a Lei de Licita¢Ges trava inteiramente a implementacdo da
inovacdo tecnolégica”. Isto fica claro quando se toma como exemplo o caso das subvengdes
econdmicas que estdo previstas na LI, que permitem as empresas privadas, que investem em pesquisa
e desenvolvimento, receber recursos diretamente do poder publico (por exemplo, o Governo do
Estado). O problema é que 6rgaos de controle do poder publico, como, por exemplo, os tribunais de
contas, entendem que nesse caso as empresas ficam obrigadas a realizar licitagdo para adquirir
equipamentos e servigos. Segundo ele, “isso mata a inovac¢do”. (in Lei de Licitacbes é entrave a
inovagdo tecnolégica. Disponivel em: <http://www.protec.org.br/noticias.asp?cod=1643> Acesso em

04,/07/2008.)
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Vi)

vii)

viii)

Introduz a remuneracdo ao pesquisador sob trés formas: da bolsa de

estimulo a inovagdo, da participagdo na remuneracdo daquelas
atividades de prestacdo de servigos e dos ganhos econdmicos
resultantes da exploracdo de criacdo protegida por direitos de

propriedade intelectual.

Licencia o pesquisador a constituir empresa, permitindo que o mesmo

saia da ICT para formar empresa propria durante trés anos,
renovaveis por mais trés, ou possa se associar e ir para uma outra

ICT, de acordo com os interesses envolvidos.

Regulamenta o papel da Fundacdo de Apoio a Pesquisa - FAPs ao

destinar até 5% do valor total dos recursos financeiros para a
execugdo de projetos de P&D, visando a cobertura de despesas
operacionais e administrativas incorridas na execugdo de acordos,
convénios e contratos. A FAP poderda também conceder bolsa de

estimulo a inovacao.

Torna obrigatéria a criacdo do Nicleo de Inovacdao Tecnolégica -

NIT. Este, além de gerir as politicas e organizar as atividades de
pesquisa, passa a ter a responsabilidade sobre os resultados da
exploracdo econdmica decorrente de uma propriedade intelectual

utilizada, da utilizagdo de recursos publicos ou de infra-estrutura
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financiada por recursos publicos. O NIT% devera atuar, ainda, como
o interlocutor oficial da ICT com o setor empresarial e,
principalmente, com a propria instituicdo, sobre questdes que
envolvam propriedade intelectual e inovacdao. O pesquisador, que
muitas vezes assumia essa responsabilidade, passard agora a contar

com o apoio do NIT para o relacionamento com as empresas.

ix) Concede incentivos fiscais para inovacdo, bem como recupera e

aperfeicoa um conjunto de incentivos ja existentes (como os dispostos
na Lei n® 10.637/02 e na Lei n° 8.661/05 - Lei do Bem). Introduz,
também, um automatismo na funcdo dos incentivos, estabelecendo a
subvencdo publica de até 50% dos gastos das empresas com a
remuneracdo de pesquisadores, mestres e doutores, o que estimula as
empresas a contratarem e utilizarem as parcerias de pequenas

empresas, instituigdes e pesquisador independente.

Depreende-se, por todo o exposto, que a LI representou um marco
importante para o estimulo ao desenvolvimento tecnolégico do pais, mas por si s6

nao foi suficiente para que o pais alcancasse o desenvolvimento econémico-social

65 Neste sentido, relacdes de confianca devem ser construidas, no ambiente interno, com os
pesquisadores, os 6rgaos decisérios da instituicdo (reitoria, pro-reitorias e procuradorias) e as
unidades administrativas e técnicas, com o objetivo de assegurar o compromisso institucional de
apoio, e no ambiente externo, com agéncias de fomento e o setor empresarial, a fim de formalizar as
parcerias e solucionar eventuais conflitos de interesse, bem como as dificuldades de entendimento
entre as partes envolvidas
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pretendido®. Por isso, o governo vem empreendendo diversas acdes com o objetivo
de disseminar a cultura da inovagdo. De acordo com Moreira et al (2007, p. 11) as

acOes governamentais mais significativas sao:

v' Prémios de Inovacio: Mais do que a compensagao financeira, os prémios

de inovacdo sdo 6timas ferramentas para divulgarem a cultura e os
beneficios de se inovar. O retorno mais imediato para os participantes
dos prémios ¢é a visibilidade que as entidades alcancam em relacdo a
sociedade. Em conseqiuiéncia, as empresas acabam se estruturando
internamente para a participacdo mais efetiva, tornando o ambiente
para inovacdo mais coeso. Além do ja conhecido Prémio FINEP de
Inovagdo, varias entidades no Brasil institucionalizaram seus préprios
prémios para incentivar as inovagdes. Sao exemplos a ANPROTEC, o
Banco Santander, agéncias estaduais de fomento e diversos outros
vinculados a iniciativa privada. Hoje, existem prémios de incentivo a
inovacdes setoriais que sdo utilizados por empresas para prospectar

oportunidades de seu interesse especifico.

v' Lancamento do Programa INOVAR: O programa Inovar do Governo

Federal representou um importante passo para a construcdo de um

ambiente propicio para inovagdes no Brasil. Através desse programa

% A fim de corroborar este entendimento, destaca-se aqui a entrevista de Anténio Carlos Martins de
Camargo (médico e farmacologista) - ex-diretor do Centro de Toxinologia Aplicada (CAT), do
Instituto Butanta - publicada em 29 de margo de 2009, no jornal “O Estado de Sdo Paulo”, na qual ele
relata que “E irreal pensar em fazer inovagao no Brasil atualmente. Vocé pode dar dinheiro para o
melhor cientista do mundo que ele vai morrer na praia.” Ainda segundo ele “as empresas cairam fora
a partir de 2005, afugentadas por mudangas na legislacdo, que minaram a seguranca da propriedade
intelectual privada sobre os eventuais produtos.”
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trés principais iniciativas foram tomadas: i) criagdo do Portal Capital de
Risco Brasil, que ndo s6 apresenta informacgdes a respeito das atividades
da industria de capital de risco, mas também incentiva a criacdo de
uma comunidade interessada no desenvolvimento dessa atividade; ii)
criagdo do Férum Brasil de Capital de Risco, aproximando fisicamente
o empreendedor (incluindo os empreendedores tecnolégico, académico
e o empresariado que se aventura em novos negocios) e 0s recursos
para transformar o conhecimento em valor; iii) criagdo da Incubadora
de Fundos. Finalmente, o programa INOVAR é importante pelo
proprio desenvolvimento da indastria de capital de risco no pais,

através da Incubadora de Fundos.

Portais na Internet: Diversos portais com informagdes sobre o contexto

da inovacdo estdo disponiveis na internet. Exemplo desses sites é o
“Mobilizar para Inovar” (www.inovar.org.br), que traz informacdes
sobre financiamentos a inovacdo, cases de sucesso, artigos,
depoimentos, entrevistas e varias outras informacdes. Também, a
Biblioteca Virtual de Inovagdo Tecnoldgica, que traz diversos estudos,
artigos e outros textos que enfoquem as questdes de inovagdo

tecnolégica e de ciéncia e tecnologia. Estes portais tém como objetivo a

difusdo do conhecimento associado a cultura da inovacao.

Estruturacdo dos Niicleos de Integracdo Tecnologica (NITs): A Lei de

Inovagdo prevé, também, a criagio de NIT’s - nas universidades e

institutos de pesquisa. Estes Ntucleos tém como missdo, de acordo com
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a propria lei: “zelar pela manutencdo da politica institucional de
estimulo a protecdo das criagdes, licenciamento, inovagdo e outras
formas de transferéncia de tecnologia; avaliar e classificar os resultados
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento
das disposicoes da lei". Além disso, os NIT’s sdo responséveis pelo
processo de pedido e manutencdo dos titulos de propriedade
intelectual das Instituicdes de Ensino Superior (IES). Vale citar,
também, a criacdo do FORTEC - Férum Nacional de Gestores de
Inovagdo e Transferéncia de Tecnologia - que hoje, segundo o préprio
FORTEC, possui 86 entidades de ensino e pesquisa associadas das

quais 50 possuem NIT’s em estruturacao ou operagao.

De fato, o contexto atual aponta para a necessidade de estruturacdo das
empresas e universidades com a finalidade de aproveitarem para explorar a notéria
vocagao do Brasil na geracao de conhecimentos®”. Neste sentido, é fundamental que
ambas se organizem para que se estabeleca um relacionamento mais duradouro e
frutifero, mas hd que se destacar que - mesmo por uma questdo de recursos e
autonomia - sdo as empresas®® que estdo mais bem posicionadas para superar os
obstaculos existentes. Por isso, sdo as empresas que melhor se prepararem para
interagir com a ciéncia que serdo as pioneiras na obtencao dos bons resultados dessa

relagdo. (MOREIRA et al, 2007, p. 15)

67 Em ranking divulgado pela CAPES, em 06 de julho de 2008, com base em dados do Institute for
Scientific Information (ISI), o Brasil ocupa a 15 posi¢do entre 178 paises, sendo responséavel por 2,02%
da produgao cientifica mundial.

8 Jsto porque, para grande parte das universidades brasileiras ainda ha o entendimento de que sua
missdo é - quase que exclusivamente - formar recursos humanos, fazer pesquisa e extensdo e
disseminar o conhecimento.
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Este capitulo apresentou, de forma simplificada, questdes envolvendo o

tema da Propriedade Industrial.

Para que seja entendido como surgiu este instituto, a autora conceituou
“propriedade industrial”, ressaltando as diferencas entre uma descoberta e uma
invengao, bem como destacou a importancia das patentes para o desenvolvimento de
uma nagao, elencando ainda os requisitos necessarios para que possa gozar da

protecao patentaria.

Além disso, tracou um histérico das principais Leis e Tratados nacionais e
internacionais relacionados ao tema, onde especial destaque foi dado ao Bayh-Dole
Act. Com relagao ao Brasil, mencionou a existéncia do antigo Cédigo da Propriedade
Industrial e sua posterior substituicdo pela atual Lei, a LPI, cuja importancia no
estimulo ao crescimento dos depdsitos de pedidos de patente (PI ou MU) no INPI foi
ressaltada. A importancia da Lei de Inovagao (LI) nesse processo de crescimento (e
desenvolvimento) também foi demonstrada, apesar da mesma ainda nao ser uma

realidade pratica para a grande parte dos académicos.
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CAPITULO II

A Gestao do Conhecimento

2.1 A dicotomia entre Publicar x Patentear nas Institui¢oes de Ensino Superior

A Universidade ficou, por muitas décadas, alheia aos problemas
econOmicos e sociais do pais, periodo este em que a mola propulsora de suas
pesquisas era apenas um interesse cognitivo, sem qualquer vinculo com o social. Isto,
felizmente, estd mudando, ainda que paulatinamente, devido as necessidades

impostas pelo mundo globalizado.

Apesar desse recente movimento favoravel as mudangas, verifica-se ainda
haver resisténcia as mesmas por parte do meio académico. Este grupo mantém a
ideologia de que tudo que é desenvolvido por um cientista/pesquisador deve ser de

dominio publico e, portanto, disponibilizado através da publicacdo de papers.

Infelizmente, o que muitos ainda ndo sabem é que uma publicacdo
antecipada pode inviabilizar o depésito de um possivel pedido de patente, uma vez

que o mesmo ficaria carente de um dos requisitos de patenteabilidade - a novidade.

A prevaléncia dessa cultura de publicagdo, e a falta de informacdao dos

inventores quanto a exigéncia da novidade para o patenteamento, faz com que varias

0 Grande estadista inglés, que viveu entre os anos de 1874 e 1965. Disponivel em:
http:/ /www.ps.parlamento.pt
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invencdes deixem de ser protegidas, o que prejudica a criatividade e o

desenvolvimento do pais.

Para os académicos que sabem da importancia de tal requisito para o

patenteamento, resta o dilema entre publicar x patentear.

Segundo Carlos Américo Pacheco, da Unicamp”, esse dilema é comum a
todas as Universidades, pois, como centros produtores de conhecimentos, interessa a
elas divulgarem os resultados de suas pesquisas ao maior nimero possivel de
pessoas. SO a partir do momento em que o conhecimento passa a ter valor econémico
é que faz sentido a Universidade proteger, para poder licenciar a patente. A partir
dai, o dilema passa a ser outro: saber o que proteger ou ndo, como fazer isso e como
licenciar. Por isso é tdo importante que o regime juridico ndo crie barreiras’! para o

licenciamento.

De fato, para muitos pesquisadores, saber quando um resultado de
pesquisa deve ser protegido por patente e quando este resultado pode, de imediato,

virar um artigo cientifico é uma questao complexa.

Isto é compreensivel, visto que ndo é missdo do professor universitario
(pesquisador) saber se o seu desenvolvimento é patentedvel e, em o sendo, qual a
abrangéncia dos direitos gerados por ele. Apesar da invencdo advir de um
desenvolvimento técnico, sua protecdo patentdria envolve questdes de carater

juridico, ou seja, existe uma faixa de indefinicio entre aquilo que certamente é

70 In “Protegdo a invengdes é faca de dois gumes para promover desenvolvimento tecnolégico”.
Disponivel em: <www.http:/ /inovacao.unicamp.br/report/news-repict.shtml>.

71 A Lei de Licitagdes, Lei 8.666, por exemplo, pode ser considerada como uma barreira a Lei de
Inovacao.
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2

patenteavel e aquilo que certamente ndo o é. Desta forma, é recomendavel que,
sempre que possivel, um profissional de PI seja ouvido sobre a possibilidade, ou nao,

de patenteamento antes que qualquer publicacdo seja feita.

Robert Sherwood”?, em entrevista concedida a Agéncia Fapesp na matéria
publicada sobre o titulo “Inovacdo desprotegida” em junho de 2008, chamou a
atencdo para o fato do mundo ficar perplexo com a discrepancia existente no Brasil
entre a altissima qualidade de nossa ciéncia’ e a pouca energia que essa produgao
tao boa coloca na base industrial do pais, o que é refletido no baixissimo namero de

pedidos de patente originarios do Brasil.
Neste sentido, ja haviam ressaltado Moreira et al (p. 8, 2007):

“No atual mundo capitalista e globalizado, conhecimento é capaz de
gerar grande valor quando incorporado (rapidamente) em produtos,
processos ou servigos. Se o Brasil vem aumentando sensivelmente a
sua base de conhecimento, mostrado através do aumento da
relevancia de suas publicacdes, é importante que se explore esse
ativo de maneira a trazer beneficios para a sociedade. ... o namero de
patentes é uma aproximagdo comumente utilizada para indicar o
nivel de inovacdo de uma empresa ou pais. Nesse contexto, quando
o numero de artigos cientificos publicados em revistas internacionais
cresce mais rapidamente do que o ntimero de patentes brasileiras
registradas no escritério americano de patentes (USPTO), pode-se
inferir que a relevancia da pesquisa cientifica brasileira vem
ganhando mais destaque no cendrio internacional do que as

inovacdes das empresas do pais.” (grifos nossos)

72 Ele foi um dos especialistas consultados para a elaboracdo da Lei de Inovacao Brasileira.

73 Segundo o udltimo balango divulgado pela CAPES (em 09 de julho de 2008, que usou dados do
Instituto para a Informacdo Cientifica - ISI, dos Estados Unidos, que monitora dez mil revistas
especializadas.), o Brasil, em 2007, publicou 19.428 artigos, o equivalente a 2,02% da producdo
mundial. Com isso, manteve a 15° posi¢do entre os paises com maiores nimeros de publicagdes, a
frente de Suica, Suécia e Israel. Além disso, a CAPES ressaltou que as 23 institui¢oes brasileiras mais
produtivas sdo publicas, entre as quais destacam-se: a USP, com 4.804 publicagdes; a Unicamp, com
1.743; e a UFR], com 1.516. (In: “USP lidera ranking da ciéncia nacional”. O Globo on line. Jul. 2008.)
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Tal discrepancia também j4 fora demonstrada (conforme Figura 2.1) pelos
citados autores ao analisarem os indicadores sécio-econémicos’ do Brasil. Através
destes, pode-se observar que o conhecimento gerado pelo nosso pais esta em linha
com o seu potencial econdmico. Entretanto, a andlise do indicador de patentes mostra

a dificuldade em explorar o conhecimento gerado.

1.7%

1,3%

0,2%

Comércio

3 Papers Patentes
Internacional P

Populagio PIB

Figura 2.1 - Perfil de comparacao entre indicadores de publicagdes e de depdsitos de patente.

Fonte: Moreira et al, 2007.

Na mesma entrevista concedida a Agéncia Fapesp, esclarece Sherwood que
publicar é importante para fazer avancar o conhecimento - missdo primordial da
Academia - mas é preciso se buscar aumentar a protecdo por patentes e olhar para

onde estdao os potenciais comerciais, em vez de desperdicar essas possibilidades em

publicagdes que nao gerardo qualquer possibilidade de retorno.

Com relacdo a este ponto, cabe observar que:

74 Ministério Ciéncia e Tecnologia Brasil; Goldman Sachs (2003), “Dreaming with BRICs: The Path to
2050”; CIA (2005), World Factbook, Anélise Instituto Inovagdo (in Moreira et al., 2007).
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1) papers e patentes podem conviver pacificamente; isto porque, uma vez
depositado o pedido de patente, a matéria constante deste passa a poder ser

publicada sob forma de paper, sem qualquer problema; e

2) é necessario desmistificar a idéia de que patente s6 protege o mais forte.
A patente ou a propriedade intelectual, mais genericamente, protege a criatividade, a

pesquisa, o invento.

Meyer e Puay, em trabalho publicado no ano de 2007 sob o titulo
“Exploring the value of academic patents: IP management practices in UK universities and
their implications for third-stream indicators”, conseguiram retratar, conforme Figura
2.2, os diferentes valores que uma tecnologia pode ter. Por intermédio desta, é
possivel se verificar que o incremento na sua valoracdo vai se tornando cada vez

maior, de acordo com o aumento no nivel de protecao intelectual.

Invencao

Aumento
do Valor

Figura 2.2 - Perfil de valoragado de uma tecnologia desde a invencao até a comercializacao.

Fonte: Adaptado de “Meyer e Puay, 2007”.

Cabe observar que, ainda que as patentes sejam importantes para
aproximar as Universidades da sociedade, elas sdo apenas um dos caminhos que

podem levar a Academia a contribuir com mudancas tecnolégicas que favorecam o
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crescimento econdmico e industrial de um pais. Neste sentido, Cohen et al (2002)
esclarecem que: “Indeed, in most industries patents are relatively unimportant channel...
the channels reported to be the most important were publications, conferences and informal

exchange. Patents and licenses ranked near the bottom of the list.”7>

Um estudo realizado por Agrawal and Henderson (2002), no
Massachusetts Institute of Technology (MIT), concluiu que: “Faculty members reported
that a very small fraction of the knowledge transfer from their laboratories to industry (7%)

occurs via patenting. Other channels - for example, publications — are more important.”76
Neste sentido, é interessante ressaltar o que Sampat (2006) destacou:

“It is interesting that the most important channels of university-industry
knowledge transfer - publications, conferences and informal information
exchange — are those associated with what the sociologist of science Robert
Merton called the norms of “open science”, which create powerful
incentives for academics to publish, to present at conferences and to share
information, i.e. to place information in the public domain (DASGUPTA
and DAVID, 994).”77

Além disso, sabe-se que, tradicionalmente, as universidades tendem a
concentrar as patentes em poucos ramos do conhecimento, ou seja, focam naqueles

em que os retornos financeiros possam ser maiores.

Isto porque, ndo obstante ser a pesquisa universitaria, por defini¢do, uma

atividade abrangente, existem politicas definidas em cada instituicdo para a selecao

75 “Na verdade, na maioria das industrias as patentes sdo um canal relativamente sem importancia...
0s canais mais importantes seriam as publicagdes, conferéncias e trocas de informagdes informais. As
patentes e licengas figuram na parte inferior da lista.” Tradugdo livre.

76 “Membros da Academia informaram que uma fracdo muito pequena (7%) da transferéncia de
conhecimento de seus laboratérios para a industria acontece via patentes. Outros canais - como as
publicacdes, por exemplo - sdo mais importantes.” Tradugao livre.

77 “E interessante que os canais mais importantes de transferéncia de conhecimento entre universidade
e industria - publicagdes, conferéncias e trocas de informagdes informais - sdo associados com que o
socidlogo cientifico Robert Merton chamou de normas da “ciéncia aberta”, que criam incentivos
poderosos para os académicos publicarem, apresentarem em conferéncias e compartilharem
informagdes, isto é, levarem as informagdes ao dominio publico.” Tradugdo livre.
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do que deve ou nao ser objeto de patenteamento. H4, portanto, um foco bastante

preciso sobre quais as dreas que devem ser eleitas para a protecdo patentaria!

Apenas a titulo exemplificativo, no caso das Universidades americanas, o
potencial gerador de tecnologia, antes subestimado em termos econdmicos, passou a
ser, depois do Bayh-Dole (e de leis correlatas) e da nova visdao dos administradores
académicos, canalizado para formas de protecio que lhe garantem a valorizacao
econdmica na hora de negociar direitos de exploragdo com empresas interessadas na
comercializagdo dos produtos. Tudo isso era realizado por instancias mediadoras
com autonomia para gerir as politicas de protecdo e licenciamento das tecnologias

universitarias. (ASSUMPCAO, 2000)

2.2 Estratégias de protecao

Nesta época de globalizacdo, a revolucdo tecnolégica - talvez a mais
acentuada de todas as revolugdes ja vivenciadas pela humanidade, pois quem tem
tecnologia, tem poder - tem levado a um intercAmbio do conhecimento, regulado por
principios comuns de mercado, impondo uma necessidade de protecdo a

propriedade intelectual.

A tendéncia é de que, no futuro, serd cada vez mais dificil se desenvolver
um processo de pesquisa estivel e auto-sustentdvel sem a protecdo dessa

propriedade.

Entretanto, como ja exposto no item anterior, ainda persiste entre os
pesquisadores brasileiros a cultura da publicacdo de artigos durante o processo de
pesquisa. Esta pratica, além da divulgacdo de informacOes sigilosas em teses de

mestrado e doutorado, continua contribuindo para o pouco crescimento das
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parcerias privadas. Isso porque, a publicidade dada a um conhecimento pode vir a

impedir seu patenteamento.

Neste contexto, é importante que a Academia e as instituicdes de pesquisa
passem a valorizar mais as opg¢des de protecdo disponiveis para sua propriedade

intelectual.

2.2.1 Patentear ou manter sigilo?

Dentre as formas de protegdo intelectual que podem ser utilizadas para
proteger uma tecnologia estdo: a patente e o segredo industrial (de fabrica ou de

negocio).

Como relatado anteriormente, as patentes sdo titulos de propriedade
temporaria outorgados pelo Estado, que garantem ao inventor de uma tecnologia
(que preencha os requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicacdao industrial) o
direito exclusivo de exploracdo de seu objeto, como forma de ressarcimento dos

gastos com a pesquisa e com o desenvolvimento de sua invengao.

Para que um titulo seja concedido, é necessario que o inventor descreva,
com relativa abrangéncia, o passo a passo do desenvolvimento de sua invencdo, a
fim de possibilitar a um terceiro interessado em licenciar sua patente, a reprodugao

de forma integral e confiavel da mesma.

A redagao de um pedido de patente requer uma prévia avaliagdo do estado
da arte (mediante buscas de anterioridade). Se houver sinal verde para a protecao e a
estratégia for pela patenteabilidade, tal redacdo deve ser iniciada tdo logo a idéia se

concretize, de forma tangivel, no laboratério, ou seja, é desnecessario o cumprimento
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de todos os passos para a obtengdo do produto/processo’® em escala piloto ou

mesmo industrial.

E recomendavel que a decisdo pela protecdo patentéria advenha da analise
de profissionais competentes da drea de PI, e ndo dos professores (inventores), nem
dos responsaveis pelo NIT das Universidades. No minimo, tal decisdo poderia ficar a
cargo de um Conselho Gestor, integrado por professores de diversas &areas do
conhecimento, e que, com auxilio de um especialista em PI, emitiria um primeiro

parecer sobre o potencial de cada invengao advinda de sua Instituicao.

Em se decidindo pela patente’”, esta devera ser redigida de forma a
compreender um relatério, um quadro reivindicatorio, figuras (caso existam) e um

resumao.

% O relatério devera conter os requisitos técnicos e legais previstos na LPI
e nos Atos Normativos do INPI, pois, por se tratar do documento que
descreve a invencdo que se pretende proteger, estara sujeito ao exame
técnico? do INPI, bem como a uma possivel interpretacao judicial futura.
E também recomendavel que o texto do pedido seja escrito por
profissional com experiéncia da area de PI, auxiliado pelo inventor da

tecnologia.

78 Segundo a LPI (artigo 42) sdo reconhecidos dois grupos principais de objetos passiveis de protecao
patentéria: o de produto e o de processo. Caso ndo haja no Brasil patente para determinado produto,
processo ou produto derivado desse processo, a importacdo dos mesmos é admitida.

79 E importante se ter em mente que, conforme esclarece a Oliveira et al (2006) um pedido de patente
de invencdo deve se referir a uma tnica invengdo ou a um grupo de invengdes inter-relacionadas
inseridas no mesmo conceito inventivo. Ja& um pedido de patente de modelo de utilidade deve se
referir a um tUnico objeto, sendo aceitdveis variagdes construtivas ou configurativas que ndo
comprometam a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

80 Critérios internacionais sdo adotados para este exame: é necessario que a invengao seja nova, isto é,
que ndo se encontre compreendida no estado da técnica; possua algum grau de inventividade, ou seja,
nao constitua decorréncia 6bvia de fatos ja sabidos; e possua aplicacdo industrial.
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E no relatério que é feita a descricdo da invengdo, tanto em termos
conceituais, quanto de maneira detalhada, com a obrigatoriedade da
indicagdo de, pelo menos, um exemplo prético de realizagdo da mesma.
Dentre as informagdes técnicas que devem fazer parte do relatério

descritivo estdo: o campo técnico ao qual a invencgdo se refere; o estado da

técnica mais proximo e que seja do conhecimento do inventor; os
problemas ou as desvantagens da tecnologia conhecida e a maneira como

a invengdo proposta procura superd-las; e a descricdo completa e

detalhada da invencdo, feita, preferencialmente, e sempre que possivel,

com o auxilio de desenhos, de forma que uma pessoa com conhecimento

técnico do assunto consiga reproduzi-la. (OLIVEIRA et al., 2006)

% As reivindica¢des, lidas com base no relatério descritivo, definem o
escopo do pedido de patente e, por conseguinte, o grau de protecao que
a patente ira conferir ao seu titular. As reivindica¢des podem ser: de

produto ou de processo®l; dependentes ou independentes.

A reivindicagdo de produto é a protecdo mais valiosa, ja que impede a
um terceiro de obter o produto, ndo importando o processo de obtengao.
Pode ser obtida para uma substincia ou familia de substancias
quimicamente relacionadas (férmula Markush), equipamento, artigo,
composicao etc. A reivindicacdo de processo, por sua vez, é aquela que
protege uma seqiiéncia de etapas necessdrias a obtengao de um produto,

tendo, portanto, menos forca que a de produto, uma vez que, por meio

81 De um modo geral, essas categorias de reivindicacdes podem ser: o produto (composicdes,
dispositivos, artigos, medicamentos etc.) ou o processo per se.
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de diferentes processos, se consegue chegar a um mesmo produto.

(CAETANO, 2007).

N

Quanto a relacio de dependéncia, as reivindica¢des independentes
definem as caracteristicas essenciais da invencao e sdo lidas sem qualquer
remissao a qualquer outra reivindicacdo. Reivindicacdes dependentes,
por sua vez, definem caracteristicas adicionais ou detalhamentos da

invencdo e se reportam a reivindicagdo(des) anterior(es).

% Os desenhos objetivam auxiliar a compreensdo da invencao e ilustram

uma ou mais formas de concretizacdo preferidas da mesma.

% O resumo descreve, de forma sucinta, a inven¢do e tem como objetivo

possibilitar a identificacdo do conceito geral da mesma.

Uma vez se decidindo pela protecao patentdria, é necessario que o titular
de um pedido de patente no Brasil tenha em mente que, pelo fato de o pais adotar o
sistema concessionario (o qual pressupde o exame técnico-formal do INPI), havera
um hiato entre o depésito do pedido e a concessdo da patente. E de se observar que
este hiato tem sido demasiadamente longo, o que, em muitos casos, é um fator de

desestimulo a protecdo patentaria. O INPI, entretanto, tem consciéncia desta sua

deficiéncia e tem trabalhado para reduzir este tempo8? - segundo informacées do

82 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), sem dtvida, foi o grande ator na propriedade
intelectual brasileira em 2007. Apds anos de inércia, a autarquia federal finalmente acordou do
marasmo burocratico e vem desempenhando importante papel para modernizar o sistema nacional de
concessdo de patentes. A instituicdo deve adotar a partir do segundo semestre de 2008 a versdo
eletronica do depésito de patentes e de outros servicos, como o Desenho Industrial. Para evitar a
polémica criada na época da informatizacdo do registro de marcas, o INPI ja anunciou que ndo
acabara com a possibilidade de fazer pedidos de depésito em papel. Embora ainda exista um longo
caminho pela frente, é preciso registrar o avango obtido e o esfor¢o para reduzir o backlog do 6rgao
federal. (DANIEL, 2007)
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Orgao, em mais alguns anos, a carta patente podera ser concedida em até 5 anos (hoje

existem casos de se levar mais de 10 anos).

Por outro lado, se, depois de ouvidas as opinides competentes na area de

PI, a decisao tomada for pelo ndo patenteamento, mas, ainda assim, se pretenda

proteger a invengao, restara a protecdo pelo sigilo/segredo, que se subdivide em83:

R/
0.0

Segredo de fabricad4 - é toda e qualquer informacgao relativa a fabricacao

que deve ser mantida em sigilo.

Segredo de negocio - nesta denominacdo enquadram-se as mais variadas
informacdes relativas ao negocio, e que devem ser mantidas em sigilo por
propiciarem ao seu detentor algum tipo de vantagem frente aos
concorrentes (por ex: lista de fornecedores, clientes, planos de

comercializacao etc).

A divulgacdo, exploragdo ou utilizacdo, sem autorizacdo, da informagao

relativa ao segredo de fabrica ou ao segredo de negodcio constitui crime de

concorréncia desleal, conforme dispde o artigo 195, incisos XI e XII da LPI:

“Art. 195 - Comete crime de concorréncia desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de
conhecimentos, informag¢des ou dados confidenciais, utilizaveis na
indastria, comércio ou prestacao de servicos, excluidos aqueles que
sejam de conhecimento publico ou que sejam evidentes para um
técnico no assunto, a que teve acesso mediante relacdo contratual ou
empregaticia, mesmo apés o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacdo, de
conhecimentos ou informagdes a que se refere o inciso anterior,
obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso mediante fraude”;
(grifos nossos)

8 DANNEMANN, G. E.; AHLERT, I. B, CAMARA ]UNIOR, E. G. A propriedade intelectual: os
diferentes tipos de protecao.
84 Ele pode ser considerado como um bem imaterial e como tal pode ser objeto de cessao, venda ou de

licenca.
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2.2.2 Patentear no Brasil e/ ou no Exterior?

Uma vez decidido pela protecdo patentdria, deve-se ter em mente que,
segundo o Principio da Territorialidade?>, a patente s6 vale no territério onde se
solicitou a protecdo e a mesma foi concedida pelo Estado. Surge, portanto, uma nova

questdo a ser definida: em que pais ou em que paises se deva proteger a invengao?

Esta questdo muitas vezes pode-se tornar bastante complexa, em se tratando
de tecnologias de alcance mundial, visto que em cada pais que se desejar a protecdo
serd necessario se arcar com um custo relativamente alto para o depédsito e a

manutencdo do pedido de patente ou ainda da patente.

No Brasil, normalmente a decisdo é por se fazer o depdsito nacional do
pedido de patente. Este primeiro deposito deve ser feito seguindo as disposigdes
formais e legais (j4 mencionadas anteriormente) junto ao 6rgdo competente -
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI - o qual receberd a denominacao
de pedido prioritario para o caso de depodsitos posteriores®® que venham suceder a

este.

No sitio eletronico do INPI (www.inpi.gov.br) é possivel se obter alguns

fluxogramas que facilitam a compreensao de como se d4 o procedimento de obtencdo

de uma patente no Brasil. Os fluxogramas mostram todas as etapas possiveis, desde

8 Principio consagrado na Convencdo de Paris (CUP) (da qual o Brasil é pais signatario), que
estabelece que a protegdo conferida pelo Estado pela patente ou desenho industrial tem validade
somente dentro dos limites territoriais do pais que concede a protegdo (principio da territorialidade).
A existéncia de patentes regionais (por exemplo, a patente européia, patente africana para paises
africanos de lingua inglesa, etc.) ndo se constitui em excegdo ao principio, pois que sdo resultantes de
acordos regionais especificos, em que os paises signatérios reconhecem a patente concedida por uma
instituicdo  regional como se concedida pelo préoprio Estado. (Disponivel em:
http:/ /www.inpi.gov.br/ menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/cup_html).

86 Os depositos posteriores podem se referir a outro pedido brasileiro, que reivindique a prioridade
deste primeiro pedido, ou ainda a um pedido internacional, feito nos termos da CUP ou do PCT, o
qual também reivindique a prioridade deste.
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o depésito do pedido, passando pelo exame formal, o exame técnico propriamente

dito, exigéncias geradas pelo exame técnico, respostas a estas exigéncias, e por fim o

deferimento ou o indeferimento do pedido. Se indeferido, cabera ainda recurso para

uma instdncia superior do 6rgdo, cuja decisdo porda fim ao procedimento

administrativo. Se a decisdo for pela denegacdo do pedido, a parte poderd ajuizar

acao judicial para ter reconhecido um direito que julgue ser seu.

Os fluxogramas mencionados sdo os apresentados a seguir, na Figuras 2.3 e

2.4:

anl 21
Exigéncia p/
caragdo

30 diag

Fedido
comalda ?

Pedido devahido
ou arquivado

ate 36 meses
do depdsito

Apresentagdo do

pedida

Exarme formal
preliminar

pedido atende ao
art 137

>l
Pedido depositade

d

Publicagao do
pedida

l a. 33

12 Meges - Ple MU

Exame técnico
(o pocks ser inicinda
andes ce 50 dins da
piitbc a0 do pedide)

4 Prioridade
art 16

art 20

ant 30&1

Publicagdo
anlacipada

Apbos 18 meses da data do
depasibo ou da priondade

Arquivado

60 dias

Requersy
desarguivarnento ?

art 33

HAD -
Arguivameanio
difinitivo

Figura 2.3 - Fluxograma do processamento de um pedido de patente no INPI - Do depésito
ao exame técnico

Fonte: sitio eletronico do INPI (www.inpi.gov.br)




80

Subsidie Art.3 Exame
a0 exame l
Art. 36, &
Art, 38, M e 52 Arquivado
Arquivado Definitivarnente
Definitivamente

Expedigio de
Carta Patente

Hiio patenteduel ou
nalurera incompativel

Art. 38

Indeferida

Exigéncia
Formulada #

Mantido Indeferimento
{Fimn da instancia administrativa)

Figura 2.4 - Fluxograma do processamento de um pedido de patente no INPI - Do exame
técnico a decisdo (favoravel ou desfavoravel) de dltima instancia

Fonte: sitio eletronico do INPI (www.inpi.gov.br)
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Como ja mencionado a patente assegura a exclusividade de uso da
invengdo apenas no territério do pais em que ela foi concedida. Devido a esta
abrangeéncia restritiva, a OMPI, em 2002, pretendeu discutir a adogdo de uma patente
global®’, o que, até a presente data, ndo foi objeto de consenso. O que existe sdo
Acordos Internacionais que facilitam a obten¢ao da protecao no exterior, mediante o
deposito de pedidos de patente correspondentes nos paises em que se pretende a

protecao.

Dentre esses Acordos, destacam-se dois: a Convencdao da Unido de Paris -
CUP, e o Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty) -

PCT.

»> A Convencao da Unido de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje
denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a
primeira tentativa de uma harmonizacdo internacional dos diferentes
sistemas juridicos nacionais relativos a propriedade industrial. Até agosto

de 2008 ela contava com 173 paises signatarios.

De acordo com a citada Convencao, o "territério da Unidao" é constituido

pelos paises contratantes e a estes se aplica a flexibilizagdo das leis

87 A OMPI realizou, em 2002, uma reunido com representantes do mundo todo para se discutir sobre a
possibilidade da adogdo de uma patente global, isto com o intuito de diminuir a sobrecarga
enfrentada pelos chamados 'escritdrios trilaterais de patentes', ou seja, as reparti¢des norte-americana,
européia e japonesa. A patente internacional evitaria a duplicacdo de tarefas e buscaria a
harmonizagdo de procedimentos, com vistas ao futuro compartilhamento de resultados de exame e,
mais a frente, ao reconhecimento mutuo desses resultados. Isso, certamente, esbarrard na soberania de
cada pais, o que dificulta uma decisdo de curto prazo. (AHLERT, 2002)
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nacionais, se observarem os principios fundamentais®® por ela

estabelecidos.

Dentre esses principios, merece destaque o do Direito da Prioridade

Unionista. Este confere a quem depositar um pedido de patente em um
dos paises membros da Convengao a possibilidade de apresentar pedido
correspondente em todos os outros paises membros, dentro de 12 meses do
primeiro depoésito?® de pedido de patente, sem prejuizo decorrente de atos

ocorridos neste intervalo.

A Convencdo, ao estabelecer esse direito dita pardmetros a serem

observados pelos paises da “Unido”, quais sejam®:

- a ndo obrigatoriedade de identidade entre as reivindica¢des do pedido
que deu origem ao direito de prioridade e o pedido ulterior, contanto que a

matéria esteja totalmente descrita no primeiro pedido (Art. 4°, H);

- a possibilidade de o direito de prioridade estar fundamentado nos
pedidos de patente de naturezas diversas; assim, um pedido de invengao
poderé servir de base para um pedido de modelo de utilidade e vice-versa

(Art. 4° E);

- a possibilidade de que um tnico pedido ulterior seja depositado com base
em diversos pedidos anteriores (prioridades multiplas) mesmo que

provenientes de diferentes paises (Art. 4°, F);

8 Os principais sdo: do Tratamento nacional; da Prioridade unionista; da Interdependéncia dos
direitos; e da Territorialidade.

89 Para o caso de desenho industrial este prazo é de 6 meses.

90 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_acordos/cup_html
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- a impossibilidade de recusar o direito de prioridade de um pedido
ulterior com o fundamento de que o mesmo contém elementos ndo
compreendidos no pedido anterior que deu origem a prioridade. Neste
caso, o direito de prioridade cobrird somente a matéria contida no pedido
anterior, sendo que o pedido ulterior dara lugar a um direito de prioridade

em relacdo aos elementos novos apresentados (Art. 4°, F); e

- 0 dever de se considerar como primeiro pedido, cuja data marcara o
inicio do prazo de prioridade, um pedido ulterior que tenha o mesmo
objeto do primeiro pedido apresentado no mesmo pais da Unido, desde
que, na data do depésito do pedido ulterior, o pedido anterior tenha sido
retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspecdo
publica, sem ter deixado subsistir direitos, inclusive, o de ter servido de

base para reivindicagao do direito de prioridade (Art. 4°, A).

» Ja o Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes - PCT?! foi
estabelecido com a finalidade de simplificar o sistema de patentes,
tornando mais eficaz e econémico o procedimento de protecdo patentaria
nos paises signatarios. Ele prevé, basicamente, que através do depésito de
um Unico pedido internacional - realizado em um de seus paises
membros®? - seja possivel obter o efeito de depodsito simultaneo nos demais

paises.

91 O PCT s6 entrou em vigor no Brasil em 1978.
92 Até agosto de 2008 eram 139 Estados signatérios. (Disponivel em http://www.wipo.int/treaties)




84

O PCT prevé, ainda, uma fase internacional®® de processamento do pedido,
a qual permite ao depositante avaliar melhor as chances de obtencao da
protecdo patentaria antes do efetivo depoésito nos diversos paises em que
tem interesse. Isto porque, durante o processamento internacional, uma

busca de

anterioridades? serd obrigatoriamente realizada por uma Autoridade de
Busca Internacional (ISA). Além disso, é possivel, facultativamente, o
Requerimento do Exame Internacional Preliminar (IPER)%, realizado por

uma das Autoridades de Exame Internacional (IPEA).

O Pedido Internacional, junto com o relatério internacional da busca, é
publicado apés o prazo de dezoito meses, contados a partir da data de

depdsito internacional ou da prioridade, se houver.

E imperioso destacar que tal Tratado néo interfere nas legislagdes nacionais
dos paises membros, havendo, inclusive, autonomia no que se refere a
aceitagdo e utilizagdo da busca internacional, da opinido escrita ou do
exame internacional. O pedido internacional ndo elimina a necessidade
quanto a instrucdo regular do pedido diante dos Escritérios Nacionais

designados pelo depositante. Este processamento, diante dos Escritérios

% Ressalte-se que é possivel o depodsito de um pedido internacional que faga uso do direito de
prioridade.

94 O resultado da busca internacional é encaminhado ao depositante junto com uma opinido escrita
(written opinion) acerca das condicdes de patenteabilidade do pedido. Com este resultado o titular
poderé avaliar as reais possibilidades de patenteabilidade do seu pedido, prosseguindo ou ndo com o
mesmo. Esta avaliacdo é importante em vista dos gastos de tramitagdo necessarios nas respectivas
Fases Nacionais.

% Durante o exame preliminar internacional é permitido se emendar o pedido internacional de forma
a coloca-lo em conformidade com as formalidades prescritas pelo PCT antes do processamento nos
varios escritérios de patentes. Isso garantira que o pedido internacional ndo podera ser rejeitado por
questdes formais por qualquer estado membro do PCT durante a fase nacional do pedido.
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envolvidos, recebe o nome de Fase Nacional do pedido internacional e
deverd ser iniciado dentro do prazo de trinta meses, contado da data de

depdsito internacional, ou da prioridade, se houver®.

Abaixo se encontram as Figuras 2.5 e 2.6, as quais tém o objetivo de
facilitar o entendimento de como se da o processamento de um pedido

nacional que quer ser internacionalizado nos termos do PCT.
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pedido em

um escritorio
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/ "pedido internacional” em .
| uma Reparti¢ao Receptura=|| pedido
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i i subsequente
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Figura 2.5 - Esquema simplificado do processamento de um pedido PCT

Fonte: sitio eletronico do INPI (www.inpi.gov.br)

% Disponivel em: http:/ /www.inpi.gov.br/ menu-esquerdo/ patente/pasta_acordos
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deposito nacional/ ;
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deposito PCT

o ! .
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| | | | | | |
e
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reivindi{:ag.ﬁes IPRP (Capitulo )

pedido de exame preliminar e Art. 34
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Figura 2.6 - Esquema do processamento de um pedido PCT

Fonte: sitio eletréonico do INPI (www.inpi.gov.br)

Cabe ressaltar ainda que, em se decidindo pela protecdo internacional de
um invento em diversos paises, o PCT é a via que mais proporciona vantagens ao

titular do pedido. Dentre as vantagens que ele apresenta, pode-se destacar:

- 0 adiamento dos custos com taxas de depésito e traducao do pedido, ja

que a taxa que se paga no momento do depésito de um pedido PCT é tnica; e

- a avaliacdo preliminar das chances de sucesso no patenteamento do
pedido e da comercializagdo da invencao antes de se arcar com os gastos de depésito

nos diversos paises em que se deseja protecao.
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Este capitulo apresentou de forma simplificada questdes de interesse para

o entendimento do tema “gestao do conhecimento”.

Inicialmente a autora destacou que nas Universidades, apesar de haver um
movimento favordvel as mudangas, ainda existem dois grandes empecilhos ao
desenvolvimento tecnolégico e ao patenteamento, que sao: a ideologia académica e a
publicacdo de papers. Salientou, ainda, que o dilema entre publicar e patentear faz

com que o desenvolvimento fique tolhido e a criatividade ndo consiga ser expressa.

Posteriormente, descreveu quais as estratégias de protecdo intelectual que
podem ser utilizadas e quando cada uma delas deve ser adotada. Para isso, ressaltou
que nem sempre a protecdo por patentes é a melhor escolha. Entretanto, em se
decidindo patentear uma invengdo, o capitulo esclareceu que tal protecdo pode se
dar ndo s6 no Brasil, como também ser realizada em varios paises do mundo, através

da utilizacdo de Tratados como, por exemplo, a CUP ou o PCT.
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CAPITULO III

“Vocé vé coisas que existem e se pergunta por qué? Eu imagino coisas que nao
existem e me pergunto por que ndo?” (George Bernard Shaw?’)

A Metodologia Aplicada

3.1 A escolha do tema

Como mencionado na Introducdo deste trabalho, com formacdo académica
técnico-juridica (Engenharia Quimica e Direito), desde cedo a autora resolveu
direcionar sua carreira para a area da Propriedade Industrial, mais precisamente para

a drea de Patentes.
Trés fatores influenciaram nesta escolha, quais sejam:

(i) o fato de ter sido alertada sobre a importancia dessas duas formagdes

académicas para o exercicio em tal area;

(i) a percepcdo de que tal area de atuacdo era desconhecida por grande
parte dos docentes e quase a totalidade dos discentes, o que a

tornava uma area inovadora e carente de profissionais;

(iii) a promulgacdo da “nova” Lei da Propriedade Industrial brasileira
(ocorrida em 1996), o que veio a sinalizar como promissora a atuagao

na area da propriedade industrial.

Hoje, tendo se passado mais de 10 anos desde a entrada em vigor da LP],

muita coisa mudou, é claro, mas muito ainda precisa ser feito em termos de protecao

97 Escritor irlandés que viveu entre 1856 e 1950. Disponivel em: http:/ /www.inpi.gov.br
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patentéria. A fim de corroborar esse entendimento, surgiu a idéia de fazer um estudo
a respeito da percepcdo das universidades sobre a importincia da protegdo

patentaria ao longo desses 10 anos de vigéncia da LPI.

No inicio, a autora pensou em estudar a forma de gestao patentaria de
algumas Universidades, principalmente daquelas com as quais tivera ligacdo direta
em decorréncia da sua atuacdo com patente. Algum tempo depois, porém,
percebendo que isso seria uma tarefa bastante complexa, sendo impossivel, ndo s6
pelas diferentes localizagdes dessas universidades e pela falta de tempo para a
elaboragao desse estudo, mas principalmente por antever dificuldades na conclusao
de seu trabalho devido as diferentes realidades a que cada uma, certamente, se

encontrava submetida.

Assim, optou por escolher uma tnica universidade, e publica de

preferéncia, como foco de seu trabalho.

A fim de respaldar sua escolha, realizou uma pesquisa nos indicadores do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico - CNPq”® e do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia - MCT?%, para verificar qual o ranking das
Institui¢des/ Universidades brasileiras em termos de fomento a pesquisa (inovagao).

Os dados obtidos estdo demonstrados resumidamente abaixo:
1) Ranking do CNPq referente a “Distribuicdo % dos investimentos
segundo a regido geogréfica do pais (entre 1996 e 2006)” - a regido que

mais recebeu investimentos foi a Sudeste (SE);

98 http:/ /fomentonacional.cnpg.br/dmfomento/home/fmthome.jsp - Acesso em 05/06/07.
99 http:/ /www.mct.gov.br/index.php/content/view /740.html - Acesso em 06/06/07.
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2) Tabela 1.7.1 do CNPq referente aos investimentos realizados em bolsas
de fomento a pesquisa segundo as principais institui¢des (entre 1996 e

2006):
a. USP
b. UFR]J
c. UFRGS
d. UNICAMP
e. UFMG

3) Tabela 1.7.2 do CNPq referente ao total dos investimentos realizados em

bolsas de fomento a pesquisa segundo as institui¢cdes (entre 2001 e 2006):
a. USpP
b. UFR]
c. UFRGS
d. UNICAMP
e. UFMG

4) Tabela 1.7.3 do CNPq referente aos investimentos realizados por linha

de agdo segundo a instituicao (entre 2001 e 2006):
a. USp
b. UFR]

c. UFRGS
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5)

d. UNICAMP
e. UFMG

Indicadores do MCT'% - indicadores estaduais de Ciéncia e Tecnologia
(C&T) - Patentes - todos os graficos mostraram a regido Sudeste como
maior depositdria de pedidos de patente (DI - Desenho Industrial, MU -
Modelo de Utilidade ou PI - Patente de Invengao) no INPI, ou mesmo de

patentes concedidas (entre os anos de 2000 e 2002 - dados disponiveis);

Investimentos do CNPq em Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (CT&I)!0! -
Numero de bolsas e Investimentos em bolsas no pais com linha de
atuacao igual a “Estimulo a Inovacdo para a Competitividade” em 2007,
agrupado por “Regido de destino” e “Instituicdo de destino”. Cada

regido do pais recebeu as seguintes quantidades de bolsas:
a. Centro Oeste - 778 bolsas
b. Nordeste - 1543 bolsas
c. Norte - 319 bolsas
d. Sudeste - 2266 bolsas (das quais 148 foram pra a UFR])

e. Sul - 1551 bolsas

100 Esses dados se referem aos Gréficos: 5.1a, 5.1b, 5.1¢, 5.2a, 5.2b, e 5.2¢c.
101 http: / /fomentonacional.cnpg.br/dmfomento/home/fmtmenu.jsp?op=1&sop=3 - Acesso em

05,/06/07.
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3.2 A escolha da UFR] como estudo de caso

As conclusodes obtidas depois de se analisar todos os indicadores estudados

foram:

1) A regido do pais que mais recebeu incentivos e, por conseguinte, a que

mais se destacou na drea da Propriedade Industrial foi a regido Sudeste;

2) Dentre as Instituicdes que mais receberam investimentos por parte do
governo, o ranking permaneceu inalterado, pelo menos para as cinco

primeiras colocadas.

De posse dos dados, a decisao final ficou facil. O trabalho seria, entao,
focado na regido Sudeste e a Instituicdo/Universidade a ser estudada seria a UFR].
Além dos fatores ja elencados, fortaleceram esta decisdo a questdo logistica (local de
residéncia, trabalho e estudo da autora) e a questao de ser a UFR] uma Universidade

Federal.

3.3 A metodologia da pesquisa

Segundo Denzin e Lincoln (2000) uma pesquisa pode ser caracterizada

como quantitativa, qualitativa ou ainda pode contemplar aspectos das duas.

A pesquisa quantitativa, segundo os citados autores, consiste na medida e
andlise das relagdes causais entre varidveis, ndo havendo preocupacdo com os
processos em si. Ela depende de uma amostra grande, selecionada aleatoriamente, de
forma a gerar, com confianga, uma amostra representativa. Suas principais vantagens

sdo, segundo Padilha (2007), a facilidade nas medicdes, a agregacdo estatistica de
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dados e a medicdo de reagdes de um universo suficientemente grande, que possibilite

o desenvolvimento de generalizacdes.

Ja& a pesquisa qualitativa, segundo os autores, consiste de praticas
interpretativas relacionadas, que buscam o melhor entendimento do problema em
questdo. Ela se fundamenta no uso e na colegdo de uma variedade de material
empirico como o estudo de caso, a experiéncia pessoal, entrevistas, histéria de vida,
textos, observagdes e historico. Com esse tipo de pesquisa permite-se a andlise de
processos que ndo sdo experimentalmente examinados ou medidos em termos de

quantidade, intensidade e freqtiéncia.

Ainda segundo Denzin e Lincoln (2000) o estudo de caso é a estratégia
mais comum em pesquisas qualitativas, com interesse em casos individuais sendo de
grande valor para o refino da teoria e sugestdo de complexidades para futuras

investigacoes.

Portanto, como o objetivo da autora era contribuir com uma avaliagado
sobre a PROTECAO PATENTARIA NA UNIVERSIDADE, justifica-se o estudo qualitativo

direcionado a UFR].

Adicionalmente, segundo a classificacdo adotada por Vergara (2006), pode-
se dizer que o método de pesquisa utilizado para a elaboracdo da presente

Dissertagao, baseou-se, quanto aos fins, nas abordagens:
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3 exploratérial?®? - Esta etapa focou na obtencdo de dados através de

bases de dado publicas!®. E importante ressaltar que a pesquisa na base do INPI foi
realizada entre os meses de agosto de 2007 e marco de 2008, e nas demais bases foi
realizada em setembro de 2008. Em todas as bases utilizadas é possivel se fazer
buscas por palavras-chaves, como, por exemplo, nos campos: titular, inventor, titulo,

resumo, etc. Para o presente estudo procedeu-se da seguinte forma:

+ Na base do INPI optou-se por utilizar o campo “nome do depositante”
(que no caso é o campo 71/73 - Ver Figura 3.1). Nele foram geradas as véarias
possibilidades de nomes em que poderiam aparecer a palavra “Universidade Federal
do Rio de Janeiro e/ou UFR]” (ou ainda que ndo aparecesse mas que fosse de sua

titularidade - tal cuidado foi fundamental para que ndo se perdesse qualquer pedido

de sua titularidade).104

102 F realizada em 4rea na qual hd pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Por sua natureza
de sondagem, ndo comporta hipéteses que, todavia, poderdo surgir durante ou ao final da pesquisa. E,
normalmente, o primeiro passo para quem ndo conhece suficientemente o campo que pretende
abordar.

103 INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial: http:/ /www.inpi.gov.br; USPTO - Escritério
Americano de Patentes: http://www.uspto.gov; Esp@cenet - Base Européia de Patentes:
http:/ /ep.espacenet.com ; WIPO - Base de dados do PCT: http:/ /www.wipo.int.

104 E importante destacar que durante um periodo de 18 meses, a partir da data do depésito, os
pedidos ficam em sigilo. Por isso, alguns pedidos em nome da UFR] ndo devem ter sido detectados
pela busca.
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» Consultar por: Base Patentes | Pesquisa Basica | Finalizar Sessdo

Forneca abaixo as chaves de pesquisa desejadas. Evite o uso de frazes ou palaviss genéricss.

PESQUISA AVANCADA
(21} M® do Pedido : Ex: FIMO01161-8; MUSS00S60-0; MISS00233-1; C1020H535-2.
(22) Data Depdsito : a ddimmiaass" Ex: 10/1Q2001.
(31) N2 da Prioridade : Ex: 392176
(32) Data da Prioridade : a ddimm/saas” Ex: 10/10/2001
(33) Pais da Prioridade: [ -K.C“C.].ITIE e Fs;qlha » v
(51) Classificacdo : Ex: GOEF 1300,
(54) Titulo : Ex: resfriamento and {liguido or agua)
and not cruzado.
(57) Resumo ; Ex: milho and herbicids snd plsntss snd
not glifosato; caro prox(8) porta.
(85} Mumero do Depésito Pct: Ex: US5308235.
(71/73) Mome do Depositante : Ex: petrobraz or (petrolec and brazileiro)
{72} Mome Inventor Ex: "Antbnio Claudio Coméa”
N2 de Processos por Péging : 2[) v‘ [ pesquisar ] [ limpar ]

Figura 3.1 - Pagina de busca retirada do sitio do INPL

Fonte: Sitio eletronico do INPI

Inicialmente as palavras-chaves utilizadas foram:
1) Universidade Federal do Rio de Janeiro (e/ou UFR]);

2) Coordenagdo dos Programas de Pos-graduagdo de Engenharia (e/ou

COPPE);
3) Fundacado Universitaria José Bonifaciol% (e/ ou FUJB);
4) Fundacdo Coordenacdo de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnolégicos -
Fundac¢do COPPETEC106

105 Fundagdo Universitaria José Bonifacio - criada em 17 de dezembro de 1975 com a missdo de:
“promover e subsidiar programas de desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da cultura, da ciéncia,
da tecnologia, das letras, das artes, dos desportos e da ecologia, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro, bem como acompanhar a consecugdo dos objetivos estabelecidos nesses programas”.
Disponivel em: http:/ /www.fujb.ufrj.br/arquivos/materia.asp?act=listar&tipo=nossa_historia
<Acessado em 07/07/08>.

106 A Fundacdo Coordenagdo de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnolégicos - COPPETEC - Criada ha
15 anos, em 12 de marco de 1993, é uma instituicdo de direito privado, sem fins lucrativos, destinada a
apoiar a realizacao de projetos de desenvolvimento tecnoldgico, de pesquisa, de ensino e de extensdo,
da COPPE e demais unidades da UFR]. Seu ptiblico é composto por 6rgaos governamentais, privados,
entidades multilaterais e empresas privadas nacionais e estrangeiras. Disponivel em:
http:/ /www.coppetec.coppe.ufrj.br/site/a-fundacao-coppetec <Acessado em 04/02/09>.
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5) Fundacao BioRiol%;

6) Escola de Quimica (e/ou EQ);

7) Instituto de Quimica (e/ou IQ);

8) Escola de Engenharia (e/ou EE);

9) Instituto de Microbiologia Professor Paulo de Gées - (e/ou IMPPG) ;
10) Instituto de Ciéncias Biomédicas (e/ou ICB);

11) Instituto de Macromoléculas (e/ou IMA), e

12) Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho (e/ou IBCCF).

Posteriormente, a fim de se complementar a pesquisa, decidiu-se usar
como “palavra-chave” todas as unidades da UFR]. Para isso, o sitio eletronico da
Universidadel® foi acessado, uma vez que nele é possivel se obter, no campo da Pés-
Graduacao, uma listagem de todas as suas unidades. Esta pesquisa, embora mais
abrangente, ndo acrescentou qualquer resultado novo a primeira, por isso os dados
estudados e descritos abaixo tomaram por base apenas ao conjunto de 12 palavras-

chaves inicialmente propostas.

Com os dados obtidos nesta etapa, varias informagcdes acerca dos pedidos

puderam ser verificadas, como por exemplo: quantos pedidos de patente foram

107 A Fundacdo Bio-Rio (localizada no campus da Ilha do Funddo), entidade privada sem fins
lucrativos, considerada de wutilidade ptblica, foi criada com o objetivo de promover o
desenvolvimento integrado da Biotecnologia e de setores afins no ambito das institui¢cdes
cientificas e das empresas associadas ao Pé6lo Bio-Rio. A missdo da Fundacdo BioRio (FBR) é
promover o empreendedorismo nos campos da Biotecnologia e Biodiversidade, em estreita
cooperagdo com a comunidade cientifica e a classe empresarial, provendo infra-estrutura e servigos
com qualidade intrinseca aos padrdes regulatérios oficiais. Disponivel em: http:/ /www.biorio.org.br
<Acessado em 27/06/08>.

108 www.ufrj.br/unidades.php. Acesso em 20/02/08.
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depositados em nome da UFR] e quantos foram feitos em nome de outras unidades
suas; qual a situacdo dos pedidos que foram depositados ao longo desses anos;

quantos desses pedidos viraram patentes, etc.

Para que se pudesse proceder as entrevistas (etapa qualitativa) e a analise
entre papers e patentes foi preciso fazer uma verificagdo!” em cada um dos pedidos
capturados pela base do INPI para averiguar quais eram os principais patenteadores
da UFR]. Na primeira selecao feita chegou-se a 30 nomes de inventores (listados no
Anexo I desta Dissertagao), sendo que desses: 5 nao eram da UFR]J'19, 1 faleceu no fim
de 2007, antes de ser contatado, e 1 ndo constava do Curriculum Lattes. Por isso, a

amostra passou a contar com 23 nomes de inventores.

Para se analisar a relagao entre papers e patentes dos maiores patenteadores
da UFR] decidiu-se utilizar - apenas a titulo de amostragem - os dados dos quatro
maiores inventores, aqueles que, posteriormente, se encaixariam no Perfil 1 (como
serd descrito e definido na préxima etapa da pesquisa). Para isso, foi preciso se
pesquisar o Curriculum Lattes!!! desses professores para se conseguir os dados sobre

suas publicacdes.

Nas bases internacionais, assim como para o INPI, optou-se por se utilizar

apenas o campo “nome do depositante” como demonstrado abaixo:

109 Ressalte-se que esta verificacdo ndo foi completa e irrestrita, visto que muitos dos pedidos nao
trazem, na péagina de busca do INPI, o nome dos inventores a eles relacionados.

110 Aqui cabe um esclarecimento: no momento do depésito de um pedido de patente, feito em co-
titularidade entre duas ou mais Instituigdes, ndo ha que se informar a qual Instituicao pertence o
inventor, por isso tal dado s6 pode ser constatado posteriormente.

111 Disponivel em www.cnpg.br . Acesso em junho de 2008.
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+ Na Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (Ver

Figura 3.2) o campo é denominado “Applicant Name” e nele entrou-se com as

palavras “Universidade Federal do Rio de Janeiro” e “UFR]”.

-

PATENTSCOPE®

About Patents

Patent Search
Contant
Slossary
Mational Office
Databases

/@AT ENTS CEOPE®
; . Search International Patent Applications
N

This facility allows you to search 1,505,609 international patent applications and to view
the latest information and docurnents available to the International Bureau.

Terms and Conditions
Technology Focus
PCT Resources
Priority Docurments

- Structured Search -___OEJT_iDrISEI results =

gtatta_ i‘._ervices » Keywords | Front Page = | =]
atistics
Patent Law |AND _-l |Publicati0r1 Mumber d :l
Life Sci
N;eeetinlge:cg IAND _'I |Appl|cati0n Mumber ;I =|
contes [AnD =] [Publication Date =
CIZE. AR L"‘I"S |AND =] |English Title =4
International Patent
Classification [AnD =] [English Abstract =
Matural Language IPC
Search e IAND _'I I!—'\ppllcant MName ;I =|UFRJ
Standards B Documentation IAND _I || ol _I I
32 nt. ass = —
E-NEWSLETTERS
Subscriba to receive e-mails IAND _'I IanEﬂth ¥ene LI =I
£ d updat - i =l -
;Ir;:v: :EtiVi:il:;ﬁar:QS;Sing |AND _| INatlonaI Phase Country J _|
patents and the PCT IAND _-I |Descript|0n ;I :l
| [anD =] [claims =

Search I

Figura 3.2 - Exemplo de pagina de busca no sitio da OMPL
Fonte: Sitio eletronico da OMPI

+ No Escritério Americano de Patentes - USPTO (Ver Figura 3.3) o campo

de busca utilizado denomina-se “Assignee Name” e nele entrou-se com as palavras

“Universidade and Janeiro” e “UFR]” tanto em Pedidos (Application) como em

Patentes (Patents).

US PATENT 8& TRADEMARK OFFICE

PATENT APPLICATION FULL TEXT AND MAGE DATABASE

hopping Cart

Data current through October 16, 2008.

Query [Help]
Term 1: IU FRJ

in Field 1: z
AND =
Term 2: | in Field 2: [All Fields ]

Select vears [Help] IZEHJi -present 'I Reset |
Figura 3.3 - Exemplo de pagina de busca no sitio do USPTO

Fonte: Sitio eletronico do USPTO
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4+ No Escritério Europeu de Patentes - Esp@cenet (Ver Figura 3.4) o

Mumber Search

Last result Iié
My patents list n

Classification Search

Get assistance =

Quick Help

» What does each database
contain?

» How many terms can |
enter per field?

» Can | search with a
combination of words?

» Can | use truncation or
wildcards?

» What are publication,
application, priority and
MPL reference numbers?

» How do | enter publication,
application, priority and
MPL reference numbers?

» What is the difference
between the IPC and the

Select patent database:

2. Search terms

Enter keywords in English

Keyword(s) in title:

Keyword(s) in title or
abstract:

Publication number:
Application number:
Priority number:
Publication date:
Applicant(s):

Inventor(s):

Eurcpean Classification
(ECLA):

International Patent
Classification (IPC):

palavras “Universidade Federal Rio Janeiro” e “UFR]J”.

Worldwide |

IUniversidade Federal Rio Jar

campo de busca utilizado denomina-se “Applicant(s)” e nele entrou-se com as

plastic and bicycle
hair

WO03075629
DE19971031696
WO1995U515925
yyyymmdd

Institut Pasteur
Smith

FO3GT/M0

HO3M1/M12

ECLA?

» Can | enter a date range? CLEAR

Figura 3.4 - Exemplo de pagina de busca no sitio do Esp@cenet

Fonte: Sitio eletronico do Esp@cenet

Com os dados obtidos nesta etapa foi possivel verificar quantos sdo os
pedidos depositados internacionalmente e quais as dreas de interesse comercial no
exterior. Isto foi feito através da avaliacio da classificacdo internacional de um

pedido de patente.

o8 descritiva - focada em questionario e entrevista pessoal feita:
i. com os principais!!? inventores da UFR]; e

ii. com os dois principais gestores de PI da UFR] desde 2000113,

112 Como “principais inventores” entenda-se aqueles que tiveram, no minimo, dois pedidos de patente
depositados (e publicados) no INPI durante o periodo da pesquisa. Esta ressalva é importante porque
pode haver pedidos depositados, mas ainda sob sigilo a época da pesquisa, os quais ndo puderam ser
contabilizados. Os nomes dos 23 professores, bem como dos dois gestores encontram-se no Anexo I
desta Dissertacgao.
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Esta etapa foi, sem davida, a mais enriquecedora deste trabalho, ja que
focou na realizacdo de entrevistas pessoais - de novembro de 2007 a julho de 2008 -
com cada um dos (23) maiores patenteadores da UFR], os quais foram previamente

definidos na etapa exploratoria.

Para ajudar na realizagio das entrevistas foram preparados trés
questionarios: um direcionado aos inventores/patenteadores; um direcionado aos
membros da antiga PR-5 (Pr6 - Reitoria de Extensdo), a qual o EPI/DPITT era
subordinado; e o terceiro aos membros da atual PR-2 (Pré6 - Reitoria de Poés
Graduacao e Pesquisa), a qual a Agéncia de Inovacdo estd subordinada. Os mesmos
podem ser verificados, respectivamente, nos Anexos II, III e IV desta Dissertacao. Os
assuntos que constaram do questiondrio (Anexo II) voltado para os
pesquisadores/inventores foram: a visdo das patentes e sua importancia para o
desenvolvimento do pais; os fatores determinantes para o inicio do patenteamento;
as parcerias ja realizadas com empresas em decorréncia do patenteamento (ou nao); a
quem cabe a definicdo do escopo da pesquisa em caso de parceria; a importancia da
Lei de Inovacdo para o meio académico; e a questdo da atuagdo do EPI (atualmente

Agéncia de Inovagao) nesse cendrio de patenteamento.

Felizmente, em muitas entrevistas, as perguntas nao foram respondidas em

ordem, mas sim durante uma conversa que acabou fluindo naturalmente entre

113 Foi no ano de 2000, sob a gestdo do ex-Reitor, o Professor Henrique Vilhena, com o objetivo de
associar o esforco universitdirio as demandas da comunidade, que foi criado o Escritério de
Propriedade Intelectual - EPI da UFR], cuja finalidade era estimular a protecdo das invencdes
advindas da Universidade. Em 2004 o EPI transformou-se em Divisdo de Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia - DPITT, deixando de pertencer a SR-5 e passando a ser subordinada a
PR-5 (Pré-reitoria de Extensao) que até 2007 foi a responsavel pela gestdao das patentes da UFR]. A
partir de 2008, da Agéncia de Inovacao, o DPITT foi desativado. Suas atribui¢des foram transferidas a
Ageéncia, que passou a ser subordinada ndo mais a PR-5, mas sim a PR-2 (Pr6-Reitoria de Poés-
graduacao e Pesquisa).
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entrevistado e entrevistadora. Tal fato foi bastante interessante, pois possibilitou a
abordagem de assuntos relacionados ao tema que, a priori, ficariam sem ser

discutidos. A isso se deveu o enriquecimento desta etapa!

Finalizadas as entrevistas, procurou-se tracar o perfil daqueles
pesquisadores de forma que se conseguisse traduzir a realidade dos professores da

UFR]J. Chegou-se, entdo, a cinco perfis que foram assim definidos:

1) Patenteadores bastante conscientes e muito ativos - sdo aqueles
professores que se destacam pela grande consciéncia que tém sobre a importancia
das patentes para o desenvolvimento do pais e para a projecio no mundo
globalizado, e, por isso mesmo, apresentam um grande!'* ntimero de pedidos de

patente depositados;

2) Patenteadores conscientes e ativos - sdo aqueles professores que sabem
da importancia das patentes para o desenvolvimento do pais, apesar de ndo terem
muitos pedidos de patente depositados. Neste perfil, os professores gostariam de
poder patentear mais (e teriam condicdes de fazer isso), mas, por algum motivo -
quer por se sentirem tolhidos pelo departamento a que pertencem dentro da
Universidade, quer por se sentirem desestimulados pelo préoprio Governo e seus

6rgaos de fomento - geram poucas patentes;

3) Patenteadores conscientes e pouco ativos - sdo aqueles professores que

sabem da importancia das patentes para o desenvolvimento do pais, mas que nao

114 Entenda-se “grande nimero” no contexto da realidade da UFR], ndo isoladamente, visto que os
maiores patenteadores tiveram todos eles menos de 10 pedidos publicados, cada um.
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tém entre suas prioridades a protecdo por patente, talvez porque atuam em areas

mais voltadas a consultoria ou em dreas onde a pesquisa bésica impera;

4) Patenteadores conscientes, mas muito pouco ativos frente ao
potencial apresentado - Este perfil em muito se assemelha ao anterior, pois também
aqui os professores sabem da importancia das patentes para o desenvolvimento do
pais, mas ndo tém entre suas prioridades a protecdo por patente. A diferenca é que
para estes, caso existisse a consciéncia como no perfil 1, o ntimero de pedidos de
patente depositados seria muito grande, devido as inimeras invengdes (e inovagoes)

desenvolvidas em seus laboratorios; e

5) Perfil diferenciado - Este perfil precisou ser inserido porque
ocorreram, durante as entrevistas, casos em que os entrevistados disseram nao
entender que patente seja algo importante, principalmente para o pesquisador. Sua
importancia estaria atrelada a sobrevivéncia no mundo moderno, ndo influenciando

diretamente o trabalho dos pesquisadores.

Adicionalmente as entrevistas realizadas com os maiores inventores da
UFR] decidiu-se também entrevistar os responsaveis pela gestdo da propriedade
intelectual da UFR] - a ex-Diretora da PR-5 (Pré-reitoria de Extensdo, responsavel
pela gestdo da PI da UFR] de 2000 a 2007), Ana Maria Medeiros e o atual
Coordenador da Agéncia de Inovagao da UFR] (criada em 2008 e subordinada a Pro-
reitoria de Pés-graduacdo e Pesquisa), o Funciondrio Ricardo Pereira -, a fim de se
conseguir obter as percepcdes de ambos com relacdo ao patenteamento no meio
académico. Por isso, aos 23 nomes previamente encontrados na etapa quantitativa,

acrescentou-se mais 2 nomes - o da antiga Diretora do EPI (DPITT) e o do atual



103

Coordenador da Agéncia de Inovagao. Os questionarios que foram aplicados a eles

encontram-se nos Anexos Il e IV desta Dissertacao.

Voltando a questdo da classificacdo adotada por Vergara (2006), quanto aos

meios, a abordagem foi focada na pesquisa:

1) Dbibliografica: E o estudo sistematizado desenvolvido com base em
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletronicas, isto é, material
acessivel ao publico em geral. Fornece instrumental analitico para qualquer outro
tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma. O material publicado
pode ser fonte priméria ou secundéria

2) telematizada: Busca informacOes em meios que combinam o uso do
computador e as telecomunicagdes. Pesquisas na Internet sao um exemplo disso.

3) de campo: E investigagdo empirica realizada no local onde ocorre ou
ocorreu um fendomeno ou que dispde de elementos para explica-lo. Pode incluir
entrevistas, aplicagdo de questiondrios, testes e observacdo participante ou ndo.

(tendo sido entrevistados os maiores pesquisadores da UFR]).

Com os resultados obtidos, muitas informagdes puderam ser geradas, as

quais serdo apresentadas e discutidas no préximo capitulo.

Este capitulo apresentou de forma simplificada a metodologia utilizada
para a elaboracdo do presente trabalho, abordando desde a escolha do tema, até a
selecio da UFR] como estudo de caso, além de esclarecer as duas formas de

abordagem adotadas para obtencdo dos dados: a exploratéria e a descritiva.
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CAPITULO IV

Analise e Discussao dos Resultados

O presente Capitulo encontra-se dividido em trés partes: a Parte I discorre sobre o perfil
do patenteamento na UFR]; a Parte II se refere ao perfil dos patenteadores da referida

Universidade; e por fim a Parte IlI aborda a questao da gestdao de suas patentes.

PARTEI

4.1 O Perfil do Patenteamento na UFR]

O perfil do patenteamento da Universidade foi gerado a partir dos dados

obtidos na etapa exploratéria da pesquisa, descrita no Capitulo III desta dissertacao.

4.1.1 Uma retrospectiva histéricall® dos depositos de pedidos de patente

De acordo com a metodologia apresentada no Capitulo anterior, foi possivel

obter os resultados abaixo descritos.

115 Sociblogo, coordenador-geral do Observatério de Inovacao e Competitividade do Instituto de Estudos
Avancados da Universidade de Sdo Paulo (USP) e ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econémica
Aplicada (Ipea). Disponivel em http://www.rts.org.br/entrevistas/pequenos-negocios-devem-se-
diferenciar-para-serem-competitivos-12. Acesso em 20/10/08.

116 Neste primeiro momento, far-se-a a verificagdo do total de pedidos em nome da UFR], sem
preocupacgao quanto ao ano de depdsito do mesmo.




105

+ Da pesquisa realizada no banco de dados do INPI'!7:

1) Numero de Pedidos de Patente em nome da Universidade Federal do Rio

de Janeiro ou UFR] - 182118 pedidos depositados;

2) Namero de Pedidos de Patente em nome somente da Coordenagao dos
Programas de Pés-graduacgdo de Engenharia - COPPE - 51 pedidos depositados (sendo

11 depositados antes de 1997 e 40 depois de 1997);

3) Nuamero de Pedidos de Patente em nome somente da Fundagdo José
Bonifacio (FUJB) - 7 pedidos depositados (em que todos foram depositados antes de

1997);

4) Numero de Pedidos de Patente em nome somente da Fundagao Coppetec

- 2 pedidos depositados (depositados antes de 1997);

5) Namero de Pedidos de Patente em nome somente da Fundacao BioRio -

nenhum pedido depositado em seu nome;

6) Numero de Pedidos de Patente em nome somente da Escola de Quimica

(EQ) - 2 pedidos depositados (sendo todos depositados depois de 1997);

7) Numero de Pedidos de Patente em nome somente do Instituto de Quimica

(IQ) - 2 pedidos depositados (sendo 1 depositado antes de 1997 e 1 depois de 1997);

117 Ressalte-se que, como ja mencionado, a pesquisa foi realizada durante os meses de agosto de 2007 e
margo de 2008, portanto os resultados refletem a realidade deste periodo, podendo sofrer alteragdes
considerdveis para acessos mais recentes.

118 Esse namero de 182 pedidos foi alcancado da seguinte forma: do sitio do INPI foram encontrados 175
pedidos em nome da UFR]. A estes foi preciso somar 2 pedidos do IMA, 2 pedidos da Fundagdo Coppetec
e 1 pedido da Biofisica, os quais ndo mencionaram a UFR] como titular. Além destes, foi preciso somar 2
pedidos que mencionaram apenas a Universidade Federal do Brasil.
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8) Numero de Pedidos de Patente em nome somente da Escola de

Engenharia (EE) - 2 pedidos depositado (ambos depositados depois de 1997);

9) Nuamero de Pedidos de Patente em nome somente do Instituto de
Microbiologia Professor Paulo de Gées - (e/ou IMPPG) - 1 pedido depositado (depois

de 1997);

10) Numero de Pedidos de Patente em nome somente do Instituto de Ciéncias

Biomédicas (ICB) - 1 pedido depositado (antes de 1997);

11) Nimero de Pedidos de Patente em nome somente do Instituto de

Macromoléculas (IMA)'° - 2 pedidos depositados (ambos depositados depois de 1997); e

12) Numero de Pedidos de Patente em nome somente do Instituto de Biofisica
Carlos Chagas Filho - (IBCCF) - 3 pedidos depositados (sendo 2 depositados antes de

1997 e 1 depositado depois de 1997).

4.1.1.1 A situacado dos pedidos que foram depositados ao longo dos anos

Os pedidos que foram depositados em nome da UFR] (como um todo, ou
seja, incluindo todas as suas unidades) estao representados no Grafico 4.1. Através dele

pode-se verificar que:

119 Esta Unidade foi a tnica dentre as 7 pesquisadas a ndo apresentar, atrelado ao seu nome, a sigla
IIUFR]'//.
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v" Pedidos de titularidade da COPPE = 51

v' Pedidos de titularidade das Outras Unidades (EQ, IQ, EE, IMPPG,

IBCCF, ICB) e das Fundagdes (FUJB, Coppetec e BioRio) = 22

v' Pedidos de titularidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro

e/ou UFR] = 109120

Outras Unidades; 22

COPPE; 51
UFRJ; 109

Grafico 4.1 - Distribuicdo do Total dos Pedidos da UFR]

Fonte: Elaboragédo propria

% Quanto ao nimero de depésitos de pedidos de patente realizados em

nome da UFR]

Como visto anteriormente, as buscas efetuadas mostraram existir 182121
pedidos em nome da UFR] ou da Universidade Federal do Rio de Janeiro como titular.

A seguir serdo tecidas algumas consideracoes em relagao a esses depositos.

v" Quanto aos 22 pedidos depositados em nome das Outras Unidades e

Fundacdes os mesmos se encontram distribuidos conforme demonstrado no Grafico 4.2:

120709 = 182 (UFR]) - 51 (COPPE/UEFR]) - 22 (Outras Unidades e Fundag¢des/ UFR]).
121182 =175 + 5 (2 IMA, 2 Coppetec e 1 Biofisica) + 2 (Universidade Federal do Brasil)
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Grifico 4.2 - Situagao dos Pedidos das Outras Unidades depositados no periodo de 1983 a 2005

Fonte: Elaboragdo prépria

Da analise do grafico anterior pode-se verificar que quase 50% dos pedidos (9)
nao seguiram seu processamento, tendo sido arquivados ou abandonados, e que apenas
4 tiveram a Carta-Patente concedida - sendo 1 da FUJB (1984), 2 da Coppetec (1994 e

1995) e 1 da BioFisica (1991).

E possivel verificar, também, que apesar do Escritério de Propriedade
Intelectual da UFR] ter sido, efetivamente, criado em 2000, algumas Unidades (Escola de
Quimica - EQ, com 2 pedidos depositados em 2003; Instituto de Quimica - IQ, com 1
pedido depositado em 2002; Escola de Engenharia - EE, com 2 pedidos depositados em
2001 - os quais foram arquivados por falta de apresentagdo de Procuracao; Instituto de

Microbiologia Professor Paulo de Gées - IMPPG, com 1 pedido depositado em 2001;
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Instituto de Macromoléculas - IMA, com 2 pedidos, em 2001 e 2005 respectivamente; e
Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho - IBCCF, com 1 pedido depositado em 2003)
continuavam - pelo menos até 2005 - a depositar pedidos em seu nome, diretamente,
sem passar pelo controle da Divisdao de Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia - DPITT da Universidade. Tal constatacdo é, no minimo, surpreendente e
serviu para demonstrar que a Agéncia de Inovacdo ainda precisard disseminar seu

trabalho pela Universidade.

v" Quanto aos 51 pedidos depositados em nome da COPPE os mesmos

encontram-se distribuidos conforme demonstrado no Gréfico 4.3:

2006

2005

2004

I R B

2003

2002

2001

>>>>>

0 2 4 6 8 10

& Arquivado/Abandonado @8 Carta Patente B Indeferido Em Analise

Grafico 4.3 - Situacao dos pedidos da COPPE depositados no periodo de 1980 a 2006.

Fonte: Elaboracédo propria
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Da analise do gréfico anterior alguns comentarios merecem ser feitos. Por
exemplo, do total de 51 pedidos, apenas 11 foram depositados antes da entrada em

vigor da LPI; os outros 40 ja vieram a ser feitos na vigéncia da ‘nova’ Lei.

Verifica-se, ainda, que dos 11, apenas 1 teve a patente concedida, sendo que os
outros 10 ndo prosseguiram uma vez que algum procedimento administrativo deixou de
ser atendido, como por exemplo, o ndo requerimento de exame dentro do prazo legal de
36 meses do deposito, a falta de pagamento de anuidade, falta de apresentacdo de
procuracdo ou ainda o ndo cumprimento de alguma exigéncia formulada pelo INPI. Dos

pedidos que foram depositados ja na vigéncia da LPI, apenas 1 foi arquivado.

v Os 109 pedidos depositados somente em nome da UFR] estdo

representados no Gréfico 4.4:
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Grafico 4.4 - Situagao dos Pedidos da UFR] (excluindo COPPE, Outras Unidades e Fundacdes)
no periodo de 1979 a 2007.

Fonte: Elaboragdo prépria

A andlise do grafico anterior permite que alguns comentarios sejam feitos:

Do total de 109 pedidos, apenas 29 foram depositados antes da entrada em

vigor da LPI; os outros 80 vieram a ser feitos na sua vigéncia.
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As 7122 patentes da UFR] que foram concedidas sdo as seguintes:

1) PI 7905590-7 - concedida em 1985 e intitulada “Processo aperfeicoado para

reduzir o peso molecular de elastomeros”;

2) PI 8504178-5 - concedida em 1989 e intitulada “ Aparelhagem para secagem

e armazenamento de materiais biol6gicos”;

3) PI 9303490-3 - concedida em 2003 e intitulada “Processo para obtencao de
trealose de Saccharomyces cerevisiae”. Esta patente tem como inventoras as professoras
Anita Panek e Vania Flosi, ambas do Instituto de Quimica - IQ da UFR]J, as quais foram

entrevistadas pela autora, conforme se pode verificar do Anexo I desta Dissertacao;

4) PI 9400068-9 - concedida em 2003 e intitulada “Processo de utilizagdo da
trealose para protecdo e manutencao de microorganismos, células e tecidos de animais e
vegetais e composicdo cosmética a base de trealose para protecio e manutencdo de
tecido humano”. A professora Anita Panek, do IQ/UFR], também é uma das inventoras

da presente patente;

5) PI 9403534-2 - concedida em 2005 e intitulada “Processo de preparacdo de
niobato de aluminio como suporte de catalisador e sua aplicacdo”. Um dos inventores

desta patente pertence ao 1Q/UFR];

6) PI 9505948-2 - concedida em 2003 e intitulada “Processo para

despolimerizagao de politereftalatos provenientes de materiais reciclaveis, misturas de

122 Uma das patentes foi concedida através do depoésito de um pedido pipeline (P1 11000173-9). Na
verdade, em 1997 um pedido - que versava sobre a Leshmaniose e que originalmente havia sido feito em
1993 - foi redepositado como pipeline. (Sobre a defini¢do de pipeline, ver nota 126)
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polidis baseados no poliéster-éter obtido no processo de despolimerizagdo e processo
para producao de espumas rigidas de poliuretana a partir da dita mistura”. Esta patente

também tem como inventores professores do IQ/UFR]J; e finalmente

7) PI 11000173-9 - concedida em 2005 e intitulada “Processo de obtencao,
extracdo, purificacdo e distincdo de FML do extrato aquoso de promastigotas de L.
DONAVANI LD1S e uso do antigeno FML e das fragdes extraidas e definidas na sua
totalidade, ou qualquer de suas subfracdes, para a preparagao de reagentes usados em
imunodiagnoéstico, controle de qualidade para leishmaniose no sangue utilizado para
transfusdo, transplante de 6rgaos, acompanhamento de tratamento de leishmaniose em
humanos ou animais, em vacinagdo ou qualquer outro tratamento visando a
imunoprotecdo ou imunoterapia da leishmaniose em animais ou humanos”. Esta
patente tem como um dos inventores a professora Clarisa B. Palatnik, do Instituto de
Microbiologia da UFR], a qual também foi entrevistada pela autora, conforme se pode

verificar do Anexo I desta Dissertacao.

Assim como aconteceu com a COPPE, a UFR] também teve um grande
namero de pedidos arquivados/abandonados ou indeferidos dentre aqueles
depositados antes da entrada em vigor da Lei da Propriedade Industrial - LPI, pelos
mesmos motivos j4 expostos no item anterior. Excecdo seja feita aos 2 pedidos

depositados em 2003 que vieram a ser abandonados, pois viraram prioridade
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interna'? de outros posteriormente depositados em 2004.

Fica, desta forma, corroborado o entendimento de Pinheiro-Machado e
Oliveira (2004) que explicam essas perdas com o fato das Universidades (com poucas
excegdes) nao terem tido, no passado, auxilio de escritérios de PI que pudessem orientar
seus pesquisadores nas questdes de patente. Além disso, os autores ainda esclarecem

que:

“The granting of a patent depends on specialized staff to help in writing the
patent and to shepherd the application through the patenting process. The costs
of obtaining a patent is also substantial. A large fraction of academic patent
applications are set aside due to the lack of appropriate assistance in most
Brazilian universities.” 124

De fato, a partir de 2000, houve, além da centralizacdo das demandas, uma
melhoria no atendimento aos inventores. Por isso, pode-se dizer que devido a gestdao do
EPI/DPITT - ainda que precaria - foi possivel disseminar a cultura da protecao
patentaria na UFR]. Agora a Agéncia precisa continuar o trabalho iniciado e fomentar
ainda mais essa consciéncia, ndo s6 entre professores, mas também entre os alunos, que

serdao os empreendedores do futuro.

123 Prioridade interna é quando - no periodo de 12 meses, contados da data do primeiro depésito - o titular
de um pedido de patente resolve abandona-lo (visto que o mesmo ainda ndo havia sido publicado, pois
estava no perfodo de sigilo) para fazer um novo depédsito, mais completo que o primeiro, e por isso
reivindica a data de depdsito de seu antecessor. Ressalte-se que para efeitos de afericdo da novidade, a
data da prioridade s6 vale para a matéria que estava descrita no pedido original; para as demais matérias,
caso existam, vale a data do segundo depésito.

124 “ A concessao de uma patente depende de pessoal especializado para ajudar na redagido do pedido e no
acompanhamento do mesmo durante o seu processo administrativo. Os custos de obtencao de uma
patente também sdo signficativos. Na maioria das universidades brasileiras, um grande nimero de
pedidos de patentes provenientes do meio académico é abandonado devido a falta de aconselhamento
técnico apropriado.” Tradugao livre.
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v A visdo do total de 182 pedidos, depositados em nome da Universidade

(nestes incluidos os depositados pelas Unidades e também pelas Fundagdes) ao longo

dos anos, estd representado pelo Grafico 4.5:
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* O ano de 2007 ndo traduz a realidade, pois até a data da pesquisa muitos pedidos ndo haviam sido publicados.

Grafico 4.5 - Perfil dos Depésitos de Pedidos de Patente da UFR] no periodo entre 1979 e 2007.

Fonte: Elaboragédo propria

Com esses resultados, corroboram-se os estudos apresentados por Assumpgao

(2000) e Nunes e Oliveira (2007) sobre o sistema de patentes em Universidades

Brasileiras.
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Inicialmente, Assumpcdo (2000) demonstrou que quatro Universidades
brasileiras, dentre elas a UFR], apresentavam atividade sistematica de patenteamento de
suas invengdes. Com os dados obtidos, foi possivel verificar que, de fato, a UFR]J, desde
1979, mostrava seu interesse na protecdo patentaria. Ainda que esse “interesse fosse

infimo”, ndo se pode desconsiderar sua existéncia.

Outra conclusdo obtida por Assumpgao (2000), e que é corroborada pelos
resultados obtidos, foi a de que, até 19991% os efeitos da promulgacdo da LPI nao
haviam sido sentidos na UFR]. Isto porque, enquanto, de forma geral, para as demais
Universidades foi notado um periodo de afastamento (entre 1994 e 1996) da protecao
patentaria, tendo o mesmo se restabelecido a partir de 1997, para a UFR] o que se
verificou, conforme Tabela 4.1, foi o inverso.

Tabela 4.1 - Pedidos de Patentes depositados por Universidades no Brasil até 1999.

Instituicao 1990-1993 1994-1996 1997-1999 Total Geral
PI MU PI MU PI MU

UNICAMP 34 03 19 03 66 - 125
USP 37 04 08 01 23 03 76
UFMG - - 12 - 23 04 39
UFR] 12 - 14 - 05 - 31
Outras 21 12 10 02 35 04 84
Total 104 19 63 06 152 11 355
Total Geral 123 69 163

Média Anual 31 22 54

Fonte: Assumpcao (2000)

125 Tal conclusdo pode ser estendida até o ano 2001, momento, a partir do qual, os depdsitos de pedidos de
patente iniciam uma fase de crescimento, a qual, satisfatoriamente, dura até a presente data.



117

Ainda segundo Assumpcado (2000), embora a Lei da Propriedade Industrial
nao tenha conseguido gerar um movimento nas Universidades tao forte como o gerado
pelo Bahy-Dole Act (discutido no Capitulo I deste trabalho), seria um erro ndo se
perceber uma retomada do interesse por patentes em dreas da tecnologia antes excluidas
de tal protecdo, como a quimica e a biotecnologia. Isto porque a LPI eliminou as
restricOes existentes na lei anterior (o CPI) para estes dois setores, os quais constituem
areas de exceléncia universitaria, e por isso houve uma resposta positiva das
Universidades neste sentido. Para a UFR], em particular, a influéncia da LPI s6 pdde ser

notada a partir de 2002, quando os depdsitos comegaram a crescer vertiginosamente.

Entretanto, é importante se relacionar este aumento nos depésitos (cujo apice
foi atingido nos anos de 2004 e 2005) também ao trabalho de gestao implementado pelo
EPI/DPITT da UFR] no tocante: ao acompanhamento dos pedidos depositados sobre
gestdes anteriores (BioRio, FUJB e Coppetec); a conscientizacdo realizada entre os
docentes e alunos sobre a importancia de se proteger as invencdes geradas no meio

académico, o que resultou em um aumento significativo da demanda; aos Acordos de

Parceria e Licenciamentos realizados e que renderam frutos para a UFR].

Isso é comprovado, inclusive, pela manutengdo do alto nivel nos depdsitos

efetuados pela UFR] nos anos posteriores.

Para Nunes e Oliveira (p. 12; 2007), outro fator que pode ter contribuido para
o aumento dos depodsitos das Universidades Brasileiras a partir de 2001 (no caso da

UFR]J a partir de 2002) foi a agdo de consolidagdo das Fundacdes de Amparo a Pesquisa
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(FAP’s), que sdo entidades estaduais de fomento. Eles ainda ressaltaram que a instalacao
e o aperfeicoamento dos NIT’s nas Universidades pode ter contribuido para este
crescimento nos depésitos. Entretanto, esta ndo é uma provavel causa deste aumento no
caso especifico da UFR], visto que a Agéncia de Inovacdo (que tinha dentre seus
objetivos criar o NIT™2¢) s6 veio a ser oficialmente criada em janeiro de 2008. O Grafico
1.1 (apresentado no Cap I desta Dissertacdo) mostra claramente o ponto de inflexao

positiva ocorrido no ano de 2001, o que para o caso da UFR] ocorreu s6 em 2002.

Ainda com relacdo a este ponto, uma observacdo merece ser feita. E que antes
de se iniciar esta pesquisa, imaginou-se que seriam muitos os depdsitos realizados em

nome dos proprios inventores, excluindo a UFR] da titularidade dos pedidos.

Entretanto, satisfatoriamente, a partir do levantamento realizado, verificou-se
que isso ndo aconteceu. E mais, os depodsitos (detectados) que foram feitos em nome dos
proprios professores/inventores, vieram a ser transferidos para a Universidade
posteriormente. Os que ndo foram, é porque vieram a ser arquivados ou entdo

abandonados.

4.1.1.2 A situacao das patentes da UFR]

Neste item serdo analisados quantos foram os pedidos depositados que

viraram patentes, e dessas quantas foram efetivamente comercializadas.

126 Disponivel em: <http:/ /www.olharvirtual.ufrj.br/2006/index.php?id edicao=235> Acesso em 18 maio
2009.
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v O numero de pedidos depositados que viraram patentes pode ser

verificado pelo Gréfico 4.7:

COPPETEC; 2

BIOFISICA; 1

FUJB; 1
COPPE; 1

UFRJ;7

Grifico 4.6 - Patentes de Titularidade da UFR] no periodo entre 1979 e 2007.

Fonte: Elaboragédo propria

Da analise do Grafico 4.7 alguns comentarios merecem ser feitos.

A patente da COPPE, cuja concessao foi publicada em 1987, caducou por falta
de pagamento de anuidade, em 1990; das 7 patentes em nome da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, 1 foi concedida em 1985 e 1 em 1989, 3 foram concedidas em 2003 e 2
em 2005, sendo que destes um deles foi fruto do re-depodsito em forma de pipeline'?” de
um dos pedidos de 1993. As 2 patentes concedidas em nome da Fundagdo Coppetec,

foram concedidas, respectivamente, em 2003 e 2004, as quais se mantém vélidas até hoje.

1270 pipeline é um mecanismo que permitiu a concessdo de patentes de produtos e processos farmacéuticos
considerados ndo privilegidveis pela lei anterior e ja conhecido no estado da técnica (portanto, sem novidade), desde
que atendidos determinados requisitos previstos nos artigos. 230 e 231 da Lei 9729/96. Este mecanismo se justificou
por uma necessidade de transigdo entre a lei antiga (CPI) e o inicio de vigéncia da lei nova (LPI), que prevé o
reconhecimento de patentes em dreas que a antiga lei ndo previa. (Defini¢do dada por Luis Carlos Wanderley Lima,
no Semindrio Patentes Pipelines e Acesso a Medicamentos, ocorrido em julho 2007. Disponivel em:
http:/ /www.abiaids.org.br/_img/media/apresentacaoLuisCarlosWanderley.ppt).
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Com referéncia a este topico, é importante salientar que, ainda que a
concessao da maior parte das patentes - para os 12 pedidos acima destacados - tenha
ocorrido na vigéncia da Lei da Propriedade Industrial (LPI), o depésito dos mesmos foi

efetuado antes de 1997, ou seja, antes da entrada em vigor da LPI.

Na verdade essa demora na concessdo de patentes (ou no indeferimento de
um pedido de patente) se deve ao fato do INPI, Orgao responsavel pelo processamento
das marcas e patentes no Brasil, s6 nos tltimos anos ter comegado a se aparelhar, técnica
e administrativamente, para dar conta da demanda que vem crescendo em escala
progressiva ja ha alguns anos. Portanto, o tempo decorrido entre o depésito e a
concessdo da patente ou o indeferimento do pedido é bastante grande, se comparado

com procedimento similar ocorrido em outros paises.

Esse é um dos problemas que mais afligem os inventores e titulares de um
pedido de patente, e ja tinha sido detectado por Assumpcao (p. 18, 2000). Como ele bem

esclareceu:

“A apresentacdo de pedidos de patente constitui, em si, inicio de
atividade tecnoldgica desenvolvida na Instituicao. Os direitos, porém, s6
se encontram plenamente assegurados ap6s a concessdao do titulo. O
processo de tramitagdo é longo e, com freqiiéncia, burocratico. Existem
mecanismos que podem ser utilizados para aumentar o grau de
eficiéncia da protecdo. Para isso, é necessario conhecer as ferramentas
disponiveis, o que requer apoio profissionalizado para tratar questdes
de protecao e licenciamento de tecnologias.”

Roberto Lotufo, diretor executivo da Inova (Agéncia de Inovagdo da
UNICAMP), também ja alertou para o problema da lentiddo do INPI no processo de

analise de um pedido de patente. Para ele, durante o longo periodo em que um pedido
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fica sujeito a avaliacdo da Autarquia, acordos de licenciamento podem ser fechados,
mas, caso a patente ndo venha a ser concedida, perderao tanto a universidade como a
empresa. Por isso, a celeridade no processo de concessao de uma patente é tao essencial.

(Revista Exame, 2007)

Assumpgdo (2000) ja destacava a importancia do apoio profissional como
sendo de extrema relevancia para a sobrevivéncia de um pedido de patente. Por isso,
pode-se levantar a hipotese (remota) da patente da COPPE ter caducado (por falta de
pagamento de anuidade) por falha no acompanhamento técnico do pedido. Uma outra
hip6tese (mais provavel) é o fato do mesmo ter deixado de ser interessante para a
Universidade, que preferiu “abandoné-lo” a continuar arcando com os custos de sua

manutencao.

v Quanto aos pedidos/patentes que foram, efetivamente, comercializados,
em novembro de 2008 conseguiu-se junto ao coordenador-adjunto da Agéncia a
informacdo de que, apesar dos 182 pedidos depositados em nome da UFR]J e das 12
patentes que foram concedidas ao longo dos anos, apenas 2 licenciamentos continuam a
gerar royalties para a Instituicdo e seus inventores: um relativo a uma patente da drea de
Microbiologia (que trata sobre a Leshmaniose) e outro com relagao a patente do Luminol
(produto desenvolvido por um dos professores do IQ que pode auxiliar os peritos
criminais na elucidagdo de crimes). O primeiro licenciamento foi feito entre a

universidade e um laboratério veterindrio com sede nos EUA, mas com filial em
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Campinas. O segundo foi feito entre a universidade e uma empresa brasileira, com sede

no Rio de Janeiro.

Para ambos os casos, foram as licenciadas que procuraram os inventores e

mostraram interesse pelo licenciamento de suas tecnologias.

Outro caso de licenciamento importante da UFR] - o referente a patente do
Biodiesel (EQ/IQ) - gerou royalties até 2007, mas desde entdo foi suspenso sob a alegacao

de que a empresa licenciada ndo estaria mais utilizando a tecnologia patenteada.

Outros acordos de parceria (3 relacionados ao Nidbio e 1 relacionado ao PVA -
poliacetato de vinila, todos de titularidade da COPPE/UFR]) foram firmados, mas nao
chegaram a gerar royalties, pois até que a invencdo consiga passar da escala laboratorial
para a escala industrial é preciso um investimento pesado por parte da “licenciada”, por
isso o gap no repasse do dinheiro. Além desses, vale ser ressaltado que varios outros
acordos de parceria ou mesmo de comercializacdo estdo em tramitacdo na Agéncia de

Inovacao.

Até 2008, o primeiro contato ainda era feito pelo pesquisador/inventor, s6
depois a Agéncia entra nas negociacdes. Com relagao a este ponto, muitos entrevistados
reclamaram de ter de fazer um papel de empresario, quando na verdade sdo
cientistas/pesquisadores. Eles entendem que este papel deveria ser desempenhado pela

Ageéncia, ja que eles ndo se sentem competentes para lidar com questdes como essas.

Com a promulgacdo da Lei de Inovacao a criagdo de NIT’s em toda Instituigao

de Ciéncia e Tecnologia - ICT tornou-se obrigatéria. O Nucleo serd o interlocutor oficial
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entre esta e o setor empresarial, ou ainda no ambito interno a ela nas questdes que
envolvam propriedade intelectual e inovagao. Além disso, a partir da LI, o pesquisador
podera contar com o apoio muito mais forte do NIT nas questdes que envolvam
negociacdo e comercializagdo de tecnologia, papel que antes vinha sendo feito - quase

sempre - por ele mesmo.

Como bem salientaram Cerqueira e Silva (2006), “a competéncia e importancia
do NIT devem ser reconhecidas no atual momento, com vistas a criar um ambiente
favoravel de trabalho, bem como a sedimentar um bem-sucedido processo de

comercializagdo de tecnologia.”

Além disso, é preciso atentar para o fato de que o inventor académico nao tem
um perfil empreendedor, por isso esse é o tipo de responsabilidade que ndo deve ser
deixada a seu encargo, mas, ao contrdrio, deve ser da competéncia da Agéncia de

Inovacao da UFR].

Neste sentido, é importante ressaltar para o que Nunes e Oliveira (2007)

destacaram:

“Um dos possiveis fatores de sucesso das Universidades Americanas na
apropriacdo de tecnologias endogenamente desenvolvidas estd
intimamente relacionado com a adocao de um novo modelo de gestao,
em especial a implementagdo de politicas de protecdo, licenciamento e
venda de tecnologias, que passaram a ser executadas por entidades
pertencentes as universidades, mas com autonomia executiva, capazes
de conduzir as invenc¢des ao mercado.”

O baixo ntimero de pedidos/ patentes licenciados(as) pela UFR] pode ser fruto

de equipe insuficiente e inexperiente existente no DPITT até 2005. Neste sentido, é
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importante ressaltar que esses licenciamentos de sucesso - ainda que poucos - s6 vieram
a se concretizar porque as atuais licenciadas procuraram os inventores para negociar
suas tecnologias. Este fato ndo s6 desestimula os inventores a continuarem a patentear

como faz com que a Universidade deixe de ganhar com suas invencoes.

Desta forma, o ideal seria existirem profissionais especializados que
pudessem tratar das novas parcerias e licencas, em vez de deixar isso por conta dos

inventores.

Esta dificuldade na comercializagdo de tecnologia, entretanto, nao é

“privilégio” da UFR], tanto é que ja havia sido detecta por Cerqueira e Silva (2006):

“Um problema comum a varias ICTs é a dificuldade de
operacionaliza¢do do recebimento e utilizacdo dos ganhos econdémicos,
resultantes dos contratos de licenciamento e transferéncia de tecnologia,
principalmente com relagao ao uso desses recursos para o pagamento de
despesas, tais como patentes.

H4 também dificuldades em receber ganhos econdémicos oriundos da
transferéncia de know-how, quando ndo ha protecdo de propriedade
intelectual.”

Como foi relatado anteriormente, tanto a Agéncia de Inovacao da UFR] s¢ foi
criada em 2008, por isso ainda se encontram em fase embriondria de implantagdo. Ainda
que ja existisse o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo DPITT, este - pelas
inimeras dificuldades pelas quais passou - ndo conseguiu realizar muitos dos projetos
que tinha com relacdo ao fomento da PI na Universidade. Por isso, caberd a Agéncia dar

prosseguimento e concretizar os planos de melhoria no atendimento das demandas de
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PI advindas da UFR]. Dentre essas demandas esta, com certeza, o desenvolvimento de
um suporte técnico voltado, exclusivamente, ao mercado. Esse suporte deverd contar
com pessoal técnico especializado, o que pode refletir, até mesmo, na contratacao de
mao-de-obra externa a universidade com experiéncia mercadolégica para assessorar nos

licenciamentos dos pedidos de patente ou ainda das patentes.

Portanto, se hoje ainda sdo os pesquisadores/inventores que precisam ir atras

das parcerias, espera-se que no futuro isso nao mais aconteca.

4.1.1.3 O namero de pedidos/patentes internacionais existentes em nome da UFR]

De acordo com a metodologia apresentada no Capitulo anterior, os resultados

encontrados para esta etapa da pesquisa foram os seguintes:

+ Com relagdo a OMPI , a pesquisa mostrou o namero de 39 pedidos PCT
depositados, sendo 17 em nome da COPPE/UFR] e 22 em nome da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFR]). Desses, o primeiro foi depositado pela COPPE em 12

de julho de 2000, e o altimo foi depositado em 03 de setembro de 2007 pela UFR].

Como se pode perceber, desde 2000 que a COPPE ja se preocupava em
proteger seus pedidos internacionalmente, situacdo rara de se verificar no meio
académico. Isso se justifica porque esta unidade da UFR] sempre agiu de forma
independente, sem que precisasse da assessoria do Escritério de Propriedade Intelectual
(DPITT/UFR]) para gerir sua propriedade intelectual, considerando-se também que

naquela época o escritério ndo havia nem sido criado.
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+ Com relacio ao USPTO a pesquisa gerou o numero de 4 pedidos!?s
depositados em nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 4 patentes, sendo 2
no nome da COPPE/UFR]J e 2 no nome da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Desse total de 8 pedidos/patentes, 6 foram depositados com pedido de
prioridade e 2 foram depositados originalmente nos EUA. As classificacdes'”
internacionais relacionadas a eles sao'30: AO1H (novas plantas ou processos para obtengdo das
mesmas; reproducdo de plantas por meio de técnicas de cultura de tecidos), AOIN (biocidas, por
exemplo, como desinfetantes, como pesticidas ou como herbicidas, repelentes ou atrativos de pestes;
reguladores do crescimento de plantas), A61K (prepara¢des para finalidades meédicas,
odontolégicas ou higiénicas), CO7C (compostos aciclicos ou carbociclicos), CO8K (uso de
substancias inorganicas ou organicas nao-macromoleculares como ingredientes de
composicdes), C12N (micro-organismos ou enzimas; suas composigdes), C12Q (processos de
medigdo ou ensaio envolvendo enzimas ou micro-organismos), G02B (elementos, sistemas ou
aparelhos 6ticos), GO6F (processamento elétrico de dados digitais) e GOIN (investigacdo ou

anélise dos materiais pela determinagdo de suas propriedades quimicas ou fisicas). Ressalte-se que

em alguns casos um mesmo pedido pode ter duas ou mais classificagdes.

+ Com relagdo ao Esp@cenet a pesquisa resultou em 129 pedidos em nome

da Universidade Federal do Rio de Janeiro

128 O Esp@acenet conseguiu detectar - dos 8 documentos de patente depositados no EUA - 3 pedidos e 1
patente.

129 As classes encontradas se referem a: secao A = Necessidades humanas; se¢do C = Quimica e metalurgia;
secdo G = Fisica.

130 Para maiores informagdes sobre a classificacao internacional de patentes recomenda-se acessar o sitio
do INPI através do seguinte endereco eletronico: http:/ /www.inpi.gov.br/menu-
esquerdo/patente/pasta_classificacao/cip_html. Acesso em: 15 de jan. 2009.
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No que diz respeito a esta base, é importante se ressaltar que ela pesquisa
pedidos de varios outros paises'®!, ou seja, consegue-se visualizar pedidos BR, US, WO

etc. Por isso, conseguiu-se verificar a existéncia de:

(i) 24 pedidos internacionais, quais sejam: 8 pedidos WO; 1 pedido GB
(classificagdo internacional: CO8] (elaboragdo; processos gerais para formar misturas; pos-
tratamento)); 1 pedido AT (classificagdo internacional: A61K); 1 pedido ZA (classificagao
internacional: CI12N); 3 pedidos AR (classificagdo internacional: AO01C (plantio;
semeadura; fertilizacao); AO1H; A61K; AO1IN; C08]; CO7K (peptideos); e C12N); 6 pedidos EP
(classificacdo internacional: A61K; A61P (atividade terapéutica de compostos quimicos ou
preparagdes medicinais); CO7D (compostos heterociclicos); C07K; e C12N); e 4 pedidos US

(também detectados pelo USPTO); e
(ii) 70 pedidos BR.

Os demais 35 (que apareceram na pdagina inicial da busca) nao foram
visualizados, posteriormente, na andlise caso a caso. Problemas como este ocorrem,
geralmente, em bases publicas, por isso é recomendavel que se faga a pesquisa em mais
de uma base, para que se possa obter resultados menos imprecisos. Se possivel, sugere-
se a utilizagdo de bases pagas (ex: Delphion, Dialog, etc.), pois elas costumam dar

resultados mais confidveis para as buscas.

131 Com relacao a este topico: BR = Brasil; US = Estados Unidos; WO = Pedido PCT; GB = Gra Bretanha;
AT = Austria; ZA = Africa do Sul ; AR = Argentina; e EP = pedido europeu.
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4.1.2 A relacdo papers x patentes

Com relacdo a este topico, a verificagdo da relagdo entre papers e patentes dos
maiores patenteadores da UFR] ndo podia ser outra: o nimero de publicacdes foi

infinitamente maior que o nimero de pedidos de patente depositados.

S6 para se ter uma nocdo da disparidade, os quatro maiores patenteadores da
UFR] tém: o primeiro e o segundo, 8 pedidos de patente depositados (e publicados pelo

INPI) cada um; o terceiro e quarto, 7 pedidos publicados cada um.

Em termos de publicacdes, o primeiro colocado apresenta 214 papers, e 103
trabalhos completos publicados em congressos e 6 trabalhos tecnolégicos (versando
sobre processo ou técnica) publicados; o segundo apresenta 174 papers, 96 trabalhos
completos publicados em congressos e 20 trabalhos tecnolégicos (versando sobre
processo ou técnica) publicados; o terceiro apresenta 106 papers, 175 resumos publicados
em anais de congressos e 16 produtos tecnolégicos publicados; e o quarto colocado
apresenta 55 papers, 108 trabalhos completos publicados em congressos e 16 produtos

tecnologicos publicados, até 2008.

Para os outros pesquisadores, ainda que a diferenga entre papers e pedidos de
patente depositados ndo seja tdo desproporcional como ocorreu com os 4 primeiros, ela

serd, com certeza, ainda muito grande.

Infelizmente, isso ocorre porque o sistema de avaliacdo do CNPq ainda
condiciona a manutengdo de bolsas de estudos a produtividade - a qual é medida

através da publicacdo de artigos em revistas cientificas indexadas. Tal critério é bastante
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criticado por boa parte da comunidade cientifica, visto que deste modo cria uma pressao
muito forte sobre o cientista no sentido de publicar rapidamente os resultados de seu

trabalho.

Para Fernando Galembeck!??, do Departamento de Quimica da Unicamp, um
problema sério enfrentado pela Academia é que “boa parte dos pesquisadores
brasileiros que publica artigo ndo se preocupa em proteger a propriedade intelectual.”
Tanto é que no ranking mundial de publica¢des cientificas o Brasil encontra-se em 15

posicdo, o que nem de longe se reflete no niimero de patentes brasileiras.

Para muitos especialistas, essa baixa correlagdo se deve a auséncia de cultura
de aproximacdo existente entre as instituicdes de pesquisa e a industria. Neste sentido
Galembeck destacou que isso ocorre porque “existe uma idéia muito errada de que a
tecnologia ndo é assunto de Universidades e Centros de Pesquisa, o que ndo é verdade,
pois o conhecimento novo que surge no trabalho de pesquisa muitas vezes pode evoluir

e gerar tecnologia.”

Entendimento semelhante ja tinha sido destacado por Robert Sherwood, no
Capitulo 2 desta Dissertacdo. Além dele, Sérgio Barcelos (chefe da Secao de Estudos e
Programa do Centro de Documentagdo e Informagdo do INPI), durante o Seminario
Propriedade Intelectual como Instrumento Estratégico para o Desenvolvimento
Industrial e Tecnolégico, realizado na PUC-Rio, em outubro de 2007, relatou que “nossa

produgdo cientifica aumentou tanto em quantidade quanto em qualidade. N6s geramos

132 Opinido expressa durante a 59° Reunido Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciéncia
(SBPC), em Belém, 2007.



130

muita ciéncia, mas ndo a transformamos em inovagdo.” Ele também destacou que entre
as vantagens do uso das informagdes das patentes estd a identificacdo de rotas

tecnoldgicas, evitando duplicacdo de esforgos e o direcionamento das pesquisas.

Por isso, o ideal seria alcancar um nivel de consciéncia como o demonstrado
pelos quatro principais patenteadores da UFR], pois além de publicarem muito, também
patenteiam bastante. Dai se pode comprovar que papers e patentes ndo s6 podem como

devem conviver em harmonia.

De fato, esses professores sabem que, se estdo envolvidos em uma pesquisa
que pode ser patenteada, devem evitar publicar os resultados da mesma, antes de terem
o pedido de patente depositado, a fim de ndo perderem a novidade de seu invento. Por
isso, muitas vezes eles adiam a publicagdo de um paper, ou antecipam o depodsito de um

pedido de patente para poderem garantir seu direito.

Infelizmente, esta ndo é a realidade dos docentes da UFR]. O que ficou claro
pelas entrevistas realizadas (e que serdo relatadas mais adiante, neste capitulo) é que
ainda é prioridade dos professores a publicacdo de artigos cientificos, ndo a protecao por
patente, mesmo sabendo que sua pesquisa é nova e apresenta os requisitos necessarios,

pelo menos a prioril33, para gerar um pedido de patente.

"> A priori porque, na verdade, antes de se redigir um pedido de patente, é recomendavel que se proceda
a uma busca de anterioridades no estado da técnica, a fim de se saber o que hé publicado a respeito do
assunto. Esta busca deveria ser realizada por profissional especializado em propriedade industrial, depois
de recebidos os dados da “provéavel invencao” do pesquisador.
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PARTE I1

4.2 O Perfil dos patenteadores da UFR]

Os resultados gerados com as entrevistas foram sintetizados em cinco
perfis - como previamente definidos no Capitulo III desta Dissertacdo - e se

encontram resumidos conforme abaixo:

< PERFIL1

Os professores pertencentes a este grupo (5 professores), durante as
entrevistas, conseguiram se destacar bastante devido a sua consciéncia, ja
consolidada ha anos, sobre a importancia das patentes para o desenvolvimento do
pais e para a projecdo no mundo globalizado. Esta bagagem foi adquirida por eles de
diferentes formas: quer pelo contato que tiveram com colegas de paises
desenvolvidos durante seu doutoramento, quer pelo contato direto com empresas

estrangeiras, ou ainda por inter-relacionarem-se entre si.

Isso os possibilitou dar alguma prioridade ao patenteamento. Apesar do
grande namero de papers publicados, eles sabem que, no mundo de hoje, quem nao

se protege ndo tem como enfrentar a concorréncia.

A respeito dessa consciéncia, um relato chamou a atencdo: o fato de um
dos professores ter sido repreendido, oficialmente, por seu departamento, no sentido
de que ele deveria se empenhar em “produzir” mais artigos cientificos, ja que sua

performance académica estava baixa em relagdo aos demais professores. Ele disse
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que, na época, ele estava se dedicando a redagao de um pedido de patente, e que, por
isso, a(s) publicacao(des) deveria(m) esperar. Na verdade, ele, diferentemente de
outros casos relatados, ndo se intimidou com o ocorrido e continuou a valorizar seus
pedidos de patente, ainda que tal atitude ndo fosse bem vista, nem mesmo pelos

“seus superiores” dentro da Universidade.

Com relagdo as parcerias, todos tém interacdo direta com o setor produtivo
e ja realizaram vdrios projetos de parcerial®* com empresas. Para este grupo, a

escolha do que serd desenvolvido em caso de parceria pode variar, ou seja:

A) pode partir deles o interesse pela pesquisa, quando, entdo, procuram as

empresas para saber quem teria interesse em financiar o seu projeto; ou ainda

B) pode partir da empresa a necessidade do desenvolvimento de algo que lhe

seja de interesse imediato e, para isso, a parceria seria ideal.

A questdo da titularidade da patente, caso venha a existir, vai depender do
tipo de contrato realizado. Normalmente, nos casos do tipo (A) a titularidade é da
UFRJ ou no méximo ha a possibilidade de uma co-titularidade entre a UFR] e a
empresa; jd nos casos do tipo (B) a titularidade é da empresa, que ‘teoricamente’

contratou um servigo e pagou por ele.

Interessante é que até para este grupo a Lei de Inovagao continua a ser
uma incégnita. Ela em nada os ajudou a conseguir obter financiamentos do Governo

nem exerceu qualquer influéncia sobre alguma parceria que tenha sido fechada.

Aqui cabe uma ressalva: apesar de nenhum dos entrevistados ter relatado

que o numero de pedidos de patente depositados tenha ajudado na obtencao de

134 . T .
Essas parcerias podem ser tanto ptblicas como privadas.
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financiamentos do governo, um dos pesquisadores deste grupo ja tem uma empresa
spin-offt3> criada, a qual, através do Criatec!3¢, pretende incrementar e comegar a atuar
dentro da incubadora de empresas da UFR]. Neste modelo de gestdo em que o
BNDES entra como sécio da empresa, o objetivo é fomentar a inovagdo na
Universidade (estimulada pela Lei da Inovagdo, que regulamenta e incentiva a
formacdo de empresas spin-off por membros de grupos de pesquisa de instituigdes
publicas), em especial no laboratério do professor entrevistado. Para este caso - tinico
e especifico - pode-se dizer que a Lei de Inovagdo, ainda que nao tenha contribuido
para a formacdo de parcerias publico-privadas, esta ajudando a fomentar a inovacao

na academia através de fundos setoriais criados especificamente para este fim.

< PERFIL 2

Neste perfil encaixaram-se 2 professores que, apesar de gerarem poucas
patentes, tém plena consciéncia da importancia deste tipo de protecdo ndo s6 para a

Universidade, mas principalmente para o desenvolvimento do pais.

135 Segundo a definicdo de Shane (2004), um “spin-off” académico é uma empresa criada para explorar
um trabalho de pesquisa desenvolvido em uma instituicdo académica. Ela apresenta algumas
caracteristicas importantes como: originam-se de Universidades; exploram inovagdes tecnoldgicas,
patentes, bem como o conhecimento acumulado por individuos durante atividades académicas; sdo
independentes da universidade mae e tém fins lucrativos; sdo fundadas por, pelo menos, um membro
da Universidade (professor, estudante ou funcionario).

136 O apoio a inovagdo é prioridade estratégica para o BNDES. O objetivo é contribuir para o aumento
das atividades de inovagdo no pais e para a sua realizacdo em carater sistematico. Além de linhas de
apoio de natureza setorial, o BNDES possui formas de apoio extensivas a todos os setores da
economia, que englobam os diferentes estdgios da atividade de inovacdo e que permitem a
combinagdo de diferentes instrumentos financeiros, tais como: O Criatec é um Programa do BNDES -
Inovagdo, o qual visa possibilitar a capitalizagdo de micro e pequenas empresas inovadoras de capital
semente. Para maiores informacdes acessar: http:/ /www.bndes.gov.br/inovacao
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Os entrevistados se disseram desestimulados - tanto por parte do
Departamento a que pertencem dentro da Institui¢do, quanto por parte do Governo -

a continuar patenteando.

No tocante ao Departamento, eles disseram haver uma certa
“discriminacdo” em relacdo aos professores que patenteiam frente aos que so
publicam papers, ja que a Academia ainda valoriza muito mais os artigos cientificos
em detrimento da protecdo intelectual. Com relacdo ao Governo, eles alegaram que,
apesar de ter sido promulgada a Lei de Inovacdo, tanto os editais de fomento a
pesquisa cientifica, tecnoldgica e de inovacdo do CNPq!¥” como as avaliagdes da
Coordenagdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES!®, na area de
quimica, ainda sdo incipientes no incentivo ao patenteamento. No caso da CAPES,
para avaliar os cursos de Pés-graduacdo ela tem considerado como publicacdes
relevantes apenas os artigos em periédicos nacionais e/ou estrangeiros; os depoésitos
de pedidos de patente tém sido considerados, mas ainda de forma bastante
insignificante. Por isso, este grupo, apesar de ter capacidade de patentear suas

invengoes, estd preferindo publicar a patentear.

Com relacdo as avaliagdes da CAPES/MEC, Jorge Guimardes (Jornal
Cruzeiro do Sul Online, 2007), seu atual presidente, entende que a manutencdo do
pais entre os 15 que mais publicam artigos cientificos se deve ao rigor implementado
a determinados cursos. Entretanto, ele também destaca a necessidade de se criarem
novos indicadores de qualidade, os quais ja estariam sendo discutidos internamente

na instituicdo. Apesar de nao se saber ao certo quando as mudangas nas avaliacdes

137 http:/ /www.cnpq.br/editais/ct/encerrados.htm. <Acesso em 29/02/08>.
138 http:/ /www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacaopos.html. <Acesso em 29/02/08>.
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da CAPES serdao introduzidas, vislumbra-se uma “luz no fim do ttnel” para os

pesquisadores que, atualmente, se vém motivados a, somente, publicar.

Com relacdo ao CNPq, as mudangas ja comecaram a ser implementadas.
Ap6s varias reunides e discussoes, realizadas ao longo de mais de dois anos, das
quais participaram gestores de inovacdo das mais renomadas instituicdes de
pesquisa e ensino brasileiras, definiu-se a norma (Resolugdo Normativa 013/2008)13°
de propriedade intelectual que ja se encontra em vigor. De acordo com a norma, a
titularidade da patente cabera a instituicdo na qual as pesquisas sao realizadas, e ao
CNPq caberd, na condicdo de agéncia de fomento, uma participacdo nos ganhos

econdmicos eventuais resultantes da exploragao comercial das criacdes protegidas.

Com relacao a interagdo com o setor produtivo, 0 grupo, até o momento, s6
realizou “parcerias”140 com oOrgdos do governo. Entretanto, pelo que um dos
professores relatou, existe a possibilidade de se fechar uma parceria pablico-privada
com uma empresa, a qual estaria interessada em comegar a produzir e comercializar
uma de suas invengoes, além de investir em novos desdobramentos da mesma. Para
isso serd necessdrio que a empresa ganhe o edital de licitagio da invencdo ja
protegida. Caso venha a se confirmar!4! tal expectativa, serd mais um caso de sucesso

importante no licenciamento de patentes da UFR].

139 O texto completo da Resolu¢do Normativa 013/2008 pode ser acessado em:
http:/ /www.cnpg.br/normas/rn_08 _013.htm.

140 Neste contexto, entenda-se “parceria” como sendo o fornecimento (venda) do produto da invengdo
a 6rgdos do governo. Nao houve, em momento algum, um investimento desses 6rgdos no laboratério
de quaisquer dos professores.

141 Segundo informagdes obtidas da Coordenagdo da Agéncia, o referido licenciamento foi
efetivamente fechado no més de outubro de 2008.
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Assim como para o perfil 1, também para os professores aqui enquadrados
a Lei de Inovacao (LI) continua a ser uma incégnita. Esperam, entretanto, que no
futuro os editais levem em consideracao a LI e passem a considerar as patentes,

também, como publicagdes validas para a obtencdo de bolsas de projetos.

< PERFIL 3

Para este grupo (12 professores), o interesse em escrever pedidos de
patente, na maioria dos casos, se deu durante o projeto de doutoramento dos
docentes/inventores. Isto porque, durante o doutorado, eles tiveram a oportunidade
de trocar experiéncias com colegas de outros paises que tinham a cultura do
patenteamento, fazendo com que eles comecassem a atentar para a importancia de
proteger uma inveng¢do. Em outros casos ndo foi preciso nem viajar, pois os préprios

orientadores ja tinham essa cultura e a transferiram para seus orientandos.

Assim como para os perfis anteriores, esses professores também se
disseram conscientes da importancia das patentes para o desenvolvimento do pais,
mas apesar disso pode-se notar que a predominancia deste grupo ainda é pela

publicacao de papers.

Talvez isso ocorra porque a linha de pesquisa de alguns deles seja mais
voltada para parte de consultoria ou ainda a pesquisa béasica, o que nao gera,

realmente, muitas patentes.

Para outros, o motivo da fraca protecdo patentaria estaria atrelado aos

trdmites burocréticos para se chegar ao depésito de um pedido de patente no INPI.
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Esses tramites podem ser entendidos, ndo apenas como o tempo gasto e a dificuldade
em se redigir um pedido, mas principalmente pela pouca interagdo existente entre os
docentes e os responsdaveis pela gestdo da propriedade intelectual da UFR]. Frise-se
que, neste caso, a fraca inter-relacdo seria fruto da pouca divulgacdo da atuacdo dos
gestores anteriores: BioRio (que na época era a responsavel pela gestao das patentes
relacionadas a biotecnologia e a areas afins), FUJB e Fundacao Coppetec!42. Mister se
tfaz esclarecer que desde 2000 a gestdo de toda PI da UFR] “passou a ser controlada”
pelo EPI/DPITT (excecao feita a Fundagao Coppetec), e desde 2008 essa competéncia

passou para o controle da Agéncia de Inovacao da UFR].

A falta de interacdo entre a BioRio e os docentes chegou, inclusive, a
resultar na perda do pedido de patente de um dos entrevistados, visto que o
professor nao chegou a ser avisado, a tempo, sobre uma determinada exigéncia feita
pelo INPI, que ficou sem resposta, fazendo com que o Orgao decidisse por arquivar o
seu pedido. Segundo informacdes obtidas do préprio docente, tal pedido, ainda hoje,
apresenta interessados em comercializa-lo, os quais desistem de investir no seu
desenvolvimento quando descobrem que o mesmo foi arquivado e ndo goza mais de
protecao. Fato semelhante aconteceu com pedidos sob a gestio da FUJB e da

Fundacao Coppetec, os quais também foram arquivados.

Com referéncia a este relato, no item 4.1.1.1 deste Capitulo foi possivel se
verificar que poucos foram os pedidos depositados antes de 2000 que ainda

permanecem ativos. A maioria deles foi arquivada por auséncia de providéncia -

142 Desde a década de 80 ja existia um NIT para assessorar os professores da COPPE nas questoes
relacionadas a patentes. O diretor, na época, era o Pesquisador Mauricio Guedes, hoje diretor das
incubadoras da UFR]. Na década de 90, a direcao deste NIT passou para a Profa. Angela Uller, hoje
Pré-reitora da PR-2. O NIT da COPPE sempre contratou os servigos de um escritério especializado em
PI para ajudar na redacdo e no acompanhamento dos pedidos de titularidade da COPPE/UFR].
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quer por displicéncia, quer por desconhecimento - em algum momento do decorrer

do processo administrativo no INPI.

Insatisfagdo, também, pela perda de um prazo para depédsito, no Brasil, de
um pedido originalmente depositado no México fez um dos entrevistados ficar
bastante decepcionado com a gestdo dada pelo EPI/DPITT a um de seus pedidos. O
professor se mostrou extremante aborrecido com o fato de um de seus produtos
comercialmente importantes ndo poder ser protegido em nosso territério. Esse lapso
impedira que as negociacdes que vierem a ser feitas - quer com empresas nacionais,
quer com empresas estrangeiras - para producdo e/ou comercializagdo interna do
referido produto ndo estejam abrangidas por sua patente mexicana. Isso porque, de
acordo com o Principio da Territorialidade das patentes, a protecao patentaria so é
vélida no territério de sua concessdo. Sem desmerecer, é claro, a importancia deste
fato, mister se faz destacar que este foi o tnico relato de insatisfacdo com o trabalho

prestado pelo EPI/DPITT entre os entrevistados.

Para este mesmo entrevistado além de ter se decepcionado com a perda de
prazo para depodsito de seu pedido, ainda houve um agravante: durante seu
doutoramento ele desenvolveu um produto novo e pretendia que ele viesse a ser
protegido. Para isso, entretanto, teve de ficar mais de um ano sem publicar, o que o
fez receber intimeras repreensdes de seu departamento e também do CNPq, o que o
levou a quase perder sua bolsa de doutorado. Hoje em dia, pelo que ele mesmo
relatou, a CAPES e o CNPq ja estdo valorizando pedidos de patente (da area de

Microbiologia), mas na época (inicio da década de 90) pesquisadores que se
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envolviam com pesquisa aplicada na Universidade eram muito mal vistos; bons

mesmos eram aqueles que se envolviam com pesquisa basica.

Ainda com relagdo a este ponto, trés docentes justificaram o seu pouco
interesse no patenteamento com o fato de, normalmente, as empresas do setor em
que atuam ndo se mostrarem interessadas em investir no desenvolvimento de
produtos/processos que possam gerar patentes. Na verdade, as empresas da sua
area tecnolégica (bioquimica/macromoléculas/elétrica) s6 querem se envolver com a
comercializacdo do produto/processo, ou seja, querem participar dos bonus, ndo dos
onus. Um detalhe: para que isso aconteca é necessario haver o licenciamento de algo
previamente protegido por patente; caso contrario tal comercializacdo ndo terd

respaldo legal (visto que estard infringindo a LPI).

Ainda com relagdo a este topico, um dos trés professores frisou que
existem, ainda hoje, pouquissimas empresas que facam a interagdo entre a
universidade e o setor privado, ou seja, que passe os ensinamentos de uma patente
da escala laboratorial para a escala industrial. Isto nada mais é que tornar a
invencdo uma inovacdo! Esse docente esclareceu que, em alguns casos, essa
mudanca de escala envolve bastante tempo e trabalho e que, por isso, muitas
empresas ndo querem licenciar uma tecnologia a qual ainda terdo de empreender
esforcos até que a mesma possa ser utilizada. Dai preferirem comprar tecnologia ja

pronta, sem necessitar gastar tempo, dinheiro e conhecimento especializado.

Quanto as parcerias, nao houve um consenso entre os entrevistados.
Enquanto para alguns professores, por existir interacdo direta com o setor produtivo,

sdo comuns 0s projetos em parceria com empresas. Para outros, entretanto, isso
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nunca aconteceu, quer por suas pesquisas serem mais voltadas a ciéncia, quer por as

negociacdes com o setor privado nao terem se concretizado.

Para as parcerias que ja foram firmadas, a escolha do que foi desenvolvido

ficou tanto a cargo da empresa, como do pesquisador. A titularidade, no caso de

haver patente, poderia, entretanto: ser somente da empresa ou ainda ser

compartilhada entre UFR] e empresa - a depender do tipo de contrato firmado.

Também para a maioria deles, a Lei de Inovacdo ainda é bastante

desconhecida, visto que ndo ajudou a obter qualquer financiamento do Governo nem

exerceu influéncia sobre parcerias ja fechadas.

Com relacdo a este ponto cabe um esclarecimento:

1)

um dos entrevistados (area cientifica - bioquimica) informou que
realmente, para fins de verificagdo da vida curricular do docente, tanto
a Capes como o CNPq so6 valorizam os papers. As patentes somente sao
avaliadas em editais voltados a inovacdo, o que geralmente acontece

mais para as dreas tecnoldgicas, ndo as puramente cientificas;

para um outro entrevistado (4rea tecnoldgica - nuclear), entretanto,
houve um relato diferente. Ele informou que o CNPq j4 est4 avaliando
também as patentes, e faz isso com uma pontuacdo significativa (4
pontos atribuido a cada pedido/patente), inclusive no tocante a vida
académica do professor. O professor disse, inclusive, que o referido
6rgdo sabe da complexidade em se depositar um pedido de patente,

por isso a pontuacao alta e diferenciada dos papers. Ele disse, ainda, que
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em varios editais que tem participado hd campo para se mencionar se
existem ou ndo patentes, e que, por isso, ele acredita que elas devem ser
computadas positivamente, de alguma forma, na hora da escolha dos
projetos vencedores. Neste sentido, outro entrevistado, também da &rea
tecnologica, relatou que o numero de pedidos de patente de sua
titularidade pode ter sido levado em conta na avaliacdo de determinado
edital, embora acredite que este critério ndo tenha sido fundamental
nem essencial, mas apenas contribuido para aumentar a sua pontuagao
geral. Para outro docente, entretanto, também da &rea tecnoldgica
(elétrica), as patentes em nada contribuiram para obtengdo de
financiamentos. Para este, em especial, elas ndo chegam nem a ser
mencionadas, ja que por serem antigas e terem sido arquivadas, ele as
desconsidera. Este foi, sem duavida, um relato bem anormal, pois
nenhum outro entrevistado disse “desprezar” seus pedidos de patente

nas avaliacdes a que é submetido.

Neste ponto é interessante chamar a atengdo para o fato de que todos
esperavam mais da Lei de Inovagdo. Na verdade, ndo basta, simplesmente, que ela
gere editais que passem a considerar os pedidos de patente/patente. E necessario
que ela va além: que consiga, de forma eficaz, fomentar a importancia da protecdo

patentaria no meio académico, bem como a formacao de parcerias publico-privadas.

Tanto isso é verdade que alguns entrevistados relataram a necessidade dos
editais comecarem a valorizar as patentes (com pontuacdo relevante), nem que para

isso sejam criados editais especificos a inovagdo voltados a todas as areas da ciéncia.
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Assim, os professores que tém condigdes de patentear, e ndo apenas publicar,

poderao se sentir mais atraidos a fazé-lo.

De fato, pdde-se observar que com relacdo a este ponto do questionario a
percepcao dos docentes chegou a ser conflituosa, ou seja: ora as patentes sdo

consideradas, ora ndo sao.

O que se pode verificar dos critérios utilizados pela CAPES na avaliagao
dos cursos e programas de mestrado e doutorado foi que as patentes estdao sendo,
sim, consideradas; por isso os docentes que tém o habito de patentear suas invengdes
estdo contribuindo de forma positiva para as avaliagdes de seus cursos. Ainda que as
patentes ndo sejam valorizadas em igualdade de condicdes, ndo se pode deixar de
mencionar que elas ja estdo sendo consideradas, embora ndo haja clareza na forma

como isso vem sendo feito.

Agora, com relagao as avaliacdes individuais dos docentes fica a davida:
existem mesmo discrepdncias entre as &reas cientifica e tecnoldgica na hora das
avaliagdes tanto de curriculum como de projeto? Uma possivel resposta a esta questao
é o fato de que, para &areas ditas “prioritdrias” para o Governo, haja sim uma
valorizagdo com relacdo as patentes; j4 para as outras areas essa valorizagdo ndo
ocorre ainda de forma tdo direta, se apresentando, portanto, de forma menos

emblemaAtica.

Um dltimo comentdrio cabe ser feito aqui: como este foi o perfil que mais
agregou entrevistados, foi dificil resumir as opinides dos docentes, ndao se
conseguindo, portanto, uma opinido que representasse o grupo como um todo, visto

que - em alguns tépicos - elas foram bem diversas (quando nao divergentes). Para
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ndo se perder a fidelidade das entrevistas, a autora procurou, por este motivo, relatar
as especificidades e o ponto de vista de cada um, sem o intuito de conseguir obter

um “meio termo” convergente.

< PERFIL 4

Os 2 professores inseridos neste perfil, assim como os demais, também se
disseram conscientes da importancia das patentes para o desenvolvimento do pais,

principalmente no mundo globalizado de hoje.

Na verdade, o que eles alegaram é que ainda é muito burocratico se fazer
uma negociacdo Universidade/Empresa quando se trata de patente. Ha varias
questdes em jogo, mas a principal delas é quanto ao licenciamento exclusivo, ou seja,
as empresas exigem licenca exclusiva, mas a Universidade ndo pode fazé-la por
questdes de cunho legal. Assim, as empresas acabam preferindo negociar uma
tecnologia que ndo esteja patenteada, e para isso reembolsam, via fundagdes

universitarias, o pesquisador e o seu laboratério por isso.

Para este grupo, a escolha do desenvolvimento em caso de parceria varia

como descrito no Perfil 1, ou seja:

A) pode partir dos pesquisadores o interesse pela pesquisa, quando, entao,
procuram as empresas para financiar tal projeto (o que ocorre mais

frequientemente); ou ainda

B) pode partir de empresa a necessidade de desenvolvimento de algo que

lhe seja de interesse imediato e, pra isso, a parceria seria interessante.
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Entretanto, a forma de retribuicdo é diferente daquela apresentada no
Perfil 1, ou seja, para os casos do tipo (A) o pesquisador, quando ndo tem pedido de
patente, desenvolve a sua invengdo para a empresa. Ja nos casos do tipo (B) a
empresa contrata o pesquisador para realizar um determinado servigo para ela e por
ele paga uma determinada quantia. Em ambos os casos, se alguma patente vier a ser

gerada, a mesma seré de titularidade da empresa.

Os professores, ainda que saibam nao ser legal esse tipo de “concessao”,
acabam por concordar com a negociacdo, visto que também sabem ser muito

complicada a questdo da co-titularidade (publico-privada) na pratica.

E por isso que o Brasil é conhecido por apresentar um excelente nivel
cientifico, mas um nivel de desempenho tecnolégico insuficiente. Infelizmente, esta é
uma realidade com a qual as Universidades e o Brasil tém de conviver, pois os
indicadores em termos de patente, apesar de terem aumentado nos ultimos anos,

ainda sdo considerados muito incipientes.

Assim como nos demais perfis, a Lei de Inovagao ainda nao surtiu efeitos,
pois em nada ajudou na obtencdo de financiamentos do Governo nem exerceu
qualquer influéncia sobre alguma parceria que foi fechada. Espera-se que no futuro

este topico possa se apresentar de forma diferente.

Quanto ao Escritério de Propriedade Intelectual - EPI /DPITT da UFR] um
fato comum a quase todos os entrevistados é que o escritorio sempre os assessorou
da melhor forma possivel. Para este grupo, especificamente, por pertencerem a
COPPE, a assessoria, na maioria das vezes, foi feita pela Fundacao Coppetec, a qual

também sempre desenvolveu bem seu trabalho junto aos mesmos.
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< PERFIL 5 - PERFIL DIFERENCIADO

Dois dos professores entrevistados (COPPE/PEQ - Programa de
Engenharia Quimica e CCS - Microbiologia) precisaram ser destacados dos demais,

visto ndo se encaixarem em nenhum dos perfis abordados.

Isso porque, para um deles sua primeira resposta foi incisiva no sentido de

que as patentes ndo sdo importantes, mas apenas necessarias para se competir no

mundo globalizado de hoje. Na verdade, para este, as patentes representam a
antintese da universidade. Por isso, o ideal seria que todo o conhecimento gerado por
uma universidade, ainda mais uma universidade publica como a UFR], fosse de

dominio publico, e que nao ficasse nas maos de um ou de alguns apenas.

Entretanto, como vivemos no mundo real, ndo no mundo ideal, ele aderiu
ao patenteamento de algumas de suas invencdes e hoje entende que as

universidades, para sobreviverem, precisam comegcar a proteger mais suas invencoes.

Ja para o segundo professor, ele iniciou a entrevista dizendo entender que
as patentes - sozinhas - nao representam muito para o pesquisador. Para que tenham
valor devem servir de elo entre o pesquisador e uma empresa que possa vir a
comercializar sua pesquisa. Para ele, a patente perde seu objetivo se for meramente
depositada e seus conhecimentos nao se transformem em algo pratico para a

sociedade.

Os entrevistados que fazem parte deste grupo, com certeza, ndo sao os

Unicos a terem este pensamento. Por exemplo, o renomado professor Richard R.
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Nelson'#43 (2006), da Universidade de Columbia (Estados Unidos), ja chamava a
atencao para o problema das universidades e das empresas estarem, hoje, focadas no
acumulo de patentes sem o intuito de disseminarem, para a sociedade, todos os
beneficios advindos dos avancos tecnolégicos. Com isso, algumas é&reas do
conhecimento (principalmente a drea das ciéncias da vida) estdo ficando tolhidas de
novas pesquisas e avangos para a sociedade em geral, visto que as
rotas/processos/caminhos necessarios a pesquisa bdsica ja estdo patenteados,

dificultando, assim, o avango nas pesquisas.

Para Nelson, a questdao da propriedade intelectual deve ser abordada de
forma menos agressiva, ou seja, é importante que se crie e dissemine a importancia
do patenteamento, mas, em contra partida, invencdes que sejam para o bem comum

(e que pertencam a area das ciéncias da vida) devem ficar de fora desta protecao.

Na verdade, nem ele, nem outros se opdem as patentes; eles apenas
alertam para o fato de que o patenteamento agressivo nessas areas tem se mostrado

contraproducente e, por isso, deve ser evitado.

No caso do segundo entrevistado, por trabalhar em uma area onde é muito
forte a pesquisa basica (Bioquimica médica) - em que ndo existem muitos resultados
protegiveis - o inicio do patenteamento se deu entre os anos de 1998 e 1999, quando
enveredou pelo estudo da doenca de Alzheimer. Como esta linha de pesquisa é
seguida por pesquisadores do mundo todo, ele foi aconselhado por outros colegas da
Universidade a patentear os resultados obtidos em determinado projeto. Nesta

época, a UFR] ainda nao tinha o EPI(DPITT), o que levou o professor a procurar

143 Para maiores informacdes sobre ele, acesse: http:/ /www.iserp.columbia.edu/people/nelson.html.
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ajuda na Coordenacao de Gestao Tecnolégica da FIOCRUZ - GESTEC, e por fim em
um escritério especializado, para redigir seu pedido. Neste particular cabe-se
ressaltar que a ajuda - na época - foi buscada fora, ndo dentro da Universidade (nem

com a BioRio, nem com a FUJB).

Com relagao a obtencdo de financiamentos junto aos 6rgaos do governo, o
segundo professor relatou que, no caso especifico da Finep, em um dos editais do
Fundo Verde-Amarelo, o fato de ter pedidos de patente depositados no Brasil e
também no exterior possa té-lo favorecido; ja no caso da FAPER] e do CNPq ele
acredita que nao tenham influenciado em nada. Entretanto, para o primeiro
entrevistado, ele acredita que ainda que de forma indireta, o fato de ele e seu grupo
de pesquisa terem pedidos de patente depositados tenha “ajudado” (ainda que de
forma ndo direta nem explicita) na obtencdo de financiamentos, sim. Ele esclareceu
que, ainda hoje, ndo existe, nos editais, itens que valorizem patentes de forma clara,
mas acredita que, isso esteja sendo feito de forma indireta. Disse ainda que como a
intencdo do atual governo é fomentar a inovacdo, essa valorizacdo possa comecar a
acontecer nos proximos editais, de forma clara, pelo menos naqueles voltados

diretamente a inovacdo (FINEP e CNPq).

Com relagdo as parcerias, o primeiro professor relatou que seu laboratério
ja firmou varias parcerias com empresas nacionais, e algumas poucas com empresas
estrangeiras, e que isso é fruto do trabalho pré-ativo que o grupo tem desenvolvido
na busca de recursos para seus projetos. Além disso, esclareceu que caso alguma
patente venha a ser gerada, fruto de alguma dessas parcerias, deposita-se em co-

titularidade.
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Ja para o segundo entrevistado, foram firmadas apenas trés parcerias até
hoje, visto que seu laboratério adota mais a linha de pesquisa basica, sendo dois

laboratérios nacionais e um estrangeiro (Canadense).

1) A primeira parceria foi firmada por conta de um de seus pedidos de
patente, ou seja, 0 mesmo foi licenciado para a empresa interessada. Ressalte-se que
toda “comercializacdo de tecnologia” deveria seguir os passos desta parceria, ou seja:

pesquisa - desenvolvimento - protecao/ patenteamento - licenciamento.

2) A segunda foi fechada com o objetivo de prestacdo de servico, ou seja,
uma determinada empresa procurou seu grupo de pesquisa - por sua expertise - para
que o mesmo desenvolvesse um produto especifico para ela. A titularidade, portanto,

se houve protecao patentaria, ficou para a empresa.

3) A terceira parceria foi para desenvolvimento de uma pesquisa. Neste
tltimo caso, se gerada alguma tecnologia, a titularidade sera da UFR]. A empresa

serd oferecida a opgao de primeiro licenciamento, ou no maximo uma co-titularidade.

Quanto a atuacdo do EPI/DPITT, este sempre os ajudou da melhor forma possivel,
dentro das possibilidades a que estava submetido. Para o primeiro pesquisador, por
ser da COPPE, ele, de uns anos pra c4, tem preferido depositar via Fundacéao

Coppetec, por ser mais 4gil e facil para ele.
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PARTE 111

4.3 A Gestao das Patentes da UFR]

v’ Até o ano de 2007, quando ainda existia o EPI /DPITT da UFR]

Até o final da década de 90144 todas as demandas sobre PI (registro de
marcas, depdsitos de patentes, etc) que chegavam ao conhecimento do Reitor eram
autorizadas a serem feitas em nome do proprio inventor ja que ndo havia, até entao,

“ninguém” oficialmente responsavel por fazer isso em nome da UFR].

No final da década de 90, sob a gestdo do Reitor Prof. Henrique Vilhena,
percebeu-se que o interesse pelo assunto de PI na Universidade estava se
intensificando, e que, por isso, seria importante a criacio de uma coordenacao sé
para atender a essa nova demanda. Foi entdo que, através de uma portaria do Reitor,
no ano de 2000, criou-se a CAPI - Coordenacdo de Atividades de Propriedade
Intelectual, ficando a mesma sob a coordenacdo da Sra. Ana Maria Medeiros!4?, que
trabalhou sozinha no atendimento de toda a demanda universitdria até o final

daquele ano, sendo assessorada apenas por um consultor externo.

Foi somente em 2001, com a contratacdo de uma segunda pessoa, que o

trabalho ficou mais dinamico, possibilitando, inclusive, o “resgate” dos pedidos que

144 Nessa época, a UFR] ainda ndo tinha qualquer referéncia (com excecdo da COPPE, que fazia o
depésito e acompanhamento da PI de seus laboratorios) - quer pessoal, quer departamental - que
respondesse pelas demandas de PI da Universidade. Esclareca-se que tanto a BioRio como a FUJB
chegaram a depositar alguns pedidos nas décadas de 80 e 90, mas o acompanhamento era precario,
pois eles ndo dispunham de suporte técnico e legal necessarios; por isso, muitos pedidos vieram a ser
arquivados ao longo do tempo.

145 Posteriormente veio a se tornar diretora do DPITT, ficando no cargo até o final do ano de 2007.
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até entdo estavam sendo geridos pela BioRio ou pela FUJB. A partir desse momento a

gestdo passou a ser feita de forma uniforme pela CAPI.

Os frutos do trabalho que vinha sendo desenvolvido comegaram a surgir
com o primeiro contrato de licenca de patente realizado pela UFR], o qual se deu em
um dos pedidos depositados pela Profa. Clarisa Palatnik!4® e que versava sobre uma
vacina para prevenir a Leshmaniose canina. O contrato foi assinado em 2001 e os
royalties comegaram a ser pagos em 2002. No mesmo instrumento previu-se também

o reembolso pela assisténcia técnica que seria prestada pela professora a empresa

licenciada.

Este primeiro contrato de licenca foi, sem davida, o chamariz para um
aumento na demanda, o que pode ser facilmente verificado pelo crescimento
significativo dos depoésitos de pedidos de patente a partir de 2002. Tanto que, neste
ano, a CAPI passou a ser subordinada a SR-5 (Sub-reitoria de Pesquisa e Extensao),
ficando de certa forma um pouco menos vulnerdvel as mudangas na estrutura

superior.

Em 2003, uma terceira pessoa foi realocada para a CAPI, com a finalidade
de ajudar no controle contabil e financeiro da mesma, mas foi s6 em 2004 que a CAPI
ganhou a denominacdo de Divisdo de Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia - DPITT, deixando de pertencer a SR-5 e passando a ser subordinada a

PR-5 (Pré-reitoria de Extensdo), divisdo esta que era auto-suficiente financeiramente.

146 Aqui cabe uma observagao: apesar da professora ter tido sucesso no licenciamento de um de seus
pedidos de patente, ela nao manteve a cultura da protegado patentaria, visto que, até a presente data, s6
apresenta 2 pedidos em nome da UFR]J.
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Em 2005 conseguiu-se mais um integrante, o quarto, o qual era um recém-
concursado, também do quadro da UFR]. Esta pessoa acabava de sair do INPI e se
tornou peca importante na formagdo do grupo, ja que pdde agregar conhecimento e
experiéncia da area de patentes ao DPITT. Com essa equipe o escritério tomou folego
e pode ficar mais atuante. Conseguiu-se, nesta época, o maior nimero de depdsitos
de pedidos de patente em nome da UFR], como se pode verificar dos graficos

apresentados anteriormente.

Mais tarde, como a interagdo com empresas estava aumentando e a
demanda por contratos também cresceu bastante, sentiu-se a necessidade de se
contratar, via bolsa de projeto de pesquisa, um advogado para auxiliar na parte legal
das negociagdes. Isto porque, com o crescimento da demanda, o Procurador, que
atendia a UFR] de forma geral, ndo estava mais conseguindo responder a todas as
demandas que lhe eram solicitadas. Com isso, a equipe passou a ser composta por 5
membros, cada um responsdvel por uma area chave do processo de protecio da
propriedade intelectual. Neste momento, comegava-se a definir uma estrutura que

poderia gerar muitos frutos para a Universidade no futuro.

Com a equipe montada, a DPITT resolveu participar do edital do Projeto
Finep para Financiamento da Criacdo de NIT’s em Instituicdes de Ensino e Pesquisa,
a cujo edital responderam 60 Instituigdes, mas somente 20 foram as contempladas - e
entre elas estava a UFR]. Este projeto foi assinado em 2006, com o imediato repasse
dos recursos, e teria a duragdo de 2 anos para criacdo da Agéncia de Inovacao (que

englobaria o NIT).
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Até o primeiro ano, pouco ou quase nada foi efetivamente implementado,
visto que durante sua tramitacdo houve também a transicdo da coordenagdo da
gestdo da PI da UFR]. Como o reitor foi reconduzido ao cargo, ele decidiu nomear a
Profa. Angela Uller como Pré-reitora de Pés-graduagéo e Pesquisa. Sendo ela é uma
professora oriunda da COPPE e sua ex-diretora, e por sempre ter trabalhado com
inovacdo, ela condicionou a aceitacdo do cargo a subordinagdo da Agéncia de
Inovacao a sua Pro-reitoria, ou seja, o DPITT - que até entdo se encontrava
subordinado a PR-5 - a partir de entdo passaria a ser subordinado a PR-2. Na
verdade, toda essa transigcdo s6 foi possivel porque, ao se apresentar a proposta de
criacdo do NIT da UFR] para o Projeto Finep, subordinou-se a mesma ao gabinete do

Reitor, ndao a PR-5 (a qual estava subordinado o DPITT).

Concluindo, pode-se dizer que o DPITT, apesar de ndo ter conseguido
implementar todo seu projeto de disseminacdo da cultura da PI na UFR], foi de

fundamental importancia na fixagdo das bases para a concretizacdo do mesmo.

Agora, depois do Projeto Finep (primeiro incentivo do governo nesta &rea), do
trabalho aprovado e de ter sido reconhecido institucionalmente, j4 que a Lei de
Inovacdo exige que toda Universidade crie “pelo menos” um NIT, é o momento de
divulgar e de disseminar o trabalho comecado pelo DPITT, que a partir de entdo sera

continuado®” pela Agéncia de Inovagao.

147 Ressalte-se que todos os projetos do antigo gestor do DPITT foram repassados para o novo gestor
da Agéncia. Espera-se que ela, a partir de 2008, dé continuidade ao trabalho iniciado e desenvolvido
com tanta dedicacao e afinco pela gestao anterior.
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v A partir do ano de 2008, quando foi criada a Agéncia de Inovacao48

da UFR].

Em 2008 teve inicio um novo tempo para a Propriedade Intelectual da
UFR]J. Foi o0 ano de nascimento da Agéncia de Inovacdo!#?, ha tanto tempo sonhada,

mas até entdo ndo concretizada.

Como ja relatado anteriormente, desde janeiro de 2008, a Propriedade
Intelectual da UFR] passou a se subordinar a PR-2 (Pré-reitoria de Pés-graduagao e
Pesquisa), sob a direcao da Profa. Angela Uller, antes responsavel pelo controle da PI

da COPPE/UFR].

Esta mudanca na estrutura levou, também, a uma mudanca na gestao,
visto que agora a coordenacdo mudou de direcdo e de foco. Sendo proveniente de
uma das unidades mais destacadas da Universidade, a COPPE, a atual Pro-reitora

dispde de abalizada experiéncia para implementar as mudangas propostas.

Por volta do ano 2000, o Pesquisador Ricardo Pereira, dispondo de

recursos da Fundacdo Coppetec!0 e sabendo das dificuldades do DPITT em gerir as

148 Segundo o Coordenador da Agéncia de Inovagdo da UFR]J, o Professor Ricardo Pereira, a mesma foi
criada tendo como missdo “cuidar da propriedade intelectual da universidade e indicar caminhos
para que a inovagdo tecnoldgica se transforme em bem social”. Assim, pode-se dizer que a Agéncia: (i)
cuida de questdes envolvendo o direito autoral, a protecao do conhecimento e o registro de patentes;
(i) atua na captagdo de recursos para laboratérios de pesquisa da universidade junto a institui¢des
publicas e privadas, nacionais ou internacionais; e (ii) opera na prospeccdo tecnolégica nacional e
internacional, ou seja, visita os centros de pesquisa da UFR] para se inteirar sobre as descobertas,
assim como recolhe informagdes nos bancos de patentes de todo o mundo, para evitar que
pesquisadores da wuniversidade queiram registrar estudos ja patenteados. (Disponivel em:
<http:/ /www.olharvirtual.ufrj.br/2006/index.php?id_edicao=203&codigo=1> Acesso em abril 2009.)
149 Criada a reboque da necessidade de se ter um NIT, a Agéncia é mais do que um setor responsavel
pela preservacao da PI, é também fomentadora da pesquisa e difusora do empreendedorismo entre a
comunidade académica. (Disponnivel em:
<http:/ /www.olharvirtual.ufrj.br/2006/index.php?id_edicao=235> Acesso em abril 2009.)

150 A Fundagdo Coppetec sempre foi olhada tanto pela Prof. Angela como pelo Prof. Ricardo (ex-
Coordenador de Convénios e Projetos da Fundacdo) como um instrumento, nunca como um fim, para
viabilizar os projetos de PI gerados pela COPPE.
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patentes da UFR], decidiu comecar a preparar e depositar, através da Fundagao
COPPETEC, todos os pedidos de patente gerados nos laboratérios da COPPE. Para
isso, contrataram um agente externo (escritério) pra fazer, tanto os depésitos como o
acompanhamento deles no INPI. Os depésitos eram sempre feitos em nome da
COPPE/UFR]J*51, uma vez que por dispor de CNPJ préprio ndo precisava se vincular
ao CNPJ da Universidade. Ressalte-se que todo este tramite teve autorizagdo da
diretoria da Fundacdo que, por ser privada, um dia vird a ser ressarcida dos gastos
com os pedidos depositados neste modelo (o qual foi implementado no intuito de
auxiliar o DPITT, que nao dispunha, naquele tempo, nem de pessoal nem de dinheiro

para gerar e manter esses pedidos).

Entretanto, ainda que os pedidos fossem depositados pela COPPE/UFR], o
licenciamento'®?, quando existia, era feito pelo DPITT da UFR]. Na verdade, esse
namero representa 8% dos pedidos depositados pela COPPE, o que pode ser

considerado um bom indice.

Na verdade, esse “alto” indice obtido no licenciamento se deve ao fato de a
Diretoria de Tecnologia e Inovacdo da COPPE ter criado um projeto denominado
COPPE Projeto (o qual tem semelhangca com uma Agéncia de Inovacdo), com o
objetivo de avaliar previamente todos os projetos que estejam sendo desenvolvidos
nos seus laboratérios. Com essa avaliagdo é possivel saber qual(quais) deles

merece(m) receber a protecao patentdria. Isto é bom porque ndo se perde dinheiro em

se proteger tudo, nem se perde uma invencdo (e quicd uma potencial inovacdo) por

151 Como se pode verificar dos dados demonstrados anteriormente neste Capitulo.
152 Até 2007 esses licenciamentos somavam 4, sendo 3 de Niébio (metal de transi¢do) e 1 de PVA
(polimero denominado de acetato de polivinila).
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uma publicacdo antecipada. Assim, aqueles projetos que apresentam potencial
inovador, recebem um estimulo extra, cujo objetivo é a extrapolacdo da escala

laboratorial para a escala piloto.

O modelo desenvolvido pelo COPPE Projeto, por ser um modelo de
sucesso, deve ser aproveitado pela atual Agéncia de Inovacdo da UFRJ para
implantacdo, também, nos pedidos depositados em nome da UFR], os quais

passarao a ser acompanhados pela Agéncia de Inovacao da UFR]J'33,

Na Agéncia eles pretendem, a fim de tentar reduzir os custos de
manutencdo dos pedidos, fazer uma avaliagdo sobre o potencial inovador e de
licenciamento de cada um dos pedidos ja depositados. Aqueles que forem detectados
como “nao interessantes comercialmente” seus inventores serdo chamados para uma
conversa, a fim de que possam se posicionar sobre a vontade ou ndo de manté-los.
Caso eles decidam manter os pedidos, a UFR] se propora a transferir a titularidade
(pois a Lei de Inovagdo, hoje, faculta essa transferéncia) para o inventor, o qual arcara

com todas as despesas a partir de entdo.

Com relagdo ao niumero de pedidos depositados pela COPPE, claro que

este montante poderia ser muito maior do que o existente hoje, mas nao adiantava divulgar

153 Ja foi, inclusive, publicada uma Portaria da PR-2 criando um Comité Assessor, do qual a
orientadora desta Dissertacdo é a presidente, formado por docentes da Universidade com diferentes
especialidades, para avaliar - em termos de viabilidade de comercializac¢do - os pedidos ja depositados
(sobre a possibilidade de licenciamento) e os projetos novos que estdo em tramitacdo na UFR] (sobre a
possibilidade ou nao de patenteamento).
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mais sobre o trabalho desenvolvido do que a capacidade existente!>* para atender a
demanda. Agora, com a Agéncia de Inovacdo, uma maior divulgacdo sera possivel.
Pretende-se chamar, para cada pedido ou conjunto de pedidos, as empresas'® que
possivelmente se interessem pelas tecnologias nele descritas para uma reunido. Nesta
ocasido o(s) inventor(es) vai(vao) ter a oportunidade de mostrar para seu interlocutor
0 porqué, na sua opinido, sua invengao teria importancia para o mercado. Através

dessa interagdo tentar-se-4 conseguir mais licenciamentos e parcerias para a UFR].

Com relagdo a gestao, neste primeiro momento pretende-se que os pedidos
depositados pela UFR] passem a ser acompanhados pela Agéncia, enquanto que os
pedidos depositados pela COPPE continuem a ser acompanhados pelo Procurador
externo especificamente contratado para essa fungao (visto que seu trabalho sempre

se mostrou eficiente).

O atual coordenador da Agéncia de Inovacdo demonstrou saber que, em
alguns pontos, a gestdao da COPPE poderia parecer melhor que a do DPITT, mas isso
era devido ao apoio - de pessoal e financeiro - que ela recebia da Fundagao Coppetec,
indispensdvel a dindmica do processo. Ele sabe que agora, na Agéncia, a realidade

serd totalmente diferente.

Dentro dessa nova realidade a estrutura tera de ser reavaliada, ja que a

partir de entdo o universo de gestao ampliara em muito o seu escopo'®. Com relagao

154 Ressalte-se que Fundagdo Coppetec é uma fundacdo privada, e como tal ndo precisaria usar seus
recursos para financiar a preparagdo e a manutengdo de pedidos de patente gerados pela
Universidade (ainda que pela COPPE), e, por isso mesmo, ja estava reclamando do “rombo” existente
por conta dos 40 pedidos depositados (depois de 1997).

155 Inclusive usando assessoria de imprensa.

156 Por isso, atrelada a experiéncia adquirida tanto na COPPE como no DPITT, existe também a
disposicao de aprender com outras Institui¢des de sucesso na area de desenvolvimento e fomento da

PI, como por exemplo: a UNICAMP, a UFMG etc.
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2

ao pessoal, a intencdo é manter os funcionarios do DPITT!” e contratar novas
pessoas para montar a equipe que implantara e desenvolvera a Agéncia de Inovacao.
Em termos geograficos, o objetivo é ficar, até no maximo 2 anos, no prédio da
Reitoria da UFR]J, e posteriormente mudar para o prédio da Incubadora ou do Parque
Tecnologico (340 mil metros quadrados) da UFR], ocupando uma area de 120 metros

quadrados.

Além disso, o atual coordenador da Agéncia de Inovacdo relatou ter a
intencdo de descentralizar o atendimento, e para isso pretende manter postos de
atendimento (para esclarecimentos e duavidas em PI) também no Centro de
Tecnologia - CT, no Centro de Ciéncias da Matematica e da Natureza - CCMN, no
Centro de Ciéncias da Saude - CCS e na Praia Vermelha. Isso, com certeza, além de
facilitar, viabilizara a difusdo da PI entre os professores e estudantes da

Universidade.

Gracas ao financiamento obtido do Projeto Finep, a gestdo atual dispoe de
verba para reforma da sala do antigo DPITT e para a contratacdo de 9 pessoas para
compor o grupo. No sentido de conseguir mais recursos'® para as implantacdes que
precisardo ser feitas - para o desenvolvimento da Agéncia de Inovacao - foi que se
solicitou uma verba de projeto ao BNDES. Neste particular cabe um esclarecimento:

além da possibilidade de financiamento extra obtido pelo BNDES, ha a possibilidade

157 Na pratica, apenas 1 dos 5 funcionarios manteve-se no quadro da PR-2, os outros 4 recolocaram-se
em outras unidades da UFR] ou sairam da Universidade.

158 Jsto porque, o auxilio financeiro que vinha sendo obtido diretamente da Fundagdo Coppetec serd
reduzido, pois ela agora esta voltada para a constru¢do de um novo prédio no CT e, por isso, os
investimentos em PI deixaram de ser uma de suas prioridades.
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de recursos advindos da criagio de Redes Tematicas'®, que serdo

tinanciadas/ patrocinadas pela Petrobras.

O interesse em se criar essas Redes surgiu de uma regulamentacdo da
Agéncia Nacional do Petréleo - ANP que determinou que todas as empresas de
petrdleo precisariam investir até 1% de seu faturamento em P&D, sendo que 0,5%
(ou seja, 50% desse montante) precisaria ser gasto com as Universidades e o outro

0,5% pode ser gasto em outros tipos de P&D.

Hoje ja existem 38 Redes formadas, como por ex: a Rede de
Nanotecnologia, a Rede de Catalisadores, a Rede de Recuperacdo de Ecossistemas
(da qual fazem parte 17 instituicdes) etc. Cada uma dessas Redes tem uma
coordenacdo, e como a COPPE ajudou na elaboracdo das mesmas, ela ganhou 32

coordenacoes.

Atualmente, toda pesquisa que a Petrobras precisa realizar ela leva para as
Redes, onde os especialistas!®® discutem entre si quem tem mais capacidade de
desenvolver determinado projeto dentro da sua area de atuacdo. Entdo, como se
pode ver, recursos aparentemente nao vao faltar para desenvolvimento e
manutencdo da Agéncia de Inovagao. Por isso, a atual gestdo tem planos de criacao e

desenvolvimento tdo arrojados.

159 Elas se destinam a estudos conjuntos entre as mais renomadas Instituicdes do pais, em
determinadas areas chaves, e serdo compostas pelos melhores especialistas de cada uma dessas areas.
160 Assim, consegue-se um somatoério de conhecimentos, e ndo uma dispersao, caso se contratasse com
cada uma das Institui¢des individualmente para a realizacdo de determinada pesquisa/ projeto.
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Concluindo, pode-se dizer que a avaliagdo prévia de todos os projetos em
andamento na Universidade, mais a pré-incubacao'¢! daqueles projetos que merecam
ser fomentados antes de irem para o setor produtivo, e mais o licenciamento de
algumas das invencdes surgidas na UFR]J, além do incentivo no fomento das

empresas junior'®2 podem ser o marco de uma nova era na Universidade.

Este capitulo analisou e discutiu os resultados da pesquisa desta
Dissertagdo. Por isso, ele foi dividido em 3 topicos principais: um que se relacionou
com o perfil do patenteamento na UFR]; outro que se relacionou com o perfil dos

patenteadores da UFR]; e, por fim, um que se referiu a gestdo das patentes da UFR].

Para o primeiro deles, a autora tracou um histérico de como se deram os
depositos dos pedidos da Universidade ao longo dos anos. Com os dados obtidos,
varias andlises puderam ser feitas, principalmente com relagio ao namero de
pedidos depositados, nimero de patentes, titularidade dos pedidos, e namero de
depositos nacionais e internacionais. Ainda para este item da pesquisa, a autora
utilizou os dados obtidos durante algumas entrevistas para demonstrar a capacidade

de licenciamento dos pedidos gerados pela Universidade. Além disso, pode

161 Jsso possibilitard a criacdo de vérias empresas Spin-offs cujo financiamento vira de diversas fontes,
como por exemplo: Finep, BNDES, Furnas, Eletrobras, Petrobras etc.

162 Empresa sem fins lucrativos, que fica sob a coordenacdo de, pelo menos, um docente da
Universidade, criada para que os alunos aprendam a ser empresdrios durante o periodo em que
estejam estudando, ou seja, aprendam a transformar o conhecimento académico em realidade de
mercado. Hoje existem apenas 4 empresas junior na UFR]. A idéia é que, depois de serem treinadas
pelo SEBRAE, possam se transformar em postos avancados para atendimento das micro e pequenas
empresas. Isto porque, estas se queixam de ndo serem bem atendidas pelas Universidades, visto s6 se
interessarem pelas grandes. Claro que em se tratando de demandas mais arrojadas e complicadas, a
empresa junior passaria o caso para ser tratado diretamente pela Universidade.
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comparar o nimero de pedidos em nome dos maiores inventores da UFR] com suas
publicagdes cientificas, demonstrou que papers e patentes podem e devem conviver
pacificamente. Isto porque, se eles apresentam muitas patentes, também apresentam
inimeros papers, ndo sendo a toa que se encontram em posicao de destaque entre

todos os pesquisadores da UFR].

Para o segundo item, depois de entrevistas realizadas com os maiores
pequisadores/inventores da UFR], a autora retratou a realidade vivenciada por eles
ao longo de todo o processo de patenteamento de suas invencdes. Para isso, os
inventores foram separados em cinco perfis diferentes, os quais foram criados ap6s
as entrevistas, a fim de facilitar a transposicdo de suas convergéncias e divergéncias
ao longo do presente trabalho. A conclusdo obtida com este item é que a protecdo
patentaria, entre os docentes da UFR], ainda ndo pode ser considerada como uma de

suas prioridades, por isso o incipiente patenteamento advindo do meio académico.

Por fim, a autora apresentou a forma de gestdo da propriedade intelectual
da UFR] implementada pelo EPI/DPITT ao longo dos 7 anos de sua gestdo
(realidade, dificuldades e avangos), e objetivada pela Agéncia de Inovacdo visando

um futuro de sucesso e grandes conquistas.
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CAPITULO V

Conclusoes e Recomendacgdes

5.1 Conclusoes

A metodologia aplicada no desenvolvimento deste trabalho resultou na
obtencdo dos dados e informacoes a respeito da gestdo da UFR] no tocante a protecdo
patentaria, bem como permitiu aferir a percepcdo de seus principais inventores (e
docentes) quanto a patenteabilidade de suas invengdes. Tais informagdes tornaram

também possivel conhecer as expectativas da UFR] com relagdo ao futuro de sua PI.

Assim, as conclusdes decorrentes de tais dados e informacdes sao

apresentadas a seguir:

# Com relacdo aos pedidos de patente da UFR] depositados ao longo dos

anos, cabem as seguintes consideragdes:

3 Dentre todas as unidades, a COPPE deve ser ressaltada pelo
namero significativo de pedidos de patente depositados, fato este influenciado, sem

davida alguma, pelo apoio e auxilio financeiro recebidos da Fundagao COPPETEC.

163 Afirmacao feita durante o Seminario “Propriedade Intelectual como Instrumento Estratégico para o
Desenvolvimento Industrial e Tecnolégico”, realizado na PUC-Rio, em outubro de 2007.
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©3 O Instituto de Macromoléculas - IMA e a Fundagdao Coppetec
chegaram a fazer depositos de pedidos de patente sem a mencdo da UFR] no campo
“titular”, procedimento que deve ser evitado em relacdo a novos pedidos, uma vez
que o correto, no caso, € que os depésitos sejam feitos através da Agéncia de
Inovacdo e em nome da UFR], para uniformizagdo do procedimento e facilitagdo de

consulta nas bases de dados existentes.

3 Algumas Unidades (Escola de Quimica - EQ, Instituto de
Quimica - IQ, Escola de Engenharia - EE, Instituto de Microbiologia - IM, Instituto de
Ciéncias Biomédicas - ICB e Instituto de Biofisica Carlos Chagas Filho - IBCCF e a
Fundacdo Universitaria José Bonifacio - FUJB) também chegaram a fazer depositos
de pedidos de patente diretamente em seu nome, porém mencionaram pertencer a
UFR]J. Embora este ndo tenha sido o procedimento mais correto, como a mengao da
UFR] no campo “titular” tornou possivel encontrar tais pedidos, tanto no banco de
dados do INPI, como em outras bases. Tal procedimento deve, portanto, ser

igualmente evitado nos novos depositos.

3 Do exame dos depdsitos de pedidos de patente efetuados pela
UFR] ao longo do tempo, verificou-se que o ntiimero de pedidos efetuados antes de
1997 foi baixo, se comparado aos realizados apds a vigéncia da LPI, e em especial a
partir de 2002, em decorréncia da gestdo de sua propriedade intelectual pelo EPI

desde o ano 2000.

©3 Da andlise dos dados apresentados no Capitulo IV, verificou-se

que dos 182 pedidos em nome da UFR] apresentados no INPI, apenas 12 tiveram a
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patente concedida. Isto decorre, certamente, da lentidao que tal Orgéio vinha tendo

no exame dos pedidos que lhes eram apresentados.

©3 Com relacdo a gestdo dos pedidos da UFR], pode-se verificar que

antes da criagdo do EPI/DPITT a mesma era feita de forma bastante precéria.

Isto porque, até o ano 2000, a gestdo da propriedade intelectual
da Universidade era realizada de forma descentralizada e sem muita organizacao,
visto ndo haver, até entdo, um escritério/departamento/unidade que respondesse
“oficialmente” por essas questdes. FUJB, a Fundacao BioRio e Fundagao Coppetec
auxiliavam os pesquisadores de acordo com suas capacidades, mas esta incumbéncia
nao estava entre suas competéncias origindrias. Por isso, comprovado esta que nem a
FUJB nem a Fundacao BioRio fizeram uma gestdo adequada deste assunto, visto que
quase todos os pedidos depositados antes de 2000 foram arquivados, abandonados

ou indeferidos. Poucos foram os que prosseguiram com seu processamento normal.

# Com relacdo ao namero de depdsitos internacionais (39 pedidos WO's -
pedidos internacionais; 8 pedidos US - Estados Unidos; 3 pedidos AR - Argentina; 1
pedido ZA - Africa do Sul;) estes correspondem a apenas 27% do total dos 182
pedidos depositados em nome da UFR]J, até 2007, relacionados no Capitulo IV. Além
disso, na fase de internalizacdo nos paises de interesse, para muitos desses pedidos
nao foi dado prosseguimento, por falta de verba e/ou patrocinio (parceria). Por
exemplo, dos 39 pedidos WO, apenas 6 tiveram prosseguimento na fase nacional

Européia.

Ainda que se leve em consideracdo que nao tenha chegado a fase de

nacionalizacdo de alguns pedidos, a maioria, na verdade, ndo passa do depdsito
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internacional WO (o qual seguira como pedido eternamente, ou seja, nunca chegara a
ser uma patente, nem tera validade em qualquer pais do mundo). Como os custos de
um pedido internacional sao bastante elevados, é muito importante que as parcerias

(licenciamentos) sejam incentivadas e fortalecidas ao méaximo.

% A questdo das publicagdes de papers continua sendo um empecilho para
o deposito de pedidos de patente advindos do meio académico. O que se pdde
perceber é que, quer na parte quantitativa quer na parte qualitativa da presente
pesquisa, os docentes (e inventores), mesmo tendo se passado mais de 10 anos da
entrada em vigor da LPI, ainda apresentam um perfil pré-publicagdo, o que em

muitos casos pode inviabilizar a protecao patentaria.

Como ja foi abordado anteriormente nesta Dissertagdo, nem tudo que é
publicado (através de um paper) precisa, necessariamente, gerar uma patente, mas o
inverso, na maioria das vezes, é verdade. Por isso que é tdo importante que os
pesquisadores comecem a se conscientizar sobre a importancia de proteger suas

invengdes que, no futuro, possam se tornar uma inovacao com alto valor comercial.

Com relagdo as entrevistas realizadas, também foi possivel extrair algumas

conclusdes, quais sejam:

3 De acordo com a opinido de todos os entrevistados, até hoje,
decorridos mais de cinco anos da publicacdo da Lei de Inovacdo (LI), a mesma nao
atingiu, junto ao meio académico, a importancia que se pretendeu com sua edigao,

quer pela falta de sua divulgacdo, quer pela dificuldade de sua aplicacdo pratica.
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Essa dificuldade estd implicita no relato de Cerqueira e Silva
(2006), quando tais autores destacam que a LI dispde sobre normas juridicas especiais
relacionadas com o incentivo a inovacdo e a pesquisa tecnolégica no ambiente
produtivo, e que, portanto, sua aplicagdo e interpretacdo deveriam sempre partir da
prevaléncia de suas normas, afastando as demais em aparente conflito (por exemplo,
a Lei de Licitagdes - Lei 8666/93). Isto porque existe o entendimento doutrinario e
jurisprudencial, baseado em regras do Direito Civil, de que o conflito entre as normas
no espagol®*, como ocorre no presente caso, se resolve aplicando-se o Principio da
Especialidade. Entretanto, algumas das matérias da LI que conflitam com as normas
gerais do tema, continuam gerando debate, tais como: a elaboracdo de edital'®® para
divulgacdo do processo de licenciamento ou transferéncia tecnolégica com
exclusividade; os incentivos financeiros!®® aos pesquisadores; o movimento de
pesquisadores entre os institutos de pesquisa e/ou universidades e as empresas!®’,

etc.

164 A Lei de Introdugdo ao Cédigo Civil - LICC (Decreto-Lei 4.657/42), nos seus artigos 7 a 19, trata da
solucdo dos conflitos de normas no espaco, ou seja, os conflitos que existem quando duas ou mais
normas podem ser aplicadas em uma situacdo concreta. Neste caso, uma das possibilidades para a
solucdo do conflito surgido é a aplicacdo do Principio da Especialidade - o qual dispde que "lex
especialis derrogat generali", ou seja, que a lei especial prevalece sobre a geral, visto que a norma
especial, por possuir todos os elementos da geral e mais alguns, devera ser a norma aplicada quando
ambas conflitarem entre si.

165 Ndo se sabe, ao certo, se o Edital deve ou ndo ser publicado na integra. Além disso, ndo existe um
conhecimento juridico consolidado sobre a dindmica do processo de negociagdo e transferéncia de
tecnologia, o que dificulta a aplicacdo da LI e, por conseguinte, o alcance de seus objetivos.

166 A LI prevé que empresas privadas que investem em pesquisa e desenvolvimento recebam recursos
diretamente do poder publico. Entretanto, os Orgéos de controle, como os Tribunais de Contas,
entendem que neste caso as empresas ficam obrigadas a realizar licitagdo para adquirir equipamentos
ou servicos. Tal entendimento, em vez de ajudar, s6 prejudica a inovagao.

167 A LI permite ao pesquisador afastado da instituicdo constituir empresa com o objetivo de
desenvolver atividade empresarial relativa a inovagdo. Contudo, algumas procuradorias tém
entendido ndo ser permitida a exploragdo, pela empresa constituida pelo pesquisador, de uma criacdao
protegida pela instituicdo da qual ele seja o inventor. As procuradorias entendem que o licenciamento
deve ocorrer em igualdade de condigdes para qualquer candidato interessado, quer seja com ou sem
exclusividade.
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Com os dados obtidos, ficou claro, portanto, que ha muito que se
tfazer para que a Lei de Inovagdo seja disseminada no meio académico e passe a gerar

os frutos pretendidos com a sua edicao.

3 A atuacdo do EPI/DPITT e da Fundacao Coppetec, com relacao
a gestao dos pedidos e ao atendimento dos docentes no tocante a propriedade
intelectual (“industrial”), foi considerada, pela quase “unanimidade” dos
entrevistados, bastante satisfatéria. No caso especifico do EPI/DPITT todos
gostariam de vé-lo mais atuante e mais visivel, porém sabiam que com a estrutura
limitada de que dispunham (por exemplo, de pessoal especializado, de espaco fisico,
de recursos financeiros etc), o trabalho desenvolvido era o melhor que podiam

apresentar.

A autora acredita que, com a criacdo da Agéncia de Inovacdo em
2008, as perspectivas para o fortalecimento da PI na UFRJ serdo muito mais
promissoras, ja que a nova gestao contara com a soma dos resultados deixados pelos
antigos gestores do EPI/DPITT e dos trazidos pelos atuais, em decorréncia da gestdo

dos pedidos da COPPE-UFR].

©3 Os entrevistados do perfil 1 demonstraram grande consciéncia
sobre a importancia do patenteamento de resultados de pesquisas geradoras de
possivel interesse comercial. Esta caracteristica é, na percepcdo da autora, o que faz
este grupo sobressair sobre os demais perfis no tocante a quantidade de pesquisas

envolvidas com o setor privado.
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Outro atributo desses entrevistados é a extensa lista de
publicacdes cientificas que detém, o que comprova a possibilidade de se conjugar a

protecao patentaria com a publicagao de papers.

©3 Os entrevistados apontados no perfil 2 demonstraram
desinteresse quanto a patenteabilidade de seus inventos, ndo s6 pela discriminagdo
que a Academia vinha fazendo aos defensores do patenteamento, mas também pelas
dificuldades burocraticas (por exemplo, tramites administrativos e legais envolvidos)

caracteristicas da area de PI no pais.

©3 Com relagdo ao perfil 3, dada a quantidade de entrevistados e a

heterogeneidade das opinides, cabem os seguintes destaques:

Com relacdo ao interesse predominante pelas publicagdes
cientificas: (i) um grupo de entrevistados ressaltou sua preferéncia pelos papers em
razdo de seus estudos estarem voltados para a parte de consultoria ou ainda para a
pesquisa basica (pouco sujeita ao patenteamento); (ii) outro grupo ressaltou os
entraves burocraticos (por exemplo, a demora em se obter uma patente no INPI)
como um ponto negativo da protecdo patentaria; e ainda (iii) um terceiro grupo
justificou tal preferéncia, em razdo da inexisténcia de uma gestao integrada antes da

criacao do EPI/DPITT (inclusive arquivamento de muitos de seus pedidos).

Com relacdo ao investimento privado em pesquisa, alguns dos
entrevistados relataram que as empresas do setor em que atuam ndo estdo
interessadas em investir no desenvolvimento de produtos/processos que possam

N

gerar patentes. Na verdade, o interesse dessas se restringe a comercializagdo do
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produto/processo, ou seja, usufruir do bdnus, sem arcar com os Onus de sua

conquista.

Com relacdo aos editais de fomento a inovacdo, publicados pelos
6rgaos governamentais (por exemplo, FINEP e BNDES), e as avaliacdes da CAPES e
do CNPq, para alguns entrevistados a sua atuacdo com patentes ndao lhes gera
qualquer privilégio por parte desses 6rgdos. Para outros, entretanto, tal atuagao é
reconhecida e valorizada pelos referidos 6rgaos. O que se conclui é que os

tratamentos sdo diferenciados, dependendo da area de atuagdo do pesquisador.

©3 Os entrevistados do perfil 4, apesar de sua grande capacidade
inventiva (e porque nao dizer capacidade de inovacdo), também justificaram o baixo
numero de pedidos depositados por eles, devido a burocracia envolvida nos tramites
de patenteamento e comercializacdo de tecnologia. Isto vem impedindo que a
Universidade deixe de ganhar com tantas inveng¢des interessantes, que com certeza
poderiam estar sendo revertidas em royalties e lucros para a comunidade em geral,
em vez de ficarem nas maos de algumas poucas empresas privadas. Ainda que os
entrevistados tenham consciéncia de que a propriedade intelectual de suas invengdes
pertenca a UFR], a burocracia em se proteger em co-titularidade (ptablico-privada) é

tao grande que eles preferem “vender” seus projetos de pesquisa a protegeé-los.

©3 Para os entrevistados do perfil 5, as patentes nao sao

importantes, mas apenas necessarias para se competir no mundo globalizado de hoje,

e o conhecimento gerado por uma universidade, ainda mais uma universidade

publica como a UFR], deveria ser de dominio ptblico.
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No entender da autora, o simples patenteamento, sem a
comercializacdo, é o que pode prejudicar o desenvolvimento de um pais. Deixando
de colocar a disposicdo da sociedade os avangos tecnolégicos, a mesma torna-se
apenas uma barreira a entrada de novos competidores em determinada area ou nicho

tecnolégico.

5.2 Recomendacoes

Para a UFR] (e para as Universidades em geral)

% Atualizar, periodicamente, os dados disponibilizados pela base do INPI
com relacdo aos pedidos de sua titularidade, devido nao s6 a existéncia do periodo
de sigilo, mas também a ocorréncia de atrasos nas publicacdes dos mesmos (o que

pode ser detectado durante o presente trabalho).

# Acompanhar o desempenho da Agéncia de Inova¢do ao longo do
tempo, a fim de verificar se os objetivos inicialmente propostos (os quais mostraram-
se bastante arrojados) estdo sendo alcancados, e quais os beneficios gerados em prol
da Universidade. Isto porque, uma vez que a Agéncia de Inovacdo da UFR]J foi
criada, oficialmente, em janeiro de 2008, a mesma necessitara de um tempo maior

para obterem a plenitude dos projetos propostos.

# Seguindo o modelo ja adotado por outras universidades brasileiras, a
Agéncia de Inovacdo devem colocar entre suas prioridades a elaboracao das politicas

de Propriedade Intelectual da UFR], a fim de que o trabalho de fomento da
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importancia da PI, junto aos seus docentes e alunos, passe a contar com respaldo

legal.

% A fim de reduzir a distancia entre as varias unidades da UFR], a
Agéncia de Inovacdo, é importante que membros da Agéncia facam visitas
sistematicas aos centros da Universidade (CT, CCMN, CCS, Reitoria e Praia
Vermelha). Isso permitiria o contato do professor com um especialista no assunto o
que, com certeza, levaria a uma dinamizac¢do do processo de disseminagdo da PI no

meio académico.

#% Estimular e fortalecer as parcerias, os acordos e os licenciamentos
relativos as patentes geradas no meio académico, pois como ja mencionado, sao altos
os custos de manutencdo dos pedidos, principalmente os internacionais, nao
podendo a Universidade sozinha arcar com os mesmos. A falta desses recursos vem,
inclusive, prejudicando a protecdo de muitas invencdes no Brasil, e com isso
enfraquecendo o poder de negociagdo das mesmas. Como para o pais crescer e se
desenvolver é alto o custo financeiro em investimento, a utilizacdo dos “royalties”
advindos dos acordos/parcerias/licenciamentos seria uma solucdo para tal

problema.

# Disponibilizar uma verba especifica como estratégia para o fomento
das pesquisas e do patenteamento de invengdes, sem preocupagdo com o retorno de
royalties, jA que em nenhuma Universidade do mundo estes sdo garantidos. Para o
pais alcancar uma posicdo de destaque no cendrio mundial da protecdo patentéria, é

necessario que os investimentos existam, independentemente de retorno ou nao dos
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mesmos (0 que ndo significa deixar de levar em consideracdo a funcdo social da

patente).

# Realizar um  trabalho de  conscientizagdo  junto  aos
docentes/pesquisadores sobre a necessidade de aliar as questdes de PI as suas
pesquisas, desde o inicio das mesmas. A implementacdo de uma disciplina optativa
de PI nos cursos de graduacao e pés-graduacgao, principalmente nos tecnolégicos,
pode ajudar muito. Ela teria o objetivo de transmitir os conhecimentos bésicos de
propriedade intelectual aos futuros pesquisadores, para poder propiciar-lhes uma

melhor administracdo de seus trabalhos.

% Avaliar, com cautela, a patenteabilidade de invengdes que versem sobre
temas de impacto na humanidade, principalmente os voltados para a area das
ciéncias da vida, no intuito de evitar que interesses localizados se sobreponham a

interesses gerais, nacionais, supranacionais ou mesmo mundiais!

Para o Governo e seus Orgaos / Autarquias

# Que o INPI efetivamente adote as medidas que vem prometendo para
correcdo de sua deficiéncia, conforme relatadas no item 2.2.1 desta Dissertacdo, pois
o prazo de 7 anos (ou mais) contados entre o depdsito de um pedido e a concessao de

uma patente ¢, sem dtavida, um dos grandes entraves a inovagao no Brasil1®8.

168 Ainda mais agora que, desde 27 de setembro de 2008, na Assembléia Geral do PCT realizada em
Genebra, o Brasil foi aceito como a 14 nagdo a ter a competéncia para exercer o papel de Autoridade
Internacional de Busca (International Search Authority - ISA) e de Exame Preliminar (International
Preliminary Examiner Authority - IPEA) no PCT. Isso facilitard o acesso de empresas brasileiras ao
mercado mundial, pois tanto a busca como o exame internacionais poderao ser feitos diretamente pelo
INPI, dispensando o envio do pedido para escritérios internacionais, j4 que o Portugués também foi
aprovado como idioma oficial para publicacdio de pedidos de patente. Disponivel em:
www.inpi.gov.br. Acesso em 05/11/2008.
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# Que o Governo disponibilize mais verbas para estimulo a Inovagao,
através de editais direcionados para as Universidades e os Institutos de Pesquisa,

atualmente os grandes geradores de tecnologia no pais.

# Que as Agéncias, como a CAPES e o CNPq, passem (ou comecem) a
valorizar mais os documentos de patente em suas avaliagdes, no sentido de estimular

os docentes a proteger suas invengoes.

# Que as Ageéncias (CAPES e CNPq) - nas suas avaliacdes - e os Orgaos
de fomento (FINEP e BNDES) - em seus editais - privilegiem todas as &reas do
conhecimento, pois tanto a pesquisa aplicada, como a pesquisa bésica, precisam ser
estimuladas. Ainda que haja areas prioritarias para o Governo, e isto justifique um
maior incentivo a estas, as demais devem também ser consideradas, até mesmo para
evitar a discriminacdo entre docentes e inventores, e o desestimulo a pesquisas que,

no futuro, poderiam colocar o pais em posicao de destaque.

# Que as Agéncias (CAPES e CNPq) - nas suas avaliacdes - e os Orgaos
de fomento (FINEP e BNDES) - em seus editais, valorizarem nao s6 as pesquisas, mas
também as parcerias (ou seja, a inter-relagdo “instituicdo de ensino superior x
iniciativa privada”) para que as invengdes efetivamente se tornem inovagdes e,

portanto, beneficiem toda a sociedade.

Recomendagdes para futuros desdobramentos do presente trabalho:

8  Monitorar como a Agéncia de Inovagdo esta gerindo a PI da UFR]J,
relatando as dificuldades porventura existentes, bem como as conquistas e os

avangos, a partir da implementagao (em 2008) do novo modelo de gestao;
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©3  Estudar o processo de inovagdo e comercializacdo das invengoes e/ ou
inovacdes geradas nas incubadoras e no parque tecnolégico da UFR] (ou de outra

grande universidade publica brasileira); e

3 Realizar estudo que justifique a proposicdo de regras claras que
normalizem a titularidade/co-titularidade de pedidos de patente desde o inicio da

pesquisa académica.
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ANEXO I

Lista dos Professores e Gestores da UFR] que Foram Entrevistados

Ana Maria Medeiros - Diretora do DPITT/UFR]
Anita Panek!6 - IQ

Bartira Rossi Bergmann - Biofisica - CCS

Carlos Alberto Manssour Fraga - Farmacia - CCS
Clarisa B. Palatnik de Souza - Microbiologia - CCS
Claudio Cerqueira Lopes - 1Q

Cristiano Piacsek Borges - COPPE

Cristina Tristao de Andrade - IMA.

Dilson Silva dos Santos - PEMetaltrgica - COPPE
Donato Alexandre Gomes Aranda - EQ

Edson Hirokazu Watanabe - COPPE

Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro - Farmacia - CCS
Jari N6brega Cardoso - 1Q

José Carlos Costa da Silva Pinto - PEQ - COPPE
Josimar Ribeiro de Almeida - PEAmbiental - COPPE
Marcelo Martins Werneck - PEEletronica - COPPE
Nei Pereira Junior - EQ

Octavio Augusto Ceva Antunes - IQ

Paulo Emilio Valadao de Miranda - PEMateriais e Metaltrgica - COPPE
Pedro Augusto Junqueira Pradez!70

Ricardo Pereira - Diretor do NIT/UFR]

Rosangela Sabattini Capella Lopes - 1Q

Segen Farid Estefen - PEOceanica - COPPE

Sérgio Teixeira Ferreira - Bioquimica - CCS

Tito Livio Moitinho Alves - PEQ - COPPE

Vania Margaret Flosi Paschoalin - 1Q

Vera Lucia Gongalves Koatz!”! - Bioquimica - CCS

*PE = Programa de Engenharia

Lista dos Professores que nao foram entrevistados por serem de outras Instituicdes
- caso dos pedidos em co-titularidade

Bernhard Johannes Lesche - UFJF
Gilda Neves - UFRGS

Ricardo Marques Ribeiro - UFF
Stela Maris Kuze Rates - UFRGS

Teresa Cristina Tavares Dalla Costa - UFRGS

169 Por ser professora emérita e residir em Sao Paulo, respondeu o questiondrio por e-mail.
170 Nao foi encontrado no CV Lattes, por isso ndo chegou a ser entrevistado.
171 Faleceu no final de 2007, antes de ser contatada.
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ANEXO II

Questionario respondido pelos principais pesquisadores / inventores

1)

2)

da UFR]

Qual a visdo que o senhor(a) tem sobre as patentes? O senhor(a) acha que elas
sdo importantes para o desenvolvimento do nosso pais?
Por que é possivel se observar uma grande disparidade entre o namero de
papers de sua autoria e o nimero de pedidos de patente em que o senhor(a)
aparece como inventor?
Quais os fatores que o(a) motivaram a comegar a se preocupar em “escrever”
pedidos de patente?
O fato de ter comecado a se preocupar em “redigir” pedidos de patente, e
efetivamente deposité-los, facilitou a obtencdo de novos financiamentos por
parte dos Orgaos de fomento do governo (FINEP, FAPER], BNDES, FAPs etc)?
Até a presente data, o seu laboratério tem (teve) algum tipo de parceria com o
setor industrial? Qual seria ela?

5.1) Caso alguma parceria com empresa ja tenha sido firmada, o
senhor(a) acha que a Lei de Inovacdo contribuiu, de alguma forma, para isso?

5.2) Para o caso de terem sido firmadas parcerias publico-privada, quais
as empresas que mais se interessam por esse tipo de interac¢do: as nacionais ou
as multinacionais?

5.3) No caso das parcerias, a quem coube a definicio do escopo de
pesquisa que seria efetivada: a Universidade (laboratério) ou a empresa?
Para o caso das parcerias ndo terem sido concretizadas, o senhor(a)
identificaria algum “culpado”? Em caso afirmativo, a “culpa” poderia ser
atribuida a Universidade, a empresa ou ainda a algum terceiro? No caso de ser
um terceiro, quem seria ele?

6.1) Como ainda nao foi efetivada qualquer parceria publica/privada, o

senhor(a) acredita que a Lei de Inovagdo serd importante para concretiza-la?
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7) De que forma o Escritério de Propriedade Intelectual - EPI/DPITT'72 da UFR],
criado no ano de 2000, contribuiu para o desenvolvimento da cultura da
protecdo patentaria nesta Instituicao?

8) O EPI/DPITT vem atendendo de forma eficiente e eficaz as demandas dos
pesquisadores?

9) O senhor(a) teria alguma sugestdao de melhoria para as relagcdes entre o EPI-

UFR] e os pesquisadores?

Muito obrigada por ter me concedido um pouco de seu precioso tempo para,

através de entrevista pessoal, responder a este importante questionario!

172 Desde janeiro de 2008 o DPITT, subordinado a PR-5, foi substituido pela Agéncia de Inovacao da
UFR], agora subordinada a PR-2.



188

ANEXO III

Questionario respondido pela Diretora do EPI (DPITT) da UFR]

1)

Como a UFR]J tem gerido, em termos de protecdo patentédria, as invengdes
advindas de seus pesquisadores e de seus centros de pesquisa, nos 10 anos de
vigéncia da LPI?
Esta protecao pode ser considerada adequada ou ainda se encontra incipiente?
A estrutura que a UFR] apresentou nesses 10 anos de vigéncia da LPI para a
protecao de suas patentes pode ser considerada como integrada? Caso
negativo, explique o porqueé.
A equipe de profissionais formada nesses 10 anos pode ser considerada
capacitada e suficiente para a demanda existente?
O EPI da UFR] vem recebendo incentivos governamentais para o fomento da
disseminacdo da importancia do patenteamento perante seus pesquisadores?
Caso afirmativo, a senhora saberia me dizer se estes incentivos se
intensificaram depois de promulgada a Lei de Inovacdo?
O EPI/DPITT da UFR] hoje se sente apto a auxiliar tanto nas demandas sobre
patenteabilidade de invencdes, como nas demandas sobre comercializagao de
tecnologia?
Os pedidos de patente (ou mesmo as patentes) tém por praxe serem
comercializados?
7.1) Caso afirmativo, pode-se dizer que é habito do EPI/DPITT da UFR]
focar na comercializacao de suas invengoes?
7.2) Caso negativo, pode-se dizer que a comercializacdo nao ocorre (ou
fica prejudicada) porque o EPI/DPITT carece de corpo técnico-
especializado capacitado neste tipo de competéncia?
7.3) Existiria alguma outra constatacdo a respeito da comercializa¢do da

tecnologia gerada na UFR] que a senhora gostaria de relatar?
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8) A senhora teria alguma sugestdo de melhoria que poderia ser implementada,
de forma simples e eficaz, no EPI/DPITT da UFR], a fim de melhorar as

relagdes entre pesquisadores, papers, patentes e comercializacao?

Muito obrigada por ter me concedido um pouco de seu precioso tempo para,

através de entrevista pessoal, responder a este importante questionario!
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ANEXO IV

Questionario respondido pelo Coordenador da Agéncia de Inovacao da

1)

UFR]

(em substituicao a Pré-reitora de Pés-graduacao e Pesquisa da UFR])

O senhor, até 2007, controlava os depositos dos pedidos de patente gerados
pela COPPE, uma das unidades da UFR]. A gestdo desses pedidos, depois de
depositados, ficava a cargo de quem: da COPPE ou do DPITT (EPI-UFR])?
No seu entender, o nimero de pedidos de patente gerados pela COPPE nesses
10 anos da LPI pode ser considerado condizente com o nimero de invengdes
geradas por seus pesquisadores?
Como o senhor pretende gerir os pedidos de patente da UFR]J? Vai utilizar o
modelo ja adotado pela COPPE (profissionais, escritério de consultoria etc);
vai dar andamento ao modelo adotado pelo DPITT (EPI-UFR]); ou ainda, vai
criar um modelo novo de gestao?
A equipe de profissionais formada pelo EPI (na verdade, 7 anos) pode ser
considerada capacitada e suficiente para atender a demanda existente hoje e a
que esta por vir?
O senhor acredita que a UFR]J, hoje, esta apta a auxiliar nas demandas sobre
patenteabilidade, bem como nas demandas envolvendo comercializagdao de
tecnologia?
Os pedidos de patente (ou mesmo as patentes), gerados pela COPPE, tém por
praxe serem comercializados?
6.1) Caso afirmativo, pode-se dizer que é habito da COPPE e sera
héabito da Agéncia de Inovacdo da UFR] focar na comercializagdo de
suas invencoes?
6.2) Caso negativo, pode-se dizer que a comercializacdo ndo ocorre (ou
fica prejudicada) porque a COPPE carecia de corpo técnico-

especializado capacitado neste tipo de competéncia? (Neste caso, a
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caréncia de corpo técnico serd suprida pelo corpo técnico da Agéncia de
Inovagao?)

6.3) Existiria alguma outra constatacdo a respeito da comercializa¢do da
tecnologia gerada na UFR] (até entdo COPPE, a a partir de agora
Agéncia de Inovacdo) que a senhora gostaria de relatar?

7) O senhor teria alguma sugestao de melhoria que poderia ser implementada,
de forma simples e eficaz, na Agéncia de Inovacao da UFR], a fim de melhorar
as relagdes entre pesquisadores, papers, patentes e comercializacao?

8) Como o senhor vé a questdo dos incentivos governamentais recebidos pela
UFR] para o fomento da disseminacdo da importancia do patenteamento
perante seus pesquisadores. Esses incentivos tém existido? O senhor saberia
me dizer se eles se intensificaram depois da Lei de Inovagao?

9) Por falar em Lei de Inovagao, é por causa dela que o senhor vai implementar
a Agéncia de Inovagado na UFR] e desenvolver as Incubadoras de Empresa?

10) O senhor pode me falar um pouco sobre seus planos para o futuro?

Muito obrigada por ter me concedido um pouco de seu precioso tempo para,

através de entrevista pessoal, responder a este importante questionario!



