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1. INTRODUCAO

Este trabalho visa gerar, no escopo dos Institutos de Pesquisa, discussdes em torno de
uma érea de importancia fundamental na economia de qualquer Nagdo, e infelizmente

pouco explorada, que € a propriedade intelectual.

Assim sendo, torna-se urgente a conscientizacdo e divulgagdo da forma patentaria de
protecdo aos progressos tecnol 6gicos tecnologia gerados pelos Institutos de Pesquisa e

Desenvolvimento e das acdes de comercializacdo e transferéncia.

Um centro de pesquisa que desenvolve uma tecnologia que possa ser Util para outro
pais, e ndo assegura uma patente para suas invenc¢des ou desenhos industriais, perde sua
vantagem sobre os concorrentes. Perde também a possibilidade de vender atecnologia e

portanto, de retirar receitas suplementares de seu produto intelectual .

O incentivo aos Institutos de Pesguisa e Desenvolvimento a estabel ecer centros de apoio
a inovagdo, com estruturas delineadas para facilitar a protecdo e comercializagdo de
investimentos intelectuais, € um fator que € utilizado como indicador de qualidade, uma
vez que a vocagcdo de um ingtituto tecnolégico, ideamente, é facilitar a passagem da

invencdo do estégio da pesquisa para 0 mercado.

Partindo do pressuposto de que uma inovagdo sd se concretiza quando se transforma em
um bem ou produto industrial, o Nucleo de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia so

Se concretiza sua atuagao em parceria com o setor privado.

Varias iniciativas nos diversos centros de pesquisa, e também no CETEC vém

ocorrendo, buscando esta aproximacdo, através de projetos cooperativos com uma



empresa ou grupos de empresas representados pel os seus sindicatos/associacdes ou por
entidades como o SEBRAE ea FIEMG.

Com este projeto, deveria ocorrer uma sistematizacdo destas agles, orientada para a
definicdo de instrumentos legais que normatizem as relagdes de parceria, bem como, de
estratégias de sensibilizacdo para o desenvolvimento, e comercializacdo de inovacbes

resultantes de pesquisas cooperativas.

Um tema latente € que os criadores de propriedade intelectual podem gerar retorno
financeiro pelo exercicio de seus direitos. A simples detencéo de direitos da propriedade
intelectual ndo gera dinheiro. Para que produza renda, os titulares de direitos devem
exploré-los financeiramente através de varios tipos de contratos comerciais, inclusive
contratos de licenca e/ou cessdo de direitos. De uma certa maneira, todos esses contratos
comerciais sd0 uma tentativa de transformar a propriedade intelectual em capital
intelectual .

Portanto, torna-se necessario a facilitacdo da passagem da invencdo do estagio da
pesquisa para 0 mercado. Espera-se alcancar esse estégio através do estabelecimento de
centros de apoio a inovagdo, com estruturas que facilitem o patenteamento e a
comerciaizacdo de investimentos intelectuais, em outras palavras, os resultados de
pesquisa acancados em laboratorios nacionais ou de universidades, ou por inventores

nacionais.

Os paises em desenvolvimento podem se beneficiar do sistema da propriedade
intelectual do mesmo modo que os paises industrializados. A desvantagem dos paises
em desenvolvimento hoje em dia € que muitas de suas empresas ainda ndo sabem bem

como usar o sistema da propriedade intelectual em seu proprio beneficio.

2. INVENCAO, INOVACAO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

O impulso de permitir e homenagear as expressoes criativas, projetos e inovacoes data

de bem longe, na experiéncia humana. Séculos atras, os ceramistas e talhadores de pedra

usavam marcas individuais para identificar suas obras dentro das comunidades. Os



segredos dos artesdos eram protegidos pelo simples expediente da disciplina familiar,
dentro dos negécios do cld, onde os detalhes do oficio eram passados de geragcdo a
gerac@o. Na Europa, durante a Idade Média, as corporacoes de artesdos defendiam seus
métodos contra todos os outros, com a aprovacao da comunidade. O reconhecimento do
copyright de uma pessoa apareceu primeiramente sob forma rudimentar, logo depois da
invencado da imprensa, em fins do século XV. Direitos exclusivos de praticar invencdes

eram concedidos em Florenca e em Veneza antes de 1500.

A propriedade intelectual compreende todas as regras relativas a protecéo dos direitos
de propriedade industrial, os direitos de autor e do savoir-faire. A patente de invencéo
aém de estimular a atividade inventiva e facilitar o intercambio de conhecimento, ela
também desempenha um papel importante na circulacdo de informagdes cientificas e
técnicas e contribui assim para o enriquecimento do patrimdnio tecnoldgico da
sociedade.!

A criacdo intelectua pode merecer vérias formas de protegdo (Patentes, Direito do
autor, Marcas, entre outros). As criaces industrializaveis relativas a produtos e as
invengBes sdo protegidas através do Registro de Desenho Industrial e Patentes (Patente
de Invencdo e Modelo de Utilidade) e Certificado de Adicdo de Invencdo, por
intermédio o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI.

A propriedade intelectual atingiu sua atuel conotagdo apos uma série de evolucdes em
seus conceitos. Dois fatores principais tém atribuido maior valor a propriedade
intelectual. O primeiro é sua visibilidade politica, devido a grande importancia
econdmica para os paises. O segundo, é que os bens imateriais superaram a tradicional
estimativa concedida aos bens materiais e imoveis. Assim, ndo raro, os bens imateriais

de umaindustria sdo mais valiosos que 0 conjunto de seus ativos materiais.

Os direitos de propriedade intelectual servem para proteger invengdes, nomes
comerciais, a criatividade e a capacidade inventiva. A propriedade intelectual alberga

dois ramos principais. propriedade industrial e direitos de autor.

1 CHAVANNE, Albert; BURST. Jean-Jacques. Droit de la proprieté industrielle, précis-dalloz. Paris,
1993.



A propriedade industrial trata principalmente da protecdo das invencgdes, marcas e
desenhos industriais, assim como da repressao da concorréncia desleal. Os trés aspectos
mencionados em primeiro lugar tém certas caracteristicas em comum, na medida em
gue a protecdo € assegurada por invengdes, marcas e desenhos industriais, sob a forma
de direitos exclusivos de exploracdo. A repressdo da concorréncia desleal ndo diz
respeito aos direitos exclusivos, dirigindo-se antes contra atos de concorréncia
contrérios as préticas honestas em aspectos industriais ou comerciais, por exemplo,
relativamente a informagbes ndo divulgadas (segredos comerciais). A propriedade
industrial trata igualmente da protecdo das indicacbes geograficas (indicagbes de

proveniéncia e denominagdes de origem).

O objeto dos direitos de autor e direitos conexos € habitualmente descrito como "obras
literérias e artisticas', ou sgja, criagdes originais nos dominios da literatura e das artes.
No entanto, os setores abrangidos por esses direitos s&0 mais variados, incluindo os
meios de comunicacdo impressos, as artes plasticas, a musica, 0s registos sonoros, 0
cinema, e ainda a televisdo, os programas informaticos, as bases de dados e outros tipos
de obras multimidia. A denominada sociedade da informagdo esti a ter um forte
impacto neste setor, dado que a maior parte dos novos produtos e servigos € protegida
por direitos de autor (produtos fora de linha, como o VHS, o CD de audio, o CD-ROM

e 0 CD-I, e os servicos em linha).

Aqui se faz um brevissimo roteiro de fatores a considerar quando surge o propésito de

patentear algum invento realizado no &mbito de uma instituicdo publica de pesquisa.

Em primeiro lugar, deve-se acertar que, ao longo da concepcdo, desenvolvimento e
realizagdo do invento, ndo se divulgou, intencional ou inadvertidamente, o conceito
inventivo e tampouco efetuou-se alguma publicagdo ou comunicacdo, mesmo de forma
oral, que dissesse respeito a invencdo ou a seu nucleo conceitual, ou a como realizé-la,

pois isto podera ser considerado como anterioridade impeditiva da novidade absoluta.

Comunicagbes em SimpOsios, mesmo resumos, e teses e dissertacbes defendidas no
meio académico e por consequiéncia disto tidas como publicadas, mesmo se de restrita

circulacéo, podem implicar em antecipacédo do estado da arte.



Em segundo lugar, deve-se conferir a autoria, ou ocorréncia de co-autoria, no invento ou
no trabalho que a este conduziu. Inventor € quem concebeu e redlizou de maneira
autbnoma e origina a invencdo. Se o trabalho contou com a colaboracdo de outros,
deve-se acertar a contribuicdo efetiva destes para a concepcdo ou o aperfeicoamento do
conceito nuclear do invento ou para sua realizac8o ou colocacdo em prética. Alguém
que faca testes e ensaios, acompanhe experimentos, faca pesquisa bibliogréfica,
independentemente de sua extensdo, abrangéncia ou complexidade, anote ou relacione
dados, ainda que essenciais para o resultado obtido e a confirmagéo destes ou para sua
reprodutibilidade, ndo é co-autor. Alguém que siga instrucbes de terceiros para a
realizacéo de experimentos e atinja resultados esperados ou que, diante dos resultados
obtidos, promova correcfes necessérias para atingir os resultados desgjados, também

ndo é rigorosamente co-autor. Em resumo, colaborador ndo é co-autor ou co-inventor.

Em terceiro lugar, deve-se acertar quais fontes de recursos institucionais (materiais,
financeiros, técnicos, pessoa e méo de obra, dados e registros proprietérios, etc.) foram
utilizadas e se essa utilizacdo foi ou esta condicionada a alguma forma de participacdo
ou reivindicagcdo sobre os resultados do trabalho de pesguisa ealizado, e quais as
condicbes estabelecidas previamente. Se ndo houve estabelecimento de condicoes
prévias para uma determinada colaboracéo, convém ainda verificar se a instituicdo, ou
instituicdes, que estiverem envolvidas com a pesguisa conduzida ou trabalho realizado
adotam regras gerais ou tém politica explicita de apropriacdo de resultados das
pesquisas por elas apoiadas. Aqui surge um complicador, quando o trabalho que conduz
a invencdo se desenvolve ao longo de largo periodo de tempo, utilizando fontes de
recursos diversas, ou complementares, ou quando haga participacdo de instituicoes e
fontes de recursos externas.

A legidacdo brasileira prevé que até 01 (um) ano apds a extingdo do vinculo
empregaticio, qualquer patente requerida pelo empregado sgja, sdvo prova em
contrario, entendida como desenvolvida na vigéncia do contrato em que este se obrigou
ao trabalho de pesguisa ou do qual pudesse originar-se alguma atividade inventiva. Essa
regra aplica-se, adaptada, as entidades da Administracdo Publica, direta, indireta e
fundacional, federal, estadual ou municipal. Ao inventor, nesses casos, esta assegurada

uma participagdo nos resultados econdémicos obtidos com a exploracdo da invencéo



depositada ou patenteada, a titulo de incentivo e premiacdo. Em ambito federal, duas
portarias ministeriais editadas desde 1998 regulam o incentivo denominado premiagéo
ao servidor que desenvolver criacdo intelectual passivel de protecdo no ambito do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia, suas entidades e 6rgéos, e no ambito do Ministério
da Educacdo, consequentemente abrangendo todas as IES (instituicdes de ensino

superior) federais e federalizadas.

Em quarto lugar, deve-se classificar os resultados materiais obtidos na pesquisa de
modo a conferir se se enquadram no conceito legal de invencao, i.e.,, (a) o conhecimento
prético, (b) inovador em relacdo ao estado da técnica previamente conhecido no campo
de conhecimento, (c) ndo Obvio para aqueles versados na disciplina, objeto de estudo,
técnica ou arte, e que (d) apresente uilidade e aplicacdo industrial. Caso se tratar de
uma melhoria funcional para o uso ou a fabricagdo de objeto j& conhecido, podera
configurar modelo de utilidade (uma invencdo menor). A aternativa € que se tenha, em
alguns casos, uma descoberta cientifica ou uma formulacdo tedrica ou puramente
abstrata, ndo abrangidas pelo conceito legal de invencdo, o que a excluird da
patenteabilidade, nos termos da lei. Deve-se atentar, ainda, para o rol de realizacGes que
a le desconsidera expressamente serem invengdes, a exemplo de obras literérias,
arquitetbnicas, artisticas, ou técnicas e métodos operatorios ou cirdrgicos ou

terapéuticos ou diagnosticos.

Apds esses acertamentos, pode-se ter alguma defini¢do e certeza quanto as condicdes de
patenteabilidade e de autoria do invento, cabendo preparar o conjunto de documentos
técnicos que formam o pedido de patente, que sera encaminhado pelo inventor, seu

empregador ou instituicdo, ou o representante constituido, ao INPI.

Ja nessa oportunidade cuidard o especialista dos aspectos técnicos complexos e muito
relevantes envolvidos no deposito do pedido de patente, pois ha uma formatacéo prépria
a ser seguida e técnicas redacionais rigidas para elaboracdo do relatério e descricdo das
caracteristicas do invento, cuja repercussdo € certa na interpretacdo e na fixacéo do
alcance da futura protecdo conferida pela patente, e a inobservancia causa de fragilidade
para o pleno exercicio dos direitos de propriedade, quando de uma eventual contestagéo
deles por terceiros a quem a patente possa ocasionar embaragos e impor limitagoes

econdmicas e comerciais.



Apobs essa razoavelmente longa trajetdria aqui resumida, ainda haveria que discorrer
sobre as estratégias de negociagdo e desenvolvimento comercial das invencoes
patenteadas, até o retorno financeiro esperado, mas que consiste em outro € ndo Menos

estimulante capitulo no processo de inovagdo tecnol ogica.

3. PATENTES COMO FATOR DE FOMENTO E DIFUSAO DE
TECNOLOGIA EDECOMPETITIVIDADE

Além de procurar proteger e recompensar 0 autor, a patente tem como meta estimular o
progresso industria através da divulgacdo do invento. O sistema é muito claro, o autor
torna seu invento publico e em troca, durante um periodo limitado de tempo, ele tem o
direito de impedir a exploragéo desse invento por terceiros. Desta forma, o seu trabalho
e capacidade sdo recompensados e, a0 mesmo tempo, 0 avanco tecnoldgico €

incentivado mediante a disseminacdo publica de informagdo sobre o invento

Para Lopes’, a propriedade industriad € um instrumento legal que ensgja maior
competitividade entre individuos ou empresas e promove a concorréncia e 0 avango
tecnologico. Atualmente, a propriedade industrial é essencial ao equilibrio das relagdes
entre indUstrias, pois estabelece mecanismos de colaboragdo entre estas e com
universidades, institutos de pesquisas e outras entidades congéneres. A medida que o
desenvolvimento de novos produtos e processos passaram a depender de investimentos
crescentes, forma de protecéo ganhou maior importancia no cenario internacional e

tornouse fator critico de vantagem competitiva para o Pais.

Recentemente, a capacidade inventiva nacional foi examinada, verificando-se que no
universo de 14 Ingtituicbes Tecnoldgicas visitadas, a maioria ndo dispbde de politica
formal para a geracéo e patenteamento de invengdes por seus funciondrios/servidores e
pesquisadores. Foi evidenciado que nossa situagdo atual € preocupante no tocante a
competitividade, devido a inexisténcia de uma cultura de inovacéo no Pais. Tal fato

exigira providéncias a curto e médios prazos, visando criar um ambiente interno

2 LOPES, Ney. Relator do projeto de lei que institui os direitos e obrigaces relativos & propriedade industrial.
Brasilia, 1996.



favoravel ao desenvolvimento tecnoldgico, salvaguardando os interesses nacionais,

orientando e preparando as empresas para competir com a nova realidade internacional®.

Segundo Fernandes®, apesar dos elevados custos de depdsito e de manutencdo e
independentemente de quantas patentes foram bem sucedidas comercialmente ou do
valor tecnoldgico, o nimero de patentes depositadas ou concedidas € uma medida do
trabalho de inovacdo tecnolégica via pesguisa e desenvolvimento, refletindo a
capacitacdo de sobrevivéncia e renovacdo de uma instituicdo na sociedade moderna,
compensando, portanto, investir no depdsito de patentes. Este mesmo autor relata que 0s
orgaos concedentes de direitos de patente em todo mundo registram mais de 80% de
patentes que nem sequer chegam ao mercado, por falta de interesse dos investidores em
produzir e comercializar o resultado da invencéo. Dos 20% restantes, uma pequena

parcela de concessdes se transforma em sucesso comercial.

Existe uma concordancia generalizada que a Ciéncia e Tecnologia contribuem para o
desenvolvimento e é por este caminho que um pais mantém a defesa, 0 prestigio
nacional e o crescimento socio econdémico. Portanto, um sistema nacional de C& T pode
ser definido como um conjunto de atividades que tem como objetivo descobrir, inventar,
transferir e promover a aplicagdo de novos conhecimentos com vistas ao

desenvolvimento do pais°.

Com a diminuicdo da participagdo do Estado nos processos econdmicos e a ampla
abertura e a desregulamentacéo da economia ha a necessidade de se ter uma protecéo
mais eficaz aos direitos de propriedade intelectual. Scholze®, sdlienta que quando a
tecnologia torna-se fator preponderante da producdo, o dinamismo das inovacbes
sempre estd a demandar investimentos cada vez maiores em pesquisa e

desenvolvimento.

3 FERREIRA, Carlos Eduardo Moreira; MINDLIN, Jos& TEPERMAN, Milly; LEAL, Joice Joppert. Estudo da
viabilidade técnica e econdmica da inventiva nacional — projeto inventiva. Relatério Final, 1998, MICT/STI, INPI,
SEBRAE E FIESP/CIESP.

4 FERNANDES, R. Tecnologia: aquisicdo, desenvolvimento, protecio, transferéncia e comercializacdo. Rio de
Janeiro; Quadratim, 1998.

5 ARAUJO, Véania Maria R.H. Comunicacdo técnica na administraciio de pesquisa e desenvolvimento. in
MARCOVITCH, Jacques. Administracéo emciéncia etecnologia. Ed. Edgard Blicher, 1983.



Em alguns paises, cuja estrutura industrial ndo apresenta condicdes de responder ao
desafio tecnolégico atual de forma competitiva ha necessidade, para estes casos,
recorrer ao governo fara uma participacdo fundamental na atividade de geracéo de
tecnologia. SO assim a comunidade poderd auferir todos os beneficios sociais e

econdmicos resultantes do esforgo realizado.

A inovagdo tecnoldgica é de fundamental importancia, que cabe chamar aencéo para
um dos mecanismos mais importantes de acdo governamental que € a criagdo de
agéncias encarregadas da comercializagdo de tecnologia. Nas Ultimas décadas diversos
paises criaram 6rgdos encarregados (agéncias) de melhoria daligacéo entre o sistema de

pesquisas e aindlstria, com finalidades de:

investir recursos no desenvolvimento de projetos que apresentem boas condicdes de
sucesso comercial, inclusive na construgdo de prototipos e na instalacdo de unidades

— demonstracao;

transferir tecnologias a clientes no pais e no exterior, celebrando contratos de
licenca para uso de patentes e know-how, bem como para fornecimento de assisténcia
técnica;

dar suporte ao empresério que pretenda aplicar novas tecnologias, interagindo com

os governos federal, estadual e municipal, bancos de desenvolvimento, etc.;

desenvolver e implantar mecanismos de agdo que visem ao aumento da ligagdo entre
0 sistema de pesguisas e a industria, instalacdo de escritérios comerciais em
universidades e institutos de pesquisa;

interagir com escritorios de patentes.

Do acima exposto fica evidente que as autoridades governamentais precisam estar
conscientes da importancia do fomento a inventividade e inovagdo tecnologica no
desenvolvimento do Pais e que isto exige prazos longos ce maturacdo e niveis

elevados de investimentos. E qualquer politica destinada a fomentar a aplicacéo de

5 PEREIRA, Mauricio Guedes. Administracio em ciéncia e tecnologia. in MARCOVITCH, Jacques. Administracio
emciénciaetecnologia. Ed. Edgard Bliicher, 1983.

" PEREI RA, Mauricio Guedes. Administracdo em ciéncia e tecnologia. in MARCOVITCH, Jacques.
Administracdo em ciéncia e tecnologia. Ed. Edgard Bliicher, 1983.



resultados de pesguisa deve estar fundamentada na melhoria do conhecimento entre
os diversos setores envolvidos no processo de inovagao tecnoldgica e ma politicade

desenvolvimento industrial do pais, sob pena de os resultados cairem num vazio
absoluto®,

4. CONSIDERACOESFINAIS

Algumas acles foram esbogadas para se dinamizar o uso da propriedade intelectual. Ha
gue se ter vontade ingtitucional de exercer um papel estrategicamente essencia no
incremento da propriedade intelectual, ja que figuram, inegavelmente, como embrido de
boa parte da criagdo e inovagdo tecnolégica e cultural, de onde saem teses, conceitos e
teorias potencia mente geradoras de tecnologias inovadoras.

Apresentamos, assim, 0s principais conceitos da propriedade intelectual no intuito de
despertar a consciéncia da sua importancia para o progresso do desenvolvimento
econémico e social, bem como incentivador da criatividade humana, e também da sua

comercializacdo e transferéncia.

Com isso, especificamos mecanismos auxiliares a0 desenvolvimento de Nucleos de
Propriedade Intelectual nos Centros de Pesquisa Tecnol bgica.

Torna-se visivel que as agdes conjuntas entre os Institutos de Pesquisa podem
proporcionar o intercambio de informagdes especificas para 0 melhor atendimento aos
pedidos de patente e na definicdo dos parametros de comercializacdo e transferéncia de

tecnologia

Resta, assim, tentar colocar em praticatais propostas.

* Advogada, Bolsista Fapemig integrante do
Nucleo de Propriedade Intelectual do

Setor de Informacéo Tecnol bgica

do CETEC.

8 Op.cit.






