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Patenteamento das novas
tecnologias

Ana Cristina Muller
Agente de Propriedade Industrial da empresa Carminatti e Schulz

Falarei um pouco sobre a politica de propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia com relagdo a protegdo por patentes para a area biotecnoldgica, especial-
mente para a parte de nanotecnologia.

Sobre propriedade intelectual, é muito importante saber o que e quando prote-
ger. Proteger por proteger, ja sabemos, nao leva a lugar algum. E importante ter o
foco no core business da empresa, para que vocés possam entdo estruturar o negocio
com foco no desenvolvimento, com foco aplicado. Isso ndo significa dizer que a
pesquisa basica ndo seja importante, muito pelo contrario, ela continua sendo fun-
damental. Mas, eventualmente, para algumas 4reas da instituicdo ou da empresa
é importante que se direcione um esfor¢o maior para o desenvolvimento daquela
tecnologia, para que ao final ela esteja pronta para chegar ao mercado.

Ultimamente, tem-se trabalhado muito com conceito de plataforma tecnolo-
gica. Sdo patentes que sdo consideradas plataformas tecnolégicas porque permi-
tem uma série de aplicagdes. Nos Estados Unidos, principalmente, foi criado um
consoércio chamado QB3, que é um consércio formado por trés universidades da
Califérnia, a saber: Santa Cruz, Sdo Francisco e Berkeley. O objetivo é trabalhar em
parceria, em colaboragdo com empresas, com institui¢des privadas, no sentido de
buscar o desenvolvimento e a protecao por patente para novas tecnologias, traba-
lhando basicamente com conceito de plataforma tecnolégica.

Na verdade, atualmente, eles estdo até buscando parcerias, inclusive aqui no Brasil,
para tratamento de doencas negligenciadas, que é um dos focos do programa, e o outro
para desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas a anticorpos monoclonais.

Qual foi o intuito dessa colabora¢do? Unir o melhor de cada uma das institui-
¢Oes, a drea principal de cada uma dessas institui¢des, para, junto com a iniciativa
privada, buscar o desenvolvimento de novos produtos e servigos que possam efe-
tivamente chegar ao mercado.

La fora também é muito comum a criacdo de empresas por pesquisadores
oriundos de universidades. Grandes empresas biotecnolégicas hoje em dia como a
Amgen, Chiron, Genentech, tém um faturamento considerével e comecaram como

225



pequenas empresas. Comegaram como? Sendo formadas basicamente por pesqui-
sadores oriundos de universidades.

Essa interacdo universidade/empresa é fundamental. Nao é a toa que 14 fora a
maioria dessas empresas, pequenas empresas de biotecnologia que se transforma-
ram em grandes empresas, como é o caso da Genentech e da Chiron, comecaram
localizadas em torno de prestigiadas universidades. Por qué? E importante essa
inter-relacdo. A empresa ndo tem capacitacdo suficiente para muitas vezes fazer
todo o desenvolvimento inicial de uma determinada droga. Essa parceria com a
universidade é fundamental.

Para que essa parceria funcione, primeiro de tudo, é necessario formalizagao;
prever clausulas de propriedade industrial; acordo de confidencialidade. Tudo isso
tem que ser previsto a priori. Nos aqui estamos no momento em que temos a Lei
de Inovacdo a nosso favor, a criagdo dos NITs (Ntcleos de Inovagao Tecnoldgica)
e tudo isso tem que ser feito a priori. Antes de dar inicio ao projeto efetivamente,
essas questdes tém que ser levadas em consideragdo.

Temos visto no Brasil as empresas de capital de risco que tém investido fortemente
na criagdo de novas empresas, principalmente empresas de biotecnologia. Essas empre-
sas tém que tomar cuidado com o qué? No futuro, qual o objetivo dessa pequena em-
presa que esta sendo criada? Muitas vezes o objetivo é trabalhar com patentes; trabalhar
com desenvolvimentos que gerem patentes, protegdo por patente. Isso ndo quer dizer
que tudo que desenvolvemos tem que ser patenteado. Mas no caso dessas empresas isso
é fundamental, pois qual é o “produto” que essas empresas possuem? Sdo suas patentes.
Entao, elas tém que cuidar la do inicio; desde a estruturagdo do negécio. Vou trabalhar
em parceria com universidade; ou estou trazendo para o meu negécio um pesquisador
que esta vindo de uma universidade? Como esta sendo o desligamento desse pesquisa-
dor de seu empregador anterior? Ele esta se desligando de forma parcial ou total da uni-
versidade? Ele vai continuar trabalhando na universidade em tempo parcial? Ao final do
desenvolvimento, se uma patente vier a ser gerada, isso pode impactar na titularidade
daquela protegdo? Entdo, sdo aspectos que vocé tem que avaliar desde o inicio, porque o
objetivo principal nessas situagdes € licenciar aquela tecnologia. Nao é vocé propria que
vai ter condi¢do de comercializar, de desenvolver e comercializar efetivamente o produ-
to, ou utilizar aquele processo patenteado. O seu objetivo é licenciar, vocé tem que estar
com tudo muito certinho e organizado desde o inicio para garantir esse fluxo: fomento
a inovacdo, protecdo e efetivamente transformacio daquela invengdo em uma inovagao.
Sabemos que isso ndo é tao simples assim.

O sistema de patentes por si s6, a protecdo por patentes ndo é condicdo su-
ficiente para que transformemos uma inven¢do numa inovagdo. Dai existe outro
esforco adicional para que consigamos transformar aquela invencdo em produto
que chegue efetivamente ao mercado.

Propriedade industrial gera crescimento. Gera crescimento em que sentido?
Através da criagdo de portfélios de propriedade industrial. E ndo estamos sé fa-
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lando da protegdo por patente, temos que lembrar das marcas. A marca é aquele
simbolo distintivo que diferencia o nosso produto ou o nosso servi¢o no mercado.
E ela que nos diferencia da concorréncia. Porque aquela marca transmite seguran-
ca, qualidade. E importante pensar na protegio sobre todos os aspectos. Quando
minha pesquisa envolve uma nova variedade vegetal, vou me preocupar com a
protecdo por cultivares. Ademais, se essa variedade vai estar associada a insercéo
de um novo gene que vai permitir a planta expressar determinadas caracteristicas
como maior resisténcia a um herbicida, por exemplo, é importante estar atento a
protecdo por patente. Todos esses aspectos tém que ser avaliados desde o inicio.

Buscar melhoria de produtos ou processos. Ao final, quem ganha com isso? Ea
prépria sociedade, porque temos condi¢do de estimular o desenvolvimento e atrair
empresas para investirem no desenvolvimento da nossa tecnologia. Na maior parte
das vezes, quando depositamos o pedido de patente, estamos numa escala muito
embrionaria da pesquisa. E ndo sabemos as vezes de todas aquelas alternativas que
previstas no nosso pedido de patente, qual delas dara certo, se é que ha alguma
daquelas alternativas que efetivamente daréa certo e vai para o mercado. Temos que
nos antecipar e prever dentro daquele pedido de patente um amplo escopo de pro-
tecdo, uma grande alternativa de equivalentes funcionais. Entdo, se vocé testa uma
proteina no laboratério, ndo vai querer protecdo s6 para aquela proteina, vai querer
proteger a proteina caracterizada por aquela determinada sequéncia de aminoécidos
e equivalentes funcionais dela, justamente para garantir que se tenha uma exclusivi-
dade melhor no mercado. S6 que, quando estamos tratando de biotecnologia parti-
cularmente, o que temos visto hoje séo patentes com escopo extremamente elevado,
extremamente amplo. Por um lado o titular da patente quer o méximo de protecéo,
porque aquilo é o melhor dos mundos para ele, o que vai permitir-lhe competir no
mercado de forma privilegiada, impedindo os concorrentes de atuarem naquele seg-
mento com ele. Mas, em contrapartida, até que ponto aquele escopo tdo amplo que
vemos na patente ndo esta prejudicando novos desenvolvimentos e o desenvolvi-
mento tecnolégico que é o objetivo também do sistema de patentes?

Uma das discussdes que existe hoje em dia é o balanceamento das regras do
sistema de propriedade industrial. O sistema de propriedade industrial foi criado
e justamente tem uma fungéo social relacionada. O objetivo é estimular o desenvol-
vimento, j4 que o pedido de patente é publicado para conhecimento de terceiros e
permite justamente esse desenvolvimento, diferentemente do segredo de negdcio.
A informacdo privilegiada s6 tem valor para a empresa enquanto ela permanecer
em sigilo. A importancia do sistema, hoje, vem sendo questionada. Balanceamento
entre os interesses dos titulares e dos inventores e os interesses da sociedade. Pa-
tente é importante? E, porque é um estimulo a inovacéo. Nenhuma empresa vai
querer investir tempo e dinheiro no desenvolvimento de uma tecnologia se ndo
souber que, se o projeto dela der certo e for para o mercado, no minimo ela tera
uma exclusividade para recuperar todo o investimento. Por outro lado, temos que
balancear esse monopdlio temporal.
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O que vemos em algumas situagdes é um certo desbalanceamento entre os inte-
resses do titular e os beneficios para a sociedade. Patente é importante? Volto a dizer,
é. E importante que as universidades, as instituicdes de pesquisa estejam estrutura-
das para orientar seus pesquisadores, orientar seus professores a como maximizar o
resultado dessa pesquisa. Isso ndo é feio, nada feio. A institui¢do, o governo, investe
tempo e dinheiro no desenvolvimento de determinada tecnologia. Entdo, por que
ndo permitir que aquela tecnologia venha a ser patenteada e que, eventualmente,
venha a ser de interesse de determinada empresa que queira transformar aquilo que
esta ainda numa escala embrionaria em algo que chegue ao mercado?

Pensemos em propriedade industrial. Por qué? Aumenta o valor da empresa
como um todo. L4 fora as a¢bes de uma empresa caem porque uma patente im-
portante de um produto que vende mais de um bilhdo de délares por ano vai cair
em dominio ptblico. O prazo de vigéncia dela estd acabando e ela ndo tem novas
patentes associadas a produtos que vendam como aquele. Entéo, as vezes, as agoes
dessas empresas caem. Mesmo para as empresas que ndo tenham como pratica atu-
ar no patenteamento de seus produtos ou processos é importante que elas estejam
preocupadas com o sistema de patentes e o seu conhecimento. Porque elas podem
langar um produto que eventualmente viole a patente de alguém. Entado, por mais
que ndo desenvolvam tecnologias que possam ser por si s6 patenteadas, antes de
lancarem qualquer produto ou usar qualquer processo no mercado, elas tém que
estar antenadas para verificar se ndo lancam um produto que, eventualmente, vio-
le direitos de terceiros.

Dentro das empresas, quem toma as decisdes em relagio aos produtos? E o de-
partamento de marketing na maioria das vezes. E o departamento de marketing que
diz: “Estou vendo no mercado varias empresas comercializando determinado pro-
duto”. Uma determinada droga, por exemplo, usada no tratamento do cancer. “Este
é um mercado potencial, quero entrar e concorrer nesse mercado também.”Toma a
decisdo, envia a informacdo para a area de desenvolvimento e, quando o produto
esta prestes a ser langado, lembra que existia a area de patentes dentro da empresa
e decidem contaté-la, verificando que determinada patente associada aquela droga
ainda est4 valida no Brasil”. E ai de repente tem-se que abortar todo o desenvolvi-
mento e todo um langamento de produto, quando ele ja estava pronto para ir para
o mercado. Dai a importancia para que haja uma interagdo entre todas as areas da
empresa. A drea de pesquisa com a 4rea de desenvolvimento, a drea de marketing e
a area de propriedade industrial. E importante, é fundamental.

Propriedade industrial é também um estimulo para o empregado, na medida
em que pode permitir que aquele empregado que é inventor de um pedido de
patente tenha uma premiagdo, tenha a possibilidade de auferir ganhos financei-
ros caso o objeto da patente venha a ser comercializado. No caso das institui¢oes
publicas, isso é obrigatério, tem que ser previsto no regulamento interno de cada
institui¢cdo. No caso das empresas privadas, fica a critério de cada uma, mas tenho
visto grande nimero de empresas que muitas vezes ndo dao estimulo financeiro
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em si, mas ddo outros beneficios que estimulam o empregado a buscar ou reportar
todo um novo desenvolvimento a drea de propriedade industrial.

O nimero de depésitos no INPI é em torno de 22 mil pedidos/ano e o ni-
mero de depdsitos de nacionais — até ndo é um niimero tdo pequeno em relacdo
aos depdsitos em geral — é em torno de 30% a 40%, as vezes até um pouco mais.
Entretanto, quando olhamos a qualidade dessas patentes, elas sdo patentes com
escopo de protegdo extremamente fraco. Sio patentes que ndo foram elaboradas
com o cuidado necessério para que tenham uma eficacia legal, o que acabam fa-
zendo com que aquele titular esteja gastando tempo e dinheiro, sem ter ao final a
protecdo que deseja.

Em relacdo as concessdes junto ao escritério norte-americano de patentes o
nimero é reduzido também. Se olharmos o ntimero de concessdes para pedidos
brasileiros, em torno de 120, é um ntimero extremamente pequeno, principalmente
se considerarmos que nos Estados Unidos sdo depositados cerca de 350 mil pedi-
dos de patente/ano. O nimero de depésitos de empresas e institui¢des nacionais
14 fora ainda é pequeno. E claro que hd toda a questdo do custo associado. Tem
que avaliar muito bem se aquela tecnologia encontra mercado la fora, porque nao
adianta depositarmos também se ndo vemos um mercado potencial para aquela
tecnologia. Mas o niimero ainda é relativamente reduzido.

No Brasil, por outro lado, quais sdo os principais depositantes? Sdo grandes
empresas. Procter & Gamble, Pioneer, DuPont, Grupo L'Oréal. Temos ali a Petro-
bras, que aparece como uma das grandes depositantes de pedidos de patente no
Brasil. Mas, em termos de empresas nacionais e institui¢des de pesquisa, temos um
nuimero que acho que precisa ser buscado para que cheguemos a néo proteger por
proteger porque patente também significa custo, mas trabalhar com o conceito de:
vamos identificar quais sdo os projetos-chave da institui¢do, quais sdo aqueles pro-
jetos que consideramos estratégicos para a institui¢ao; e desde o inicio em relagdo a
esses projetos vamos fazer busca de patentes, verificar o que ja existe protegido ou
ndo, quais sdo as brechas, as alternativas que se tém para aquele desenvolvimento,
se vale a pena continuar desenvolvendo aquela tecnologia. Tenho todo o conheci-
mento necessario para desenvolver o projeto da forma que quero ou é importante a
busca de parceiros? Por outro lado, desde o inicio, para trabalhar em parceria, tem
que se cuidar da formalizagao.

A patente biotecnologica

Muitas vezes a patente é o tinico “produto” que a empresa possui. S6 que a pa-
tente ou o ntimero de pedidos de patentes por si s6 ndo quer dizer muita coisa. Se
voceés estdo interessados em estimular outra empresa ou investidor a aportar capi-
tal no desenvolvimento daquela tecnologia, ndo é a quantidade que vai interessar,
mas sim a qualidade daquela patente. Qual é o escopo de protecdo que aquela pa-
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tente confere? Se temos uma patente com o escopo extremamente fraco, que ao final
um concorrente vai poder competir conosco no mercado da mesma forma, fazendo
pequenas modificagdes em relacdo aquilo que esta protegido na patente, a minha
patente ndo tem sentido. E ai, quando estamos tratando de biotecnologia, isso é fun-
damental. A biotecnologia é uma area multidisciplinar. Quando estamos tratando,
por exemplo, da patente para uma vacina recombinante, teremos especialistas de
imunologia, especialistas da area de biologia molecular, da drea de desenvolvimento
de bioprocessos. E uma area onde a inter-relacao entre as equipes é fundamental. E
muitas vezes temos que solucionar questdes de comprovagéo dos requisitos de pa-
tenteabilidade, como o da atividade inventiva. E, quando estamos tratando de novas
tecnologias, ja por si s6 temos uma barreira, que é um receio daquilo que é novo.
Tudo aquilo que é novo traz incerteza, traz muitas vezes inseguranga. Precisamos
suplantar aquela dificuldade inicial em relagdo ao convencimento ptblico e, na 4rea
de biotecnologia néo foi diferente. Quando a protecdo por patente se iniciou nessa
area, foram varias as discussdes em relagdo a protegdo de genes, por exemplo, na
Europa e nos Estados Unidos. Até que ponto vocé estaria protegendo algo que era
novo, inventivo; ou néo, vocé estava trabalhando no campo das descobertas ou vocé
estava trabalhando na verdade com algo que nédo deveria ser patenteado. Um dos
primeiros casos foi relacionado a um horménio que tem uma fun¢do importante no
parto e a patente relacionada dizia respeito a um cDNA que codificava esse hormo-
nio - a relaxina. A patente chegou a ser concedida pelo escritério europeu de patentes
e houve oposi¢do por mais de nove empresas, instituicdes, ONGs, que diziam o se-
guinte: “Nao se pode conceder patente para isso porque estaria se protegendo a vida
humana”. Mas na verdade, por qué? A justificativa desses grupos estava baseada no
entendimento de que a mulher deu origem ao RNA, que por sua vez teria sido usado
para a obten¢do do cDNA. Entdo eles consideravam que a vida humana estava sendo
patenteada e, por isso, patentes para genes humanos ndo deveriam ser concedidas.
Mas, na verdade, a prote¢do ndo recaia sobre a vida humana, mas sobre uma molé-
cula quimica que nada mais era do que o cDNA.

Essas discussoes foram muito debatidas la fora e acabaram dando origem, inclusi-
ve, a uma diretiva européia para regulamentar a protecdo na drea de biotecnologia. As
tecnologias, conforme vao avancando, vdo gerando novos debates e temos que estar
preparados para lidar com essas discussdes e ver o balanceamento dos interesses.

O tempo, desde o lancamento de um novo produto até o surgimento de um con-
corrente, também baseado em um produto inovador, vem caindo consideravelmente
nos dltimos anos, o que demonstra a alta competitividade enfrentada pelas empre-
sas, especialmente na area farmacéutica, ou seja, cada vez mais as empresas estdo
buscando langar produtos inovadores para concorrer com aqueles que ja existem.

Patentes de segundo uso, por exemplo. Patentes de segundo uso sdo importan-
tes? Sdo importantes porque as vezes vocé identifica uma determinada molécula
que sera usada para o tratamento da AIDS, originalmente, e agora vocé identifica
que aquela mesma molécula sera usada para o tratamento do cancer. E isso o que
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a maioria das empresas vem fazendo. Cada vez é mais caro desenvolver ou identi-
ficar novas drogas. E ja existe ai um banco de moléculas com possibilidades de no-
vos usos a serem identificados. Entdo, o que as empresas vém fazendo? Trabalhan-
do em cima desses bancos para identificar, dentre aquele conjunto de moléculas
conhecidas, novas aplica¢des para elas. Entdo, sdo patentes importantes. Acho que,
no caso das empresas nacionais, das institui¢des nacionais, € uma possibilidade im-
portante porque o gasto seria relativamente menor em rela¢do ao desenvolvimento
dessas novas aplicagdes quando comparado a obteng¢do de novas moléculas.

Mas essas patentes tém uma discussdo muito grande que é exatamente até que
ponto a identificacdo daquele novo uso médico associado aquela molécula é algo
realmente novo e inventivo. Estamos tratando de algo que possuia uma ativida-
de que ja era intrinseca daquela molécula? Portanto, a tendéncia tem sido a de se
justificar para aquela patente de segundo uso médico a existéncia de intervencao
humana efetiva para identificagdo daquele novo uso.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento sobe de forma exponencial
e a identificagdo de novas moléculas, moléculas essas que sdo aprovadas para co-
mercializa¢do junto ao FDA, vem caindo ou se mantendo estdvel. Ou seja, ndo vem
acompanhando o crescimento exponencial dos gastos em pesquisa e desenvolvi-
mento. Por isso que as empresas vém, cada vez mais, tentando maximizar o ciclo
de vida dos seus produtos/patentes.

Lei de Propriedade Industrial na biotecnologia

Em relagdo a Lei de Propriedade Industrial brasileira e o que fala em relagdo a
parte de biotecnologia, cito o art. 10 (IX), que menciona:

“Nao se considera invencéo o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biolégicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive os geno-
mas e genoplasma de um ser vivo natural e processos biol6gicos naturais”.

Ja segundo o artigo 18 (III):

“N4o sdo patentedveis o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s microorganis-
P p , g
mos transgénicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade”.

Por conta desses artigos, ndo se concede prote¢do para extrato de planta, mo-
léculas e microorganismos isolados da natureza, por exemplo.

A alternativa nesse campo € buscar a prote¢do no Pais para uma composi¢do farma-
céutica compreendendo o extrato, por exemplo, ou o seu processo de obten¢do, micro-
organismos modificados geneticamente, constru¢des génicas, dentre outros. Importante
lembrar que em outros paises como Estados Unidos e Europa, todas essas concretizagdes
sdo possiveis de prote¢do, devendo o pedido de patente incluir todas elas.
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Considerando produtos que ndo sdo patentedveis. Assim, uma insulina humana
isolada ou purificada de células Beta ndo seria patentedvel, o gene que codifica essa
insulina humana isolada, o microorganismo isolado da natureza, o antibiético x pro-
duzido por esse microorganismo, sementes, extrato e células de plantas e animais
ndo sdo patentedveis no Brasil. Por outro lado, como transformar invencdes nessa
drea em patentedveis? E possivel proteger um vetor de expressao que carreie o gene
que codifica aquela insulina humana, a insulina humana recombinante, o uso do
extrato isolado da planta na preparacdo de um medicamento para o tratamento de
determinada doenga, construgdes génicas em geral, processos de isolamento ou pu-
rificagdo de produtos e processos relacionados a transformagéo de plantas.

Monitorar bancos de patentes é fundamental. Atividade que deve ser feita des-
de o inicio, antes de comecar qualquer projeto de pesquisa.

Monitorar prazo de vigéncia das patentes de interesse para saber quando es-
tardo liberados para langar determinado produto sem violar direitos de terceiros,
identificar patentes que se considere ndo atender aos requisitos de patenteabilida-
de, dentre outros.

E importante que o especialista em patentes atue em conjunto com o especia-
lista em transferéncia de tecnologia, buscando o licenciamento daquelas tecnolo-
gias protegidas, para que elas nao fiquem paradas na gaveta. E importante avaliar,
também, até que ponto é interessante continuar mantendo aquele privilégio.

Ao analisarmos as patentes relacionadas as novas tecnologias, o que vemos?
Reivindicagdes com uma estrutura funcional que ndo caracteriza os produtos ape-
nas através de caracteristicas quimicas ou bioquimicas; os titulares acabam prote-
gendo o resultado dessas pesquisas através de caracteristicas funcionais. Eles aca-
bam criando limita¢des ndo estruturais e que geram uma protecao maior, porque
as vezes se estd protegendo um mecanismo de acdo que independe da estrutura da
molécula e do composto envolvido.

Um exemplo disso é uma patente da Eli Lilly & Co, nos Estados Unidos, que
requer prote¢do para um método para inibir a hipertensédo intraglomerular e a dis-
fungdo renal.

Existem dois grupos de reivindica¢des. Um deles, com reivindicagdes do tipo
Markush, que identifica um composto ou uma familia de compostos caracteriza-
dos por sua estrutura quimica, que ja confere escopo de protecao razoavel. Outro
conjunto de reivindicagdes com um cunho funcional, que protege qualquer com-
posto quimico que iniba essa enzima Beta da proteina quinase C, que venha a ser
usada para inibi¢do da hipertensdo intraglomerular. Qualquer composto que atue
através da inibi¢do dessa enzima da proteina quinase C estaria presente dentro do
escopo de protecdo dessa patente. O que significa isso? Que qualquer molécula, in-
cluindo aquelas que sequer foram pensadas ou idealizadas, estara prevista dentro
do escopo de protecdo dessa patente. Ela tem um escopo extremamente amplo.
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Em relagdo a interagdo universidade-empresa. L4 fora as universidades sdo muito
ativas. Vejam um exemplo de patente relacionada ao horménio do crescimento humano,
uma das patentes biotecnolégicas mais lucrativas. A patente pertence a Universidade
da Califérnia. A Universidade e a empresa Genentech, Inc. acabaram partindo para um
litigio, uma disputa judicial, porque a Genentech foi acusada pela Universidade da Cali-
férnia de violar sua patente relacionada ao hormoénio do crescimento humano. Ao final
as partes fizeram um acordo; o litigio ndo chegou ao fim. Provavelmente a Genentech
propds o acordo porque, primeiro, ndo queria ficar com sua imagem prejudicada junto as
universidades com as quais interage e, segundo, porque deve ter visto que suas chances
de ser bem-sucedida eram pequenas. Por conta desse acordo, a Genentech pagou cerca
de US$ 150 milhdes a Universidade da Califérnia e ainda concordou em construir um
Centro de Ciéncias Biol6gicas no valor de US$ 50 milhdes. As cifras sdo extremamente
elevadas porque 14 se tem uma férmula de célculo baseada em danos punitivos, que
ainda é um pouco diferente da nossa realidade, muito embora alguns juizes ja estejam se
pronunciando nesse sentido em agdes infragdo de marcas e patentes, mas mostra como
as universidades la sdo ativas na protecao e na defesa dos seus direitos.

Nanotecnologia

Quero mencionar um pouco sobre a nanotecnologia, uma area onde também
como a biotecnologia os especialistas tém caracteristicas multidisciplinares. Sdo
profissionais das areas de fisica, eletroeletronica, biomédica, quimica. Um segmen-
to com atuagdo nas mais diversas areas de aplica¢do, desde a indtstria automobi-
listica, passando pela industria quimica, farmacéutica e biotecnolégica. Formula-
¢des, por exemplo, microparticuladas, nanoemulsdes, que melhoraréo a biodispo-
nibilidade da droga, sistemas baseados em microeletrodos revestidos com filmes
poliméricos nanométricos que permitirdo identificar a qualidade da agua, caracte-
risticas de bebidas. Um exemplo é a patente da EMBRAPA relacionada a lingua ele-
trénica, como eles chamam, que nada mais sdo que sensores revestidos com filmes
poliméricos nanométricos, e que tém func¢do bem especifica e vém sendo testados
atualmente pelas empresas certificadoras de café para diferenciar o paladar.

Nos Estados Unidos, foram aprovados cerca de US$ 3,7 bilhdes para pesquisa
e desenvolvimento da nanotecnologia entre 2005 e 2008. Eles tém a protecdo por
patente como algo fundamental, principalmente para as pequenas empresas. Os
Estados Unidos obviamente lideram o ranking no ntimero de patentes concedidas
e esse nimero aumentou entre 1997 e 2002 em mais de 600%, passando para cerca
de 2.650 patentes concedidas na area de nanotecnologia. Esse percentual ainda é
pequeno quando comparamos em relagdo as outras tecnologias protegidas. As pa-
tentes relacionadas a nanotecnologia representam cerca de 2% das patentes prote-
gidas nos Estados Unidos, mas vemos que os investimentos vém sendo crescentes
nessa drea. O mesmo que ocorreu com a biotecnologia, que no inicio da década de
80 possuia um reduzido ntiimero de patentes, e ao final da década de 80, havia um
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volume consideravel de patentes. No inicio, as patentes sairam com um escopo de
protecdo amplo; e o que se tem receio hoje é que as patentes na drea de nanotecno-
logia sejam concedidas da mesma forma, sem um exame mais criterioso, especial-
mente porque é uma drea multidisciplinar em que os examinadores precisam estar
preparados para avaliar essas questdes, ja que vai implicar no conhecimento das
mais diversas dreas. Nos Estados Unidos, o USPTO montou um grupo de trabalho
sO para avaliar se eles vao dividir a reparti¢do norte-americana em setores especi-
ficos, como acontece com a biotecnologia; onde os examinadores sdo divididos em
subgrupos. Estdo avaliando como fazer isto nos Estados Unidos, e esse é o grande
desafio; garantir que as patentes sejam concedidas ap6s um exame realizado por
profissionais tecnicamente preparados, para que tenham um escopo de protegdo
justo aquilo que foi criado. E para isso é preciso que haja examinadores treinados,
ferramentas eficientes e eficazes para busca de documentos de patentes.

Estas sdo situagdes que vocés conhecem, j4 devem ter visto ao longo desses
dltimos dias, do investimento que o Brasil vem fazendo também no Programa Na-
cional de Nanotecnologia.

S6 em ntimero de patentes, fazendo uma pesquisa na base Lattes do CNPq com a
palavra nanotecnologia, por exemplo, apareceram 796 pesquisadores trabalhando com
esse tema. A Unicamp tem cerca de 43 pedidos depositados onde de alguma forma apa-
rece a palavra nano dentro do escopo de protecao. O niimero de publicagdes da Unicamp
no periodo 1991 a 2004 foi de 447 artigos. Quando olhamos em termos de depdsitos de
pedidos de patentes, ainda vemos uma diferenca grande. Isso significa que tudo o que
estd sendo publicado deve ser objeto de patente? Nao, mas talvez a universidade esteja
deixando ainda passar oportunidades importantes em relagdo aquilo que é protegido.

Publicagbes na drea de nanotecnologia no conjunto das principais universida-
des brasileiras: Cerca de 1.700 documentos publicados entre 1991 e 2004.

Desafios para patentes em nanotecnologia: Atrair e treinar examinadores de
patentes com conhecimento suficiente para examinar pedidos na érea, reduzir os
atrasos previstos nas concessdes justamente pela complexidade da matéria. Espe-
ra-se que os exames sejam mais demorados, mas o importante é gerenciar o risco
de concessdo de patentes sem um exame adequado, que acabe dificultando o cres-
cimento e a inovacgdo, ao invés de estimula-los.

O que quero deixar de mensagem? E importante, antes de iniciarmos ou contratar
pesquisas, independente da area que estejamos tratando, formalizar parcerias, cuidar
da questdo da titularidade desde o inicio do projeto, realizar busca em bancos de pa-
tentes desde o inicio do projeto, reavaliar cada etapa adicional do desenvolvimento do
projeto, reavaliar e refazer todas essas buscas para que consigamos minimizar os riscos
para que, quando estivermos com a tecnologia pronta, tenhamos maior certeza de que
teremos o objeto daquela tecnologia protegida por patente. As universidades acabam
perdendo muito quando o objeto das patentes fica parado na mesa dos pesquisadores
ou sem uma avalia¢do apropriada em relagio ao que pode ou néo ser protegido.
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