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Extratos de plantas e derivados

Verdades e Mentiras sobre a patenteabilidade no Brasil
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Resumo

Inicialmente, o presente artigo destaca a crescente valorizacio da
biodiversidade, ressaltando também o grande interesse que a flora e a fauna
brasileiras despertam a nivel internacional. Em seguida, o artigo em questao
salienta que os principais detentores de documentos de patente associados a
plantas tipicamente nacionais sao estrangeiros. Desta forma, o referido artigo
enfatiza a falta de estimulo ao conhecimento dos pesquisadores e empresarios
brasileiros sobre o tema “patentes”. Conseqiientemente, o presente trabalho
aponta as dividas mais freqiientes acerca do tema em questio e, assim, esclarece
as mesmas. Entdo, este artigo desmistifica os principais equivocos acerca do
assunto e, finalmente, apresenta informacoes relevantes, as quais devem constar

de um pedido de patente na drea de produtos naturais, especificamente no
ambito das pesquisas com extratos de plantas e seus derivados.

Introduciao

“A biodiversidade estd na moda”.
Nio é um exagero, mas sim um resu-
mo real do que tem caracterizado o
cendrio internacional. H4 uma cres-
cente valoriza¢io dos produtos da na-
tureza, considerados confidveis e se-
guros. Desta forma, as grandes com-
panhias, visando atendera um merca-
do consumidor cada vez mais exigen-
te, tém procurado novas moléculas
detentoras de atividade biolégica no
chamado “ouro verde”, ou seja, exa-
minando os elementos que constitu-
em a biodiversidade (Ferreira et al,
1998; Calixto, 2000; Megale, 2002).

Contudo, aolongo deste proces-
so de busca por novos principios ati-
vos, ¢ evidente a enorme disparidade
existente entre os paises desenvolvi-
dos e os denominados paises em de-
senvolvimento. Os primeiros possu-
emuma enorme quantidade de recur-
sos para serem investidos em pesqui-
sa e desenvolvimento, mas nao possu-
emuma biodiversidade tao rica quan-
to os segundos. Estes, por sua vez,
apresentam um vasto nimero de re-
presentantes da flora e da fauna, a
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exemplo do Brasil —o pais detentor da
biodiversidade mais rica do mundo,
porém nio tém a mesma disponibili-
dade financeira para a realizacio de
investimentos na drea em questao e
tampouco contam com um sistema
efetivo para controlar o acesso aos
seus recursos genéticos. Pafses como
o Brasil, portanto, sioalvos de atencio
internacional. Porém, sio poucos os
casos onde a soberania dos paises
sobre os seus recursos genéticos, a
qual foi determinada pela Convencao
da Dibersidade Biologica, é respeitada
e eles recebem algum beneficio resul-
tante da exploracio comercial dos
seus recursos genéticos (Dutfield, 2000;
Santilli, 2003; UNEP, 2004). Pelo con-
trdrio, oresultado de tal disparidade é
abiopirataria.

A realidade evidencia que ele-
mentos pertencentes a biodiversidade
dos paises em desenvolvimento sio,
na sua grande maioria, levados para o
exterior de forma clandestina e
pesquisados. Estas pesquisas tém ge-
rado depdsitos de pedidos de patente
por parte de grandes companhias in-
ternacionais. Tal afirmativa pode ser
exemplificada pelos resultados de uma



andlise feita pelo presente grupo, onde,
ap6s examinar centenas de documen-
tos de patente provenientes de diver-
sos paises, e os quais estio relaciona-
dos a plantas tipicamente brasileiras,
verificou que apenas 5.8% destes sio
de titulares nacionais (dados nao mos-
trados).

Seria uma grande injustica justifi-
car esta notéria auséncia de pesquisa-
dores/universidades/ Institui¢cdes de
pesquisa ou empresdrios brasileiros
como detentores de documentos de
patentes pelo simples fato de nio
serem realizadas pesquisas associadas
as plantas e seus derivados em nivel
nacional. Afinal, o Brasil conta comum
quadro de recursos humanos altamen-
te qualificado para a realizacido de
pesquisas na drea em questio, sendo
amplamente divulgados os resultados
promissores que eles tém alcangado
no decorrer de tais pesquisas.

Todavia, é fundamental ressaltar
que a falta de uma politica nacional de
inovagio, a qual valorize a patente
como indicador de produtividade,
pode serum dos fatores responsdveis
por tal cendrio brasileiro. Os pesquisa-
dores saoavaliados pela publicaciode
artigos cientificos, participacdo em con-
gressos etc., mas nio sio orientados,
ou melhor, nio tém estimulo para
aprenderacerca do tema “patentes” e,
desta forma, proteger os seus resulta-
dos antes de reveld-los. Logo, o pais
assiste a representantes da sua flora
sendo protegidos por estrangeiros atra-
vés do sistema de patentes e, em
situagdes nAo raras, paga precos ele-
vados por produtos feitos a base de
plantas tipicamente nacionais.

Assim, o presente trabalho abor-
da a patenteabilidade dos produtos
naturais no Brasil, enfatizando a possi-
bilidade de protec¢ao de resultados de
pesquisas com extratos de plantas e
derivados no territério nacional, sali-
entando a importancia deste tipo de
protec¢io, além de esclarecer as davi-
das mais comuns por parte de pesqui-
sadores ou empresarios nacionais acer-
ca deste tema, além de fornecer as
principais informacdes que devem
constar de um pedido de patente na
area em questao.

Metodologia

A metodologia empregada na
determinacao do escopo de prote¢io
dos produtos naturais no Brasil, espe-
cificamente os extratos de plantas e
seus derivados, foi a andlise da Lei de
Propriedade Industrial Brasileira - Lei
9279/96 (Brasil, 1996). A detec¢io
das principais duvidas associadas ao
tema “patentes” foi decorrente do
contato com pesquisadores e empre-
sdrios brasileiros durante a experién-
cia profissional na Funda¢ao Oswaldo
Cruz, alémda observacio de informa-
¢coes preliminares na literatura perti-
nente adrea em questao (Assumpcao,
2001;Chamas, 2001). Finalmente, os
detalhes acerca de bases de dados de
patentes foram resultantes da obser-
vacaodas pdginas eletronicas do Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industri-
al do Brasil (INPD), do United States
Patent Office e do European Patent

Office.

Resultados e discussao

Inicialmente, é fundamental sali-
entar a importancia da prote¢iao de
resultados de pesquisas, independen-
temente da drea de enfoque delas.
Sejam estas vinculadas as plantas, ou
nao, comumente sao resultantes de
anos de pesquisa, durante os quais
foraminvestidos recursos para o pros-
seguimento e a finalizacao dos expe-
rimentos. E tais investimentos, em
muitos casos, podemalcancar valores
altissimos. Desta forma, como seria
interessante obteralguma compensa-
¢ao pela obtengao dos resultados em
questao. E se esta compensagao nao
fosse apenas o reconhecimento pelo
mundo cientifico, mas também algu-
ma espécie de retorno financeiro de-
corrente da exploracio econdmica
deles? Tal retorno financeiro poderia
ser empregado no desenvolvimento
de novas pesquisas e assim sucessiva-
mente.

Porém, para se obter a compen-
sacdo supracitada através da
comercializacao do objeto resultante
de uma dada pesquisa, nao é aconse-
lhdvel que ela possa ser reproduzida
livremente. Ela precisa estar protegida
de forma a que o seu detentor, ou um
terceiro autorizado por ele, possa re-
produzi-la de uma forma privilegiada.
E o sistema de patentes confere tal

privilégio, na medida em que o Estado
confere ao titular de uma patente o
monopolio temporal sobre o objeto
dela. Casootitular de tal patente assim
deseje, poderd concederlicencga para
um terceiro usufruirdo monopdlio em
questdo. No entanto, este terceiro pre-
cisard pagaraotitularuma determina-
da quantia a ser previamente acorda-
da.

Contudo, respeitosamente, € pos-
sivel destacar que o cendrio nacional
pode ser caracterizado, quanto ao ni-
vel de conhecimento sobre o tema em
questado, pela existéncia de trés gru-
pos distintos de pesquisadores ou em-
presarios:

Em relagdo ao primeiro grupo,
nestes encontram-se pesquisadores ou
empresarios nacionais que ja utiliza-
ram, pelo menos uma Unica vez, o
sistema de patentes para a prote¢io
de resultados de suas pesquisas. En-
tao, no decorrer do processo de solici-
tacao da referida protecio, tiverama
orientagio de profissionais
especializados no assunto acerca das
caracteristicas do sistema em questao.
Assim, tornaram-se conscientes a res-
peitodaimportincia de estarem aten-
tosa protecao da informacio antes de
reveld-la a terceiros e, em muitos ca-
sos, caracterizam-se como difusores
deste conhecimentoadquirido. Porém,
a realidade brasileira evidencia que
este grupo abrange a minoria dos
pesquisadores ou empresdrios do pais
(Chamas, 2001).

Os segundos correspondem aos
pesquisadores brasileiros, os quais, em
virtude do préprio sistema nacional
paraaavaliacio das suas produtivida-
des, nunca foram alertados quanto a
necessidade de protecio dos resulta-
dos das suas pesquisas. Logo, estdo
completamente atentos a continuida-
de das suas pesquisas e ao desenvol-
vimento de novos projetos de traba-
lho, cujos resultados sao revelados
mediante os meios de divulgacao mais
empregados no ambiente académico,
a exemplo da publicagio de artigos
cientificos e da participa¢do em con-
gressos. Estes pesquisadores obtém o
merecido mérito cientifico pelos seus
resultados, mas deixam de usufruir dos
beneficios decorrentes da exploracio
econdmica de objetos de documentos
de patentes dos quais sejam invento-
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res.

No terceiro grupo estdo pesqui-
sadores ou empresdrios nacionais que
ja tiveram contato, de alguma forma,
com informagoes sobre o sistema de
patentes. Porém, estdo repletos de
duvidas a respeito do presente tema.
E, somadosa estas davidas, possuem,
por algum motivo, determinadas in-
formacoes que nio correspondem 2
realidade do sistema em questao ou,
em outras palavras, nio sao verdadei-
ras e podem ser caracterizadas como
“falsos mitos” vinculados a drea de
patentes. Tanto as dividas quanto os
“falsos mitos” precisam ser esclareci-
dos.

Dentre as davidas mais freqtien-
tes, as quais foramidentificadas quan-
do do desenvolvimento do artigo em
questao, é possivel mencionar e, en-
tao, esclarecer:

1) A patente é internacional, ou seja,
umavez requerida em um dado pais,
vale para todo o mundo?

A resposta ¢ nido. A Patente ¢
territorial, valendo apenas nos territ6-
rios em que a solicitagao da prote¢io
foi realizada. Logo, caso se requeira
este privilégio somente no Brasil, qual-
quer individuo no mundo podera re-
produzira pesquisa e comercializar o
produto dela, exceto no territério bra-
sileiro.

2) E necessdrio depositar pedidos de
patente em todos os paises aonde se
deseja obter protegdo em um mesmo
momento?

Niao. De acordo com um dos

tratados mais antigos relacionados as
patentes, conhecido como Conven-
cao da Unido de Paris/CUP (WIPO,
2002), ha um prazo de 12 meses,
contados do primeiro depésito de
pedido de patente, para que sejam
efetuados os depdsitos dos pedidos
de patente denominados correspon-
dentes. O primeiro depésito geral-
mente € feito no pais de origem do
inventor, por exemplo o Brasil, mas
nio se trata de uma regra.
3) E se neste periodo alguéem tomar
conbecimento do conteudo da pes-
quisa e depositar pedidos de patente
referentes a ela no exterior?

Caso estes dep0dsitos sejam feitos
dentro do prazo de 12 meses
supracitado, nio é necessario ter qual-
quer preocupag¢io; pois, de acordo
coma CUP (WIPO, 2002), o seu pedi-
do, caso contenha matéria patentedvel,
éaquele que serd concedido. O outro
pedido serd negado.

4) Como decidir sobre os paises em
que ha necessidade de requerer pro-
tecao?

Geralmente, a escolha dos terri-
térios onde a protegio serd solicitada é
feita mediante a andlise de trés fato-
res, em conjunto ou isoladamente. O
primeiro, ¢ referente a existéncia de
mercado consumidor para a matéria
objeto do documento de patente. O
segundo, é a possibilidade da industria
local reproduzira referida matéria. No
que dizrespeito ao terceiro fator, este
estd associado a existéncia de poten-
ciais parceiros para executar tal repro-
ducio do objeto da patente.

5) E se um determinado individuo
desejar reproduzir uma pesquisa ob-
Jeto de patente, mas apenas para fins
de pesquisa? E possivel?

Esta ¢ uma das grandes davidas
detectadas. A resposta é, sim. Afinal, a
patente niao pode impedir o progres-
sotecnoloégico e, portanto, o conheci-
mento das informacdes contidas nela
pode resultar em novas pesquisas,
cujos resultados, no futuro e desde
que atendam aos requisitos de
patenteabilidade, também poderao ser
privilegidveis. Porém, caso este indivi-
duo mude de idéia e deseje explorar
o objeto da patente com fins comerci-
ais, terd que solicitara autorizacio do
titular desta patente.

6) Qualquer resultado de pesquisa é
patenteavel? O que torna os resulta-
dos de uma pesquisa patentedveis?

E fundamental a compreensiode
que nio é qualquer resultado de pes-
quisa que pode obter privilégio pelo
sistema de patentes. Apenas aqueles
que atendem, simultaneamente, a trés
requisitos de patenteabilidade pode-
raoser protegidos. O primeiro requisi-
to€aNOVIDADE, ouseja, os resulta-
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dos da pesquisa devem ser novos, nao
tendo sido revelados sob nenhuma
forma (oral, escrita, etc.) antes do
depésito do pedido de patente. O
segundo requisito corresponde a APLI-
CACAO INDUSTRIAL, ou melhor, os
resultados precisam ter utilizacio em
qualquertipo de industria, a exemplo
da farmacéutica e da alimenticia. O
ultimo requisito é o mais subjetivo e
corresponde a ATIVIDADE INVENTI-
VA, nao podendo ser 6bvio para um
técnico noassunto caso ele fosse cha-
mado para solucionar o mesmo pro-
blema inicial que motivou o pesquisa-
doradesenvolver o trabalho e obter os
resultados finais. Em outras palavras,
nio pode ser uma mera combinacio
de meios conhecidos por outros de
mesma fungao.

7) E possivel proteger uma idéia?

Nio. E preciso que a idéia esteja
concretizada, ou melhor, que tenha
sido demonstradaa suaaplicagio. Por
exemplo, ndo basta mencionar que o
extrato de uma determinada planta
possui atividade antiinflamatoéria; é
necessario demonstrar o referido efei-
to.

8) Qual o momento de depositar um
pedido de patente?

Esta ddvida também é muito im-
portante. Nao é necessdrio esperar o
alcance da escala industrial dos resul-
tados da pesquisa para, entdo, reque-
rer a protecao deles. De forma algu-
ma. O momento exato para requerer
a protec¢do ¢é tdo logo se comprove a
aplicagido desejada, a exemplo da ati-
vidade antiinflamatéria supracitada. Ge-
ralmente, esta comprovac¢io ocorre
ainda na escala de laboratério. Assim,
neste caso, este ¢ o momento adequa-
do. E todo este cuidado deve ser
realizado de forma a evitar que tercei-
ros, a exemplo de grupos de pesquisa
que estejam trabalhando em projetos
similares, depositem pedidos de pa-
tentes prioritariamente.

9) O titular precisa esperar a
concessdo da patente para poder
comercializar o seu objeto de forma
privilegiada?



Nio. Afinal, quando se deposita
um pedido de patente ji se adquire a
expectativa de direito sobre o objeto
do pedido. Logo, a partir do depésito,
quem quer que deseje explorar o seu
conteuido comercialmente terd que
solicitar a autorizagdo daquele que
depositou o pedido.

10) E se o pedido de patente ndo for
concedido?

Serd necessdrio devolver o di-
nheiro aquele a quem o depositante
autorizou a explora¢do econdmica?
Nio. Apenas, a partirda data da nega-
tiva ao pedido de patente, este nio
precisard mais pagar pela sua utiliza-
¢lono territério do pais que negou tal
protegao.

11) Quem concede patentes no
Brasil?

Trata-se do Instituto Nacional da
Propriedade Intelectual/INPI, o qual
possui um quadro de funciondrios
especializados em diferentes dreas do
conhecimento humano. Dentre estes
funcionarios, encontram-se os exami-
nadores de pedidos de patente, os
quais analisama patenteabilidade das
informag¢des contidas nos pedidos de
patente depositados e, assim, conce-
dem ou ndo a prote¢io por patentes.
OINPI esta localizado no Rio de Janei-
1o.

12) Mas, e se o interessado ndo morar
no Rio de Janeiro? Como poderd re-
querer lal protecao?

O INPI possui delegacias em ou-
tros estados, as quais estdo prontas
para receber os referidos pedidos. O
Instituto também fornece a alternativa
dos pedidos serem encaminhados via
correio.

13) Qual é o tempo de vigéncia de
uma patente? E depois da expiracdao
deste prazo, o que ocorre?

A patente possuia vigéncia de 20
anos, contados da data do depésito do
pedido de patente. Apés este prazo, a
matéria objeto da patente é considera-
da de dominio publico, podendo ser
livremente utilizada por qualquerindi-

viduo interessado nela.
14) A quem pertencem as invengoes?

A Lei de Propriedade Industrial
Brasileira —Lei 9279/96 (Brasil, 1996)
—determina que, quando a obten¢ao
dos resultados de uma pesquisa esti-
ver associada a um contrato de traba-
lho cuja execucdo ocorra no pais, a
invencao pertence ao empregador.
Aqueles que participaram da pesquisa
podem ser denominados inventores.
Em outro caso, quando a pesquisa
resultar de atividades nao relacionadas
ao contrato de trabalho e o pesquisa-
dornaoutilizar qualquertipo de recur-
sodo empregador, a inveng¢ao perten-
cerd exclusivamente ao empregado.
Por ultimo, quando a obtengao dos
resultados da pesquisa estiverassocia-
daa contribui¢ao pessoal do emprega-
do e de recursos do empregador, en-
tdo a invencao pertencerd a ambos.

15) Os inventores recebem algum
tipo de prémio pelo desenvolvimento
de resultados objeto de documentos
de patente?

No casoda obteng¢io dos resulta-
dos estar associada ao contrato de
trabalho, ainda deacordo coma Leide
Propriedade Industrial Brasileira —Lei
9279/96 (Brasil, 1996) —as entidades
da administragio publica deverao, a
titulo de incentivo, prever premiacio
aos inventores sobre os valores
auferidos com o pedido de patente ou
com a patente concedida.

16) Depois do depasito do pedido de
patente ou da patente concedida,
ainda é necessdario mais algum tipo
deprovidéncia?

Sim. E importante que o reque-
rente nio se esqueca de pagaras taxas
de manuten¢iao do pedido, ouseja, as
anuidades deles. O mesmo devera ser
feitoapdsa concessio da patente. Ao
longo do periodo de vigéncia do pedi-
do de patente ou da patente concedi-
da, caso sejam feitas quaisquer tipos
de exigéncias pelos 6rgaos oficiais
que concedem patentes, elas também
deverdo ser cumpridas dentro de pra-
zos estipulados por eles, sob pena de
perda do pedido de patente ou da

patente concedida.

17) Qual a diferenca entre ‘autor’ e
‘inventor’?

Nadrea de patentes, o significado
de ‘inventor’ ¢ diferente daquele ca-
racteristico para o ‘autor’ de um traba-
lho cientifico. ‘Inventor’ € aquele que
contribuiu intelectualmente para o
desenvolvimento da pesquisa e a con-
sequiente obten¢ao dos resultados. Nao
éaconselhdvel incluir como ‘invento-
res’aqueles que desempenharamape-
nasatividades mecanicasaolongoda
pesquisa, nao tendo exercido qual-
quer papel intelectual no decorrer
dela. Porém, hd a necessidade de que
tal decisao seja tomada de forma sen-
sata, a fim de se evitar que injusticas
sejam cometidas.

Emrelacioasidéias equivocadas
arespeitodotema “patentes”, a inves-
tigacao que originou o presente artigo
determinou que as mais comuns sao
aquelas descritasa seguir:

1) “Patentear” resultados de pesqui-
sa custa caro!’

E preciso ter cuidado ao realizar
tal afirmativa. No Brasil, a taxa de
depésito de um pedido de patente
custa, no maximo, R$140,00. E de
acordo com a Resolucao 104/03 do
INPI, esta retribui¢ido ¢ reduzida em
cerca de 60% quando os requisitantes
forem pessoas naturais, ou
microempresas, ou institui¢cdes de en-
sino e pesquisa, ou sociedades/associ-
acoes com intuito ndo-econdmico ou
orgaos publicos (INPI, 2004).

No que diz respeito as anuidades
de um pedido de patente ou de uma
patente concedida, os seus valores
variam de R$ 195,00 até R$ 1.950,00.
Porém, é importante ressaltar que,
assim como mencionado para a taxa
de dep6sito, também existe a mesma
possibilidade de redu¢iao de 60% so-
bre os valores destas anuidades (INPI,
2004).

Contudo, é importante mencio-
nar que, no exterior, oS Custos NnAo sao
damesma ordem de grandeza daque-
les em nivel nacional. Para se efetuar
o depésito de um pedido de patente
em qualquer pais, é necessario utilizar
os servicos de escritérios de proprie-
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dade intelectual existentes neles. E
cada umdestes escritérios cobra, além
dastaxas oficiais associadas aos pedi-
dos de patente ou as patentes conce-
didas, honorarios referentes as suas
atividades profissionais. E tais cobran-
¢as sao feitas na moeda local. Logo,
apenas tendo como base o d6larame-
ricano, € possivel verificar como as
ordens de grandeza sao diferentes em
relagio aos custos com os pedidos de
patente ou patentes concedidas no
Brasil.

Todavia, é importantissimo res-
saltar que algumas universidades e
institui¢des de pesquisa brasileiras ja
contam com setores especializados
em patentes dentro das suas instala-
¢oes, os quais tém todo o apoio
institucional para, caso julguem perti-
nente, arcar com OS custos
supracitados. Sem duvida alguma, tais
setores sao fundamentais aos pesqui-
sadores como um todo e para as pré-
prias universidades ou institui¢coes.
Alguns deles jd encontram-se mais
estabelecidos do que outros, na medi-
da em que possuem mais experiéncia
neste tipo de atividade, seja perante a
propria universidade/Instituigio, seja
perante o ambiente externo a elas.
Neste caso podem ser incluidas, por
exemplo, a Coordenacdo de Gestdo
Tecnolégica da Fundacio Oswaldo
Cruz e a Area de Propriedade Intelec-
tual do CENPES/Petrobris, as quais
vém, aolongo dosanos, difundindoas
suas experiéncias aqueles interessa-
dos no assunto. Outros setores
especializados emassuntos relaciona-
dosa propriedade intelectual, tal como
a patente, apesarde nioinstituidos hd
muito tempo, estiao se consolidando a
cada dia (REPICT, 2003).

Os empresdrios locais, por sua
vez, tém a oportunidade de contar
com os servi¢os de escritérios priva-
dos especializados no presente tema.
O Brasil conta com escritérios alta-
mente qualificados para o desempe-
nho de atividades relacionadas as pa-
tentes, dentre outras.

Porém, seja noambito das univer-
sidades e instituicoes de pesquisas
seja no setor privado, a utilizagdo des-
te tipo de servico especializado ainda
é muito timida. Normalmente, esta
procura € espontanea, ou seja, por
parte de apenasalguns integrantes de

Intituigdes ou poucos empresarios
nacionais. O ndmero de pedidos de
patente depositados ou de patentes
concedidas, por exemplo, nio é con-
dizente com o tamanho e a importan-
cia dasuniversidades e instituicdes de
pesquisa brasileiras nos cendrios naci-
onal e internacional.

2) ‘Por ser pesquisador e trabalbar
em beneficio da sociedade, ndo é
correlo ter preocupacdo em ‘patente-
ar’! Afinal, tal atitude seria uma es-
pécie de lucro sobre a sociedade!’

Também ¢é fundamental ter cau-
tela ao afirmar que, por trabalhar em
uma institui¢ao publica, nio é possivel
pensarem ‘patentes’. Justamente pelo
fatode ainstitui¢ao ser publica, e cujo
principal objetivo é realizar pesquisas
no intuito de trazer beneficios a socie-
dade, torna-se importantissimo uma
reavaliacdo de tal conceito. Afinal, caso
uma institui¢ao publica seja detentora
de um pedido de patente ou de uma
patente concedida, ela podera produ-
zir o objeto de tal documento patente
sem qualquer tipo de concorréncia.
Entao, poderad fornecé-lo gratuitamen-
te a sociedade e ndo ser influenciada
pelos precos estabelecidos pelo mer-
cado. Poroutro lado, se tal instituicio
nio puder produzir este objeto, ela
ainda tem o direito de licenciar a
produgao a um interessado capaz de
realiza-la e, com os beneficios oriun-
dos de tal explorag¢io econdmica, po-
derd investir no desenvolvimento de
novos projetos de pesquisa que visem
atenderaos anseios da populacaona-
cional.

3) ‘A Patente impede a publicagdo de
artigos cientificos!’

Esta no¢io é completamente
equivocada. De forma alguma a pa-
tente impede a publica¢ao de artigos
cientificos. Na realidade, ¢ importante
apenasatrasara divulgacao dosresul-
tados da pesquisa até que o respectivo
pedido de patente seja depositado.
Por exemplo, caso um pedido de
patente seja depositado junto ao INPI
hoje a5 8:00 hs da manha, as 8:01hs jd
é possivel realizar tal divulgacao.

Porém, é importante enfatizar que,
em uma situacao ideal, seria aconse-
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lhavel revelar os resultados contidos
em um pedido de patente apés um
prazo de 18 meses contados do dep6-
sito prioritdrio. Esta recomendacio é
baseada no fato do pedido ficar sob
sigilo, por exemplo, no Instituto Naci-
onal da Propriedade Industrial do Bra-
sil/INPI, durante o periodo em ques-
tao. Neste prazo, caso um terceiro
procure obterinformacdes sobre o seu
pedido de patente, nio terd éxito. As
informacgdes apenas poderao ser ad-
quiridasapés o término de tal periodo.
Assim, nesta situag¢io ideal, o pesqui-
sador estararia em posi¢ao vantajosa
em relagio a terceiros que atuam em
projetos de trabalho similares ao rela-
cionadoa sua pesquisa.

Contudo, é notoria a forma de
averigiiagao da produtividade dos pes-
quisadores nacionais. Logo, nos casos
em que os pesquisadores utilizam o
beneficio da protecao dos seus resul-
tados mediante o sistema de patentes,
o mdximo que os profissionais da drea
de patentes conseguem € um atraso
da revelacido da invencdo até que o
depésito do pedido de patente seja
realizado. Comumente, ap6s estadata,
tais pesquisadores enviam os seus ar-
tigos para publicacdo, ou revelam os
seus resultados em congressos etc.

4) ‘Caso resultados de pesquiisa sejam
revelados antes do deposito de um
pedido de patente, ja ndo ba chance
de se obter qualquer protecao

para eles’

Cabe ressaltar que, caso todos os
resultados de uma pesquisa sejam re-
velados anteriormente ao depésito de
um pedido de patente, ainda hd
chance de se requerer protecao para
eles em alguns paises, e mediante o
sistema de patentes. A justificativa
para esta afirmacao é dada pelo fato
de determinados paises, a exemplo
do Brasil, dos Estados Unidos e Japao,
estabelecerem uma espécie de prazo
de caréncia, conhecido como “perio-
do de graga”, para o depésito de
pedidos de patentes posteriores a di-
vulgacdo de seus contetdos. Assim,
caso o pedido de patente seja deposi-
tado dentro de tal periodo, ndo serd
considerado qualquer prejuizoaoaten-
dimento do requisito da NOVIDADE.
No Brasil e nos Estados Unidos, por



exemplo, tal prazo é de 12 meses
contadosa partirda data da revelacio
em questdo. No Japao, por sua vez,
este periodo é de 6 meses a contar de
tal divulgacido (Brasil, 1996; Japan,
1999; United States, 2001). Porém, a
maioria dos paises nao apresenta este
tipo de salvaguarda. Logo, para este
tipo de divulgacio prévia, os territori-
os onde a protecio poderd ser
requerida fica bastante restrito.

Ainda é necessirio enfatizar que,
quando da revelagao parcial das infor-
magoes resultantes de uma pesquisa,
€ fundamental analisar cada palavra
utilizada ao longo de tal revelacao.
Desta forma, serd possivel identificar
se houve comprometimento total ou
parcial quantoa NOVIDADE dos resul-
tados da pesquisa. Caso haja um com-
prometimento total, apenas serd pos-
sivel requerer a prote¢iao nos paises
que permitema utiliza¢ao do periodo
de graca. Por outro lado, caso o con-
teddo revelado nio comprometa to-
talmente a NOVIDADE da invengio, o
pedido poderd ser depositado em
qualquer territério desejado. Todavia,
nestes casos, naqueles paises sem o
chamado “periodo de graca”, apenas
os elementos da invencao nao revela-
dos anteriormente poderdo ser
privilegidveis. Nos territérios que apre-
sentam tal prazo de caréncia, a inven-
¢lo poderd ser protegida por comple-
to.

Também ¢é imprescindivel co-
mentar que, para os casos onde nao
ha como evitara divulgacao dos resul-
tados de uma pesquisa em data ante-
rior ao dep6sito de um pedido de
patente, é aconselhdvel verificar a
possibilidade de revelar as informa-
¢oes principais sob a forma mais geral
possivel. Por exemplo, em vez de
mencionar a espécie de uma planta
cujo extrato possui atividade
farmacolégica, é prudente relatd-la
apenas pelo nome do seu género, ou
da sua familia, ou até mesmo de um
modo codificado, a exemplo de ‘plan-
ta X’. Todo este cuidado, realmente,
visa “esconderas informacdes ou nio
abrir o jogo” e, assim, procurar se
defender quanto a futuros
questionamentos em relacio ao nio
atendimento dos requisitos de
patenteabilidade por parte dos resul-
tados da pesquisa.

5) ‘A patente impede adefesa de tese!’

Assim como noitemanterior, esta
informa¢aonaodeve ser generalizada.
Caso nao haja a possibilidade de se
depositarum pedido de patente antes
da defesa de uma tese relacionada ao
contetudo do referido pedido, ha uma
alternativa que vem sendo aceita por
diversas universidades e instituicoes
de pesquisa brasileiras: realizar uma
“defesa de tese fechada”. Ou seja,
apenas os membros da banca e os
orientadores poderio assistir a dita
defesa, mediante a prévia assinatura
de um documento intitulado “termo
de confidencialidade”. Através da assi-
natura deste termo, estes se compro-
metem a ndo divulgar o contetdo da
pesquisa até que o pedido de patente
seja depositado, ou até que termine o
processode andlise da patenteabilidade
dos resultados desta pesquisa e, entdo,
se conclua que eles niao sao
patentedveis e, portanto, podem ser
divulgados. Todavia, hd locais que ndo
aceitam este tipo de defesa, afirman-
do que eladeve ser publica e, portan-
to, podendo serassistida por qualquer
pessoa interessada no tema. Logo,
esta alternativa somente pode ser em-
pregada quando da sua permissao por
universidades e instituicdes de pes-
quisa.

6) ‘Oexaminadordepedido depaten-
teverificard se os meus resultados sao
toxicos!’

E fundamental esclarecer que
um examinador de pedido de paten-
te, quando da andlise da pertinéncia da
prote¢io dos resultados de uma pes-
quisa pelo sistema de patentes, ape-
nas pode considerar os trés requisitos
de patenteabilidade comentados an-
teriormente. Entao, por exemplo, no
caso de uma pesquisa que envolva
uma composi¢io para combateraasma,
eles nao podem julgar se ela € téxica
ou nio. Este papel é conferido ao
orgao oficial de registro de medica-
mentos de cada pais.

7) ‘Os meus resultados sao novos!’
Nao é aconselhavel afirmar a

NOVIDADE de resultados de pesqui-
sa, apenas tendo como base uma revi-

sao bibliografica feita na literatura ci-
entifica. Porém, tal afirmativa é bas-
tante freqiiente no meio académico
nacional.

Ainda como uma conseqiiéncia
da falta de estimulo ao aprendizado
sobre o sistema de patentes, os pes-
quisadores brasileiros nio possuem
uma nocao sobre a importancia da
literatura patentdria como uma fonte
de informacao técnico-cientifica. Nao
seria exagero afirmar que o mesmo
quadro pode seraplicado aos empre-
sarios nacionais.

Neste sentido, é fundamental sa-
lientar que a literatura patentdria €
constituida por documentos de paten-
te provenientes de diversos paises do
mundo, sejam estes pedidos de pa-
tente ou patentes concedidas. Um
levantamento realizado por especia-
listas na drea de patentes verificou
que este tipo de literatura contém
documentos inéditos, os quais niao
foram revelados sob nenhuma outra
forma de divulgacio e, no caso de
terem sido revelados, tal revelacio
somente aconteceu apos o depdsito
do respectivo pedido de patente
(Macedo et al, 2001). Desta forma, é
possivel enfatizar que a literatura de
patentes é caracterizada por conter
informacgdesinéditas e atuais, as quais
estdorelacionadas as diferentes dreas
do conhecimento humano.

Entio, antes de iniciar qualquer
projeto de pesquisa, assim como ao
longo de todo o seu desenvolvimento
e, finalmente, quando da andlise da
patenteabilidade dos resultados dele,
éimprescindivel observarnioapenas
aliteratura cientifica, como também a
literatura patentdria. Desta forma, é
possivel evitara chamada “reivencio
daroda”, ouseja,a obtengio de resul-
tados outrora obtidos por terceiros,
nao desperdicando tempo e recursos
emalgojd desenvolvido anteriormen-
te. E, além disso, a constante analise
das informacgdes contidas na literatura
patentdria permite direcionar a pes-
quisa no sentido da obtencao de resul-
tados passiveis de prote¢io pelo siste-
ma de patentes.

Mas, como verificar se determina-
dos resultados de pesquisa atendem
aos requisitos de patenteabilidade? Os
profissionais vinculados a drea de pa-
tentes costumam empregar o seguin-
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teraciocinioaolongo da execugio das
suas atividades: uma pesquisa é de-
senvolvida com o objetivo de solucio-
nar um determinado problema. Este
problema, o qual pode ser novo ou
antigo, ¢ o que funciona como uma
motivagido para o delineamento de
uma linha de investigacao e a conse-
quente obtengdo da solugio almejada.
Logo, aforma empregada para soluci-
onar o problema original constitui uma
obra do intelecto humano e, desta
forma, precisa seranalisada quantoao
atendimento aos requisitos de
patenteabilidade.

Assim, é importante verificar se
esta forma ja era previamente conhe-
cida, por exemplo, pelo fato de tercei-
rosja a terem empregado para soluci-
onar o mesmo problema. Caso tal
forma seja completamente inédita, os
resultados sdo patentedveis. Mas, se
forem encontradas formas similares,
estas deverdo seranalisadas quantoa
possiveis diferencas em relacioaque-
lado pesquisador. Contudo, nio sendo
possivelidentificar qualquer diferenca
que comprove oato inventivo associ-
ado a pesquisa ora em foco, hd um
sério comprometimento da
patenteabilidade dos seus resutlados
e, portanto, nao é aconselhdvel reali-
zar o dep6sito do pedido de patente.
Porém, caso seja possivel identificar
vantagens do trabalho do pesquisador
perante aqueles decorrentes das lite-
raturas cientificas e patentarias, estas
deverdo ser apontadas no pedido de
patente de maneira a defender a
patenteabilidade dos seus resultados.

A literatura de patentes pode ser
consultada mediante uma busca ma-
nual, ou através de uma busca
informatizada. A “busca manual” é de-
finida como aquela realizada no que
pode ser denominado “bibliotecas de
patentes”. Os documentos sao arqui-
vados de acordo com uma classifica-
¢lo internacional de patentes, a qual
foi criada para facilitar a recuperagio
dasinformacoes e, assim, evitar que os
usudrios tenham que observar todos
os documentos de patente publicados
atéaatualidade, quando, na verdade,
tém o interesse apenas por um deter-
minado ramo do conhecimento
tecnolégico (WIPO, 2003). O Instituto
Nacional da Propriedade Industrial do
Brasil/INPI, assim como diversas re-

parti¢des oficiais de propriedade inte-
lectual ao redor do mundo, possuem
um acervo contendo documentos de
patente origindrios de vdrios paises.
Assim, o interessado pode compare-
ceratais bibliotecas e, entdo, pesquisar
os referidos documentos manualmen-
te.

Porém, ha um outro tipo de bus-
ca,a “busca informatizada”, cuja reali-
zagao ¢ feita via off-line (CD-ROMs)
ou via on-line (paginas eletronicas).
Os dois tipos de possibilidade de “bus-
cainformatizada” propiciamuma ana-
lise de documentos de patente prove-
nientes de diversas regides do mundo,
dependendo do acervo disponivel.
Contudo, a busca on-linecontém do-
cumentos mais atuais do que a busca
off-line. A “busca informatizada” per-
mite a realiza¢do de procura por pala-
vras-chave, por nomes de inventores
e/ou instituicdes que possuem docu-
mentos de patente, por ano de dep6-
sito do pedido de patente, dentre
outras vdrias opgoes de procura.

Ainda ¢ importante citar que al-
gumas pdginas eletronicas sao priva-
das, logo cobram pela realiza¢io da
busca. Outras, porém, sao gratuitas.
Dentre estas, é possivel destacar as
presentes nas paginas eletronicas do
INPI (www.inpi.gov.br) e das Reparti-
¢oes Oficiais de Propriedade Intelec-
tual dos Estados Unidos (United
States Patent and Trademark Office/
USPTO) e da Europa (European Patent
Office/EPO), respectivamente
‘www.uspto.gov’ e  ‘http://
www.european-patent-office.org/
espacenet/info/access.htm’. Esta Glti-
ma proporciona a busca em documen-
tos de patente dos mais variados pai-
ses, além de possibilitar a impressao
dos referidos documentos na sua inte-
gra. A pagina americana apenas possi-
bilita a procura em documentos de
patente americanos, mas também
permite a impressao deles. A pigina
brasileira, porsua vez, permite a busca
em documentos de patente brasilei-
ros. O INPI esta realizando esfor¢cos no
intuito de possibilitara impressio inte-
gral dos documentos de patentes em
questao.

5) E “produto da natureza”, entdo
nado é patentedvel!
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Esta afirmativa também nio ¢é
verdadeira. Afinal, cada pais possui a
sualeiassociada as patentes e, depen-
dendo do pais onde se deseja obter a
protecio dos resultados de trabalhos
com extratos de plantas e seus deriva-
dos, serd possivel, oundo, a protecio
para todos os elementos integrantes
de tais pesquisas.

Nestas situagdes, o ponto primor-
dial é a observacao daquilo que uma
dada legislacao interpreta como uma
descoberta ou como uma invengao.
Esta interpretacio evidencia quais re-
sultados podem ser protegidos em
seus territérios, tendo em vista que, ao
contririo de uma INVENCAO, uma
DESCOBERTA nio pode ser patente-
ada.

Neste sentido, é pertinente sali-
entar que o conceito de invencao estd
relacionadoa uma nova solugao para
um problema técnico de producio.
Este problema pode ser antigo ou
novo, a exemplo de, respectivamen-
te, como criar ou aperfeicoarum pro-
cesso de extracdo de principios ativos
de uma determinada planta ou um
novo produto para atender a uma
necessidade antes inexistente. Entre-
tanto, a solugio, para ser invencao,
precisa ser obrigatoriamente nova, ou
seja, ninguém havia criado anterior-
mente a idéia ou, pelo menos, nin-
guéma havia divulgado oudadoaces-
so de sua informa¢io ao publico. En-
tao, pode-se afirmar que invencido é
diferente de descoberta. Os conheci-
mentos resultantes das descobertas
podem ser livremente utilizados por
todos, uma vez que consistem apenas
em informacdes previamente exis-
tentes na natureza e que apenas estao
sendo reveladas de forma a acrescen-
tar a gama de informac¢des em poder
dohomem. Logo, estas nao podem ser
protegidas através das patentes, uma
vez que a protecdo patentdria se des-
tina, de forma uUnica e exclusiva, as
criagdes essencialmente relacionadas
afabricacio de mercadorias tangiveis
(incluindo processos de producio),
pordefini¢io, asinvengdes.

Assim, especificamente na area
de pesquisas com extratos de plantas
e seus derivados, cada resultado deve
ser analisado individualmente, a fim
de verificar se eles constituem matéri-
as patentedveis. Caso estes ndo sejam



passiveis de protecdo, nao hd sentido
em avaliar se apresentam NOVIDA-
DE, ATIVIDADE INVENTIVA ou APLI-
CACAOINDUSTRIAL.

Focalizandoaaten¢aono Brasil,a
observagio da Legislacao de Proprie-
dade Industrial Brasileira - Lei 9279/96
(Brasil, 1990), especificamente os ar-
tigos 8, 10 e 18, permite verificar os
resultados de pesquisas com extratos
de plantas e derivados que sido passi-
veis de protecao no territério nacional.

Uma vez que, conforme a Lei
9279/96, “o todo ou parle de seres
vivos naturais e materiais biologicos
encontrados na natureza, ou ainda
que delaisolados”, nao é considerado
uma invenc¢ao, é possivel concluir que
um extrato de uma determinada plan-
ta, ou qualquer substincia extraida
dele, nio pode ser protegido pelo
sistema de patentes no territério naci-
onal. No pais, tais resultados ndo sio
considerados resultantes do intelecto
humano, mas sim a descoberta de
informacodes ja existentes na natureza
e que, agora, foram simplesmente
detectadas.

Porém, é importante esclarecer
que composi¢des que contenham tais
extratos ou moléculas isoladas deles,
casoapresentemalguma finalidade, a
exemplo de uma determinada ativida-
de biolégica, sio passiveis de prote-
¢lo por patentes no Brasil. Apesar de
conterem “produtos da natureza”, elas
nio sao classificadas como tal.

Outros resultados de pesquisas
na drea em questio, os quais podem
ser privilegidveis no pais pelo sistema
de patente, sio aqueles correspon-
dentes aos processos de obten¢io de
extratos ou de substancias provenien-
tes dos mesmos. Estes processos, caso
sejam novos, possuidores de atividade
inventiva e de uma aplica¢ao industri-
al, também sao patentedveis em nivel
nacional.

Desta forma, é falsa aidéia de que
qualquer resultado de pesquisa associ-
ado a produtos da natureza nao pode
ser protegido no Brasil. Porém, a rea-
lidade nacional, conforme ressaltada
na introdugio do presente artigo, evi-
dencia que nem o pouco de prote¢io
concedida no pais € utilizado pelos
pesquisadores ou empresarios nacio-
nais. Mais uma vez, cabe ressaltar que
oimportante € analisarindividualmen-

te cada resultado da pesquisa. Neste
sentido, ndo é correto generalizar!

Outro ponto considerado bastan-
te pertinente a compreensio do tema
“patentes” € a clara nogio das diferen-
¢as existentes entre um documento
de patente e um artigo cientifico.
Afinal, nao basta ter o conhecimento
dos conceitos relevantes ao assunto
em questao, a exemplo do que € ou
ndo passivel de protecao no Brasil. E
fundamental tera compreensao acer-
cadas caracteristicas de um documen-
to de patente, ou melhor, sobre a
espécie de informagdes necessdrias a
elaboracaodele.

Um artigo cientifico, geralmente,
¢é organizado de uma maneira muito
familiar aos pesquisadores e aos em-
presarios. Comumente contém uma
introdugao, a descricio dos materiais e
métodos utilizados no desenvolvimen-
to da pesquisa e, em seguida, hd a
apresentacao dos resultados obtidos,
assim comoa discussio e a conclusio
deles. Uma lista de referéncias empre-
gadasaolongoda elaboracao doartigo
também é fornecida. Adicionalmente,
nio ¢ exagero afirmar que cerca de
70% das informacgdes contidas emum
artigo cientifico correspondema ape-
nas uma das diversas divisoes de um
documento de patente: os ‘exem-
plos’.

O documento de patente é com-
posto pelo ‘Relatério Descritivo’,
‘Reivindicac¢oes’, ‘Figuras’ (se houver)
e ‘resumo’ (Macedo et al, 2001). No
que diz respeito ao ‘Relatério Descri-
tivo’, este é subdividido em:

a) Titulo da Invencao;

b) Fundamentos da Invencgao;

¢) Sumdrio da Inven¢io;

d) Breve Descricao das Figuras
(se houver);

e) Descricio Detalhada da Inven-
¢do, e

f) Exemplos.

Especificamente em relagdo as
pesquisas com extratos de plantas e
seus derivados, ¢ interessante desta-
carasinformacgdes indispensiveis em
cadaumdositens mencionados ante-
riormente.

Assim, nestes casos, o “Titulo da
Inven¢ao’, como o préprio termo diz,
representa a denominagio conferida a
pesquisa, nao devendo conter nomes

» K«

de fantasia, tal como “melhor”, “mara-

vilhoso”, etc. No que diz respeito aos
‘Fundamentos da Inven¢ao’, ele deve
retratar o cendrio da drea tecnolégica
referente as plantas, a qual esta mais
vinculada a matéria objeto da inven-
¢lo. Logo, esta subdivisao deve salien-
tar, por exemplo, os principais proble-
mas caracteristicos no campo da iden-
tificacdo e obten¢io de principios ati-
vos provenientes de plantas, o que
temsido feito para soluciond-los, quais
as desvantagens associadas e, princi-
palmente, aquilo que ainda necessita
serrealizado. O ‘Sumdrio da Invencao’
apresenta, de forma sucinta, os resul-
tados do pesquisador como a solu¢io
para a eliminac¢ao de dificuldades ain-
da existentes no ramo tecnolégico em
questao, caracterizando-os como aqui-
lo que necessitava ser (e foi) desen-
volvido. Neste sentido, fornece uma
breve nocao sobre as concretizacdes
dainvengido. Através da ‘Breve Descri-
c¢dodasFiguras’, o elaborador nomeia
cada figura integrante do pedido, es-
clarecendo, por exemplo, as suas le-
gendas.

Porém, o relato profundo da in-
vencao pode ser encontrado no tépi-
codenominado ‘Descri¢io Detalhada
da Invenc¢ao’. Geralmente, este € um
dos campos que os pesquisadores mais
debatem com os elaboradores do pe-
dido (caso nio sejam a mesma pes-
soa), tendo em vista a generalizacdo
aquirealizada. Neste sentido, hd uma
frase que traduztodo este debate: “aos
inventores cabe realizarainvencaoe,
aos elaboradores de pedidos de pa-
tente, cabe ‘inventar’ainvencao”. Des-
creverdetalhadamente ainvencaonao
significa relatarapenas o que foi reali-
zado pelos pesquisadores em seus
laboratérios, mas sim pensar e, entao,
prevertodas as variacoes, ou melhor,
todas as formas possiveis para se rea-
lizar tal invencdo. Por exemplo, na
descricao da obtencio de extratos ou
substincias provenientes de plantas,
devem ser previstos todos os proces-
s0s possiveis, comalternativas para os
solventes a serem utilizados, sejam
estes organicos ouaquosos, assim como
para as condicdes da sua realizacdo
(faixas de temperatura vidveis a exe-
cugiodo processo, etc.). Logicamente,
¢é primordial manter coeréncia ao se
descrever todas as alternativas para a
dadainvencao.

Revista Biotecnologia Ciéncia & Desenvolvimento - Edicdo n° 33 - julbo/dezembro 2004

69



70

A descricio minuciosa e exata da
pesquisa em questio é feita nos exem-
plos. Novamente, fazendouma analo-
gia com os artigos cientificos, nesta
subdivisao do pedido de patente sio
revelados os materiais e métodos em-
pregados, assim como os resultados
obtidos e a discussao deles. Logo, em
tal subdivisdo deve ser descrita a pes-
quisa conforme realizada nolaboraté-
rio, informando, por exemplo, o pro-
cesso de extracao exato, o solvente
utilizado, a temperatura da operagio
etc. Adicionalmente, devem ser des-
critos os testes que comprovam uma
atividade farmacolégica alegada, tal
como uma atividade analgésica.

No pedido, também devem ser
apresentadas (caso existam) as figuras
relacionadas a invencgao, as quais ji
foram nomeadas anteriormente, ou
seja, no campo Breve Descri¢do das
Figuras. As referidas figuras sio nome-
adas neste campo e apresentadasapos
os exemplos. Exemplos destas figuras
podem sser representados pelos grafi-
cos de testes in vitro e/ou in vivo
sobre a atividade dos extratos da in-
vencio oude substancias isoladas de-
les. Adicionalmente, deve serinserido
um resumo da inven¢io, o qual facili-
tard, posteriormente, a leitura rdpida a
respeito da invencdo em questdo e,
portanto, serd interessante quando ter-
ceiros realizarema busca na literatura
patentdria. Asinformag¢oes contidas no
resumo sao semelhantes aquelas des-
critas para o ‘Sumdrio da Inven¢ao’.

Ainda ¢ fundamental comentar
sobre as ‘Reivindicag¢oes’ de um docu-
mento de patente. Tal subdivisio
corresponde as especificidades da in-
vengdo para as quais a protecdo ¢
requerida, ou melhor, osaspectos par-
ticulares que os inventores conside-
ram como novidade em relacao ao
estado da técnica existente até aquele
momento. Uma vez concedida a pa-
tente, estas irdo delimitar e estabele-
cer os direitos do titular da referida
patente sobre a matéria objeto da
prote¢io. Desta forma, é primordial
ter extrema aten¢io quando da elabo-
racao do quadro reivindicatério.

As ‘Reivindicagdes’ podem ser
classificadas em:

a) Reivindicacoes Independen-
tes, e

b) Reivindicacdes Dependentes.

As Reivindicagdes Independen-
tes definem todos os elementos es-
senciais da invencao dentro dos limi-
tes em que esta funciona. Uma reivin-
dicacao independente nao pode ser
tdo ampla a ponto de abranger o
estado da técnica, nem tao restrita de
forma a conferir oportunidade para
que terceiros produzam o objeto da
patente, porém sem viold-la. Logo, a
maneira de solicitar a prote¢ao medi-
ante tais reivindicacoes dependerd da
comparagio entre os resultados do
pesquisador e aqueles decorrentes das
buscas nas literaturas cientifica e
patentdria. Podem existir tantas rei-
vindicacdes independentes quantas fo-
rem necessarias para proteger a in-
vencao. No que diz respeito as Reivin-
dicacdes Dependentes, estas tém por
objetivo proteger detalhes especifi-
cos da inven¢io, os quais ji devem
estar mais amplamente abrangidos nas
relativas reivindicacdes independen-
tes.

Um exemplo de Reivindicacio
Independente a ser apresentada ao
INPI é descrito a seguir:

1) Composi¢cao com atividade
Jfarmacologica, em especial atividade
antiinflamatoria, caracterizada por
compreenderum extrato selecionado
do grupo consistindo do extrato bru-
to aquoso da planta (colocar a es-
pécie da planta), do extrato bruto
orgdnico da planta (colocar a es-
pécie da planta), de [racoes do
extrato bruto aquoso da planta (co-
locar a espécie da planta), de
[fracoes do extrato bruto orgdnico da
planta(colocar a espécie da plan-
ta) e umveiculo farmaceuticamente
aceitavel.
Quantoa Reivindicacao Indepen-
dente,a mesma pode ser exemplificada
da seguinte forma:

2) Composicdo de acordo com a rei-
vindicagdo 1 caracterizado pelo falo
da fracdo ser uma das fragoes do
extrato metandlico da raiz da planta
(colocar a espécie da planta).
De uma forma geral, é possivel
afirmar que o conteddo basico de uma
determinada reivindicacdo pode ser
mantido inalterado quando dos dep6-
sitos de pedidos de patente em dife-
rentes paises. Logicamente, serd ne-

Revista Biotecnologia Ciéncia & Desenvolvimento - Edi¢do 1° 33 - julbo/dezembro 2004

cessdrio realizar algumas adequagoes
conforme cada regulamentacaolocal.
Por exemplo, no Brasil, é necessirio
escrevera expressio ‘caracterizado(a)
por’, ou ‘caracterizado(a) pelo fato’,
antes de mencionar o que diferencia
um resultado daqueles ja conhecidos
no estado da técnica. Um outro termo
comumente utilizado é ‘de acordo
coma reivindica¢ao’, a fim de expres-
sara relacio de dependéncia de uma
reivindicacao dependente a uma de-
terminada reivindica¢ao independen-
te.

Ainda é interessante ressaltarum
artificio comumente empregado por
especialistas na drea de patentes: a
generalizacao. Ou melhor, é funda-
mental ter a nog¢ao de que ao
‘elaborador’ de um pedido de patente
¢é fundamental requerer a protecio
dos resultados de uma forma a mais
ampla possivel; pois é ao ‘examina-
dor’ de pedidos de patente que cabe
a funcio de restringir, ou niao, uma
protecao requerida”. Porém, é impres-
cindivel manter uma coeréncia no
momento de utilizar a generaliza¢do
em questao.

Neste sentido, observando o
exemplo de reivindicacao indepen-
dente supracitado, sao apresentadas
diversas opg¢des de extratos e suas
fragcdes, os quais podem ser os ingre-
dientes ativos de tal composi¢io. E
interessante reparar que, na maioria
das vezes, o pesquisador apenas rea-
lizou testes com um tipo de solvente,
a exemplo de um determinado
solvente organico. Porém, o elaborador
do pedido precisa estar atento a pos-
sibilidade de nao restringir o requeri-
mento de prote¢ao para uma compo-
si¢do cujo principio ativo € um extrato
obtido comum solvente orginico em
particular, mas sim para todos os ex-
tratos obtidos com qualquer solvente
organico. Tal preocupacio evita que
um terceiro possa, empregando um
tipo diferente de solvente organico,
obter o mesmo resultado do pesquisa-
dor; mas, nao violar o documento de
patente pelo fato do escopo do mes-
mo se encontrar restrito. Logo, este
terceiro teria a chance de reproduzira
pesquisa com fins comerciais e nio
precisaria pagarnada a titular do docu-
mento em questao.

Logico que uma reivindicagioin-



dependente apenas poderd ser elabo-
rada da forma supracitada se a pesqui-
sa puder ser realizada com um extrato
aquoso e diferentes extratos organi-
cos. Porém, sabe-se que nem sempre
esta situacao ¢é real. Entdo, em tais
casos nao serd possivel tamanho nivel
de abrangéncia da protec¢iosolicitada.
O mesmo raciocinio pode ser empre-
gado para explicar o emprego do
termo ‘veiculo farmacéuticamente
aceitavel’ emtais reivindicacoes.

Assim, o fundamental é sempre
ter aten¢do a nao restringir o escopo
do seu pedido de patente. E melhor
reservar esta preocupagao aos exami-
nadores dos mesmos.

Conclusao

Os pontos abordados pelo pre-
sente trabalho evidenciam a gama de
informacoes relevantes acerca do sis-
tema de patente, em especial quando
dasuaaplicacioa protegio dos resul-
tados de pesquisas com extratos de
plantas e seus derivados. Sem davida
alguma, o tema “patentes” nao é im-
possivel de seraprofundado no cend-
rio nacional. Este aprofundamento
merece ser estimulado!

Contudo, € imperativo que idéias
equivocadas, as quais geram precon-
ceitos sobre a utilizacdo do sistema em
questao, sejam completamente elimi-
nadas. Afinal, este sistema de prote¢io
de invencodes nao pode ser encarado
como um ‘inimigo’ da sociedade.
Quando compreendido e bem utiliza-
do, osistema de patentes proporciona
a premia¢io merecida aqueles que
utilizaram o conhecimento e tornaram
concretas as solucdes necessarias ao
desenvolvimento humano. Neste sen-
tido, a sociedade como um todo tam-
bém é beneficiada.

O Brasil é um pais privilegiado.
Este pais possuia biodiversidade mais
rica domundo e € dotado de profissi-
onais qualificados para estudd-la. Ape-
sardas pesquisas até entdo realizadas
por profissionais nacionais, ainda ha
muito o que aprender sobre a
biodiversidade brasileira. Ela estd aqui,
€ alvo de cobica internacional, mas
precisa ser explorada racionalmente,
e pelos brasileiros. E necessirio
compreendé-la e ter orgulho dos re-
sultados decorrentes de tal conheci-

mento, mas ¢ fundamental que se
saiba ocultaras informacdes resultan-
tes destas pesquisas enquanto neces-
sdrio. Entao, o orgulho também preci-
sa estarassociadoao fato de se escon-
der os dados relevantes e somente
reveld-los ap6s tomar os devidos cui-
dados com a sua protegao pelo siste-
ma pertinente. Neste caso em particu-
lar, o sistema de patentes.
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