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RESUMO

Em sentido amplo, esse trabalho abordou o tema da propriedade intelectual, que
tradicionalmente compreende dois grandes campos de estudos: o dos direitos autorais € o da
propriedade industrial. Em sentido mais restrito, a pesquisa se deu sobre a propriedade
industrial do direito de patente e, mais especificadamente ainda, sobre o destaque das
instituicdes de ciéncia e tecnologia (ICT) nos depositos de pedidos de patentes junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), notadamente as universidades publicas. Ainda como
recorte, aprofundou-se a analise sobre a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a qual figura
em todos os seis ultimos rankings de maiores depositantes nacionais divulgados pelo INPI,
entre 2015 e 2020. O texto foi dividido em quatro se¢des e conclusdes, valendo-se do método
dedutivo-indutivo para uma analise qualitativa bibliografica, legislativa e documental de
objetivo descritivo. O tema conjuga assuntos marcados pela interdisciplinaridade na literatura,
mas a andlise e conclusdes propostas sao essencialmente juridicas. Vale dizer, os estudos ja
desenvolvidos e publicados em outras areas foram considerados apenas com propositos
complementares e esclarecedores.

Palavras-chaves: propriedade intelectual. patente. universidades publicas. ciéncia. tecnologia.
inovagao.



ABSTRACT

In a broad sense, this study adressed the subject of intellectual property, which traditionally
comprehends two major fields of rights: copyright and industrial property law. In a more
restricted sense, the research focused on the industrial property of patent rights and, more
specifically, on the prominence of science and technology institutions (ICT) in the filling of
patent applications with the National Institute of Industrial Property (INPI), notably public
universities. Also as a methodological focus, the analysis deemed the case of Federal University
of Alagoas (UFAL), which appear in all the last six rankings of the largest national depositors
published by the INPI, between 2015 and 2020. The text was divided into four sections and the
conclusions, making use of the deductive-inductive method for a bibliographic, legislative and
documentary analysis with a descriptive objective. The theme combines subjects marked by
interdisciplinarity in the literature, but the analysis and proposed conclusions are essentially
legal. In other words, studies already developed and published in other areas were considered
only for complementary and clarifying purposes.

Keywords: intellectual property. patent. public universities. science. technology. innovation.
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1. INTRODUCAO

Em sentido amplo, esse trabalho abordard o tema da propriedade intelectual, que
tradicionalmente compreende dois grandes campos de estudos: o dos direitos autorais € o da
propriedade industrial. Para além dessas duas esferas, hd ainda outros direitos de propriedade
intelectual que recebem hoje classificacdo sui generis, como sdo exemplos os conhecimentos
tradicionais, o acesso ao patrimdénio genético e as topografias de circuitos integrados. Em
sentido mais restrito, a pesquisa se dara sobre os fundamentos constitucionais dos direitos de
patentes incluidos dentre as propriedades industriais e, mais especificadamente ainda, sobre o
destaque das instituigdes de ciéncia e tecnologia (ICT) nos depositos de pedidos de patentes
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), notadamente as universidades

publicas.!

Dentre as suas atribuicdes, o INPI € responsavel também pelo processamento e decisao
de depositos de pedidos de patentes de invencdo no Brasil. Nesse sentido, a autarquia federal
divulga anualmente relatérios de atividades no campo da propriedade industrial, em que sdo
apresentados indicadores das a¢des de inovagdo tecnoldgica no pais, dentre os quais estd o
ranking de depositantes nacionais de pedidos de patentes junto ao 6rgdo. Por esses documentos
e estudos, nota-se que a participacdo das ICT no quadro de depositantes nacionais de pedidos
de patentes de invengdo representa o maior crescimento dentre as principais categorias desde o
ano 2000, sendo as principais responsaveis por uma sensivel mudanga no quadro geral de perfis

de depositantes.

Conforme se demonstrara, o ano considerado se justifica por representar um marco de
significativo aumento de atividades de patenteamento nas ICT do pais. Dentro desse cendrio
mais amplo, a pesquisa considerara os ultimos seis rankings de depositantes residentes no Brasil
divulgados pelo INPI, de 2015 a 2020. Diante desses documentos publicados, as ICT
mantiveram uma média de presenga de 70,8% dentre os cinquenta maiores depositantes
residentes no pais, com uma média ainda maior de 84% dentre os cinco maiores depositantes.
Como recorte realizado na fase de observacdo, aprofunda-se a andlise sobre a Universidade

Federal de Alagoas (UFAL), a qual figura em todos os seis ultimos rankings, sustentando uma

! As universidades publicas sdo abrangidas pelo conceito legal de institui¢des de ciéncia e tecnologia presente na
Lei de Inovacdo, n® 10.973/2004, alterada em 2016 pela Lei n® 13.243. “Art. 2° Para os efeitos desta Lei, considera-
se: [...] V - Instituicdo Cientifica, Tecnoldgica e de Inovagdo (ICT): 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituida sob as leis
brasileiras, com sede e foro no Pais, que inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo social ou estatutario
a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnologico ou o desenvolvimento de novos produtos,
servigos ou processos.” Disponivel em: 10973 (planalto.gov.br). Acesso em 17.05.2021.
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média de 17 depdsitos de pedidos de patentes ao ano entre 2015 e 2020, com um percentual

médio de participacdo de 0,34% no niimero total.”

Diante de uma compreensao funcional e constitucional do direito de patente, o objetivo
geral da pesquisa ¢ avaliar o destaque conquistado pela UFAL no cenario de depositantes
residentes de pedidos de patentes no Brasil e a sua posicao juridica enquanto titular desses
direitos. Afinal, dentre as ICT, as universidades brasileiras consagraram historicamente as
atividades de ensino superior e pesquisa basica, ndo se dedicando a participarem enquanto
agentes econdmicos dos ambientes de industria e mercado. De se questionar, portanto, qual a
finalidade dessa atividade patentaria por parte das ICT brasileiras, bem como a conexdo e
congruéncia entre essa finalidade, o sistema juridico de patentes e o sistema constitucional
brasileiro. Em suma, diante das premissas adotadas no ponto de partida, questiona-se qual a
pertinéncia dessa atividade académica de patenteamento diante do contetdo material funcional
dos direitos de patentes. Ha a possibilidade de as dificuldades em gerir ativos econdmicos
tipicamente concorrenciais, por parte de uma instituicdo que tradicionalmente funciona as
margens do ambiente de mercado, levarem a uma posicao juridica vulneravel do titular? Ainda,
essas dificuldades no amplo cendrio podem representar uma quebra na coeréncia do sistema

como um todo?

Para tanto, faz-se necessario concluir acerca dos fundamentos e conteido material dos
direitos patentarios dentro do sistema juridico constitucional do pais, buscando compreender
com profundidade a sua estrutura e a sua funcionalidade dentro do ordenamento. Ainda, ¢
preciso compreender os contextos juridico e fatico no qual estdo inseridas as acdes de
patenteamento por parte das universidades publicas brasileiras, com destaque para o quadro
legal de inovagdo no pais e para os ambitos da ciéncia, tecnologia e pesquisa. Essas
necessidades constituem etapas pelas quais avangara o texto através das trés segoes
desenvolvidas a seguir, valendo-se do método dedutivo-indutivo para uma analise bibliogréafica,

legislativa e documental de objetivo descritivo.

Portanto, parte-se de uma compreensao geral dos direitos de patentes, passando pela
positivagao desses direitos no sistema juridico constitucional brasileiro, para se chegar a analise
dos numeros oficiais relativos ao patenteamento nas universidades publicas e, em especial, na
UFAL. Nesse ponto, foi feita a opcdo metodologica por considerar apenas os numeros

oficialmente publicados ou disponiveis em documentos divulgados pelo INPI e pela

2 Documentos disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em:
10.05.2021.
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universidade, sem interferéncia do pesquisador. Ainda, para relacionar essas acdes académicas
com o quadro legal de inova¢@o no pais e com a compreensao material do direito de patentes,
partiu-se de uma nogao geral das fungdes académicas, passando pelas normas constitucionais e
infraconstitucionais sobre ciéncia, tecnologia e inovagao, até¢ se chegar a normatizagdo interna

da UFAL sobre tais matérias.

O tema conjuga assuntos marcados pela interdisciplinaridade na literatura, mas a analise
proposta ¢ essencialmente juridica e nao interdisciplinar. Em que pese a inevitabilidade pontual
de consideragdes sobre abordagens ndo juridicas, com estudos ja desenvolvidos e publicados
em outras areas, o foco juridico sobre o tema deve ser ressaltado e tais abordagens
eventualmente consideradas devem ser encaradas como complementares e esclarecedoras,
sobretudo no aspecto evolucionario das instituicdes cientificas e na compressao do proprio
contexto da ciéncia, tecnologia e inovacao. Esses pontos estdo presentes na quarta secdo do
trabalho, seguida dessa introducdo e de duas outras se¢des dedicadas respectivamente a extrair
contribui¢des uteis de compreensdes historicas e doutrindrias sobre os fundamentos e estrutura
do instituto juridico das patentes, e de uma compreensao constitucional e funcional do conteudo
material desse direito, a partir da metodologia de interpretacao juridica da constitucionalizacao

do direito privado.

A pesquisa foi iniciada em fevereiro de 2019 e durante ela adveio o periodo pandémico
no inicio de 2020 que colocou as atividades de ciéncia e tecnologia em evidéncia. Vive-se uma
corrida para conhecer o novo virus que surgiu e se espalhou de modo devastador pelo mundo,
descobrir formas de prote¢dao diante da nova ameaca, de prever e amenizar as consequéncias
dessas medidas, de tratar as pessoas infectadas do modo mais eficiente, de desenvolver vacinas
para prevenir e controlar o contagio, e de enfim tentar vencer o cenario de pandemia. As
universidades, os laboratorios, institutos de pesquisa e as grandes empresas de base cientifica e
inovativa, como as farmaceéuticas, se afirmaram enquanto as grandes esperancas das sociedades
e nagdes para desvendar o desconhecido e avangar a capacidade humana de se proteger dos

perigos com novas invengdes e conhecimentos.’

3 Durante esse periodo, a populagdo convive diariamente com intimeras noticias relativas a estudos e pesquisas
sobre o Covid-19, como mostram alguns exemplos: Pandemia reforca a importancia do conhecimento cientifico
na evolu¢do da vida, Diario da Regido, 08.05.2021. Disponivel em: Pandemia refor¢a a importancia do
conhecimento cientifico na evolugdo da vida (diariodaregiao.com.br). Acesso em: 17.05.2021. “O papel da
universidade ficou mais evidente na pandemia. De protagonista na descoberta e testagem de vacinas contra a
Covid-19, até invengdes capazes de ajudar no combate a disseminagdo da doenga.”; UFMG vence prémio de
patente do ano com tecnologia de combate a covid-19. Sonda desenvolvida em laboratério da Escola de Engenharia
otimiza processo de aspiragdo de secregdes em ambientes hospitalares, Centro de Comunicacio da Universidade
Federal de Minas Gerais, 22.10.2020. Disponivel em: UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
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Do mesmo modo, o tema das patentes ganhou destaque nos noticiarios durante essa
pesquisa. O cuidado para proteger juridicamente com abrangéncia mundial as novas invengoes
com rapidez e seguranga, posto o mundo inteiro demandar novas solugdes para o mesmo
problema vivido em todos os paises.* Os diversos acordos de parcerias em ambitos interno e
internacional para desenvolvimento de novas pesquisas que resultassem em inovagdes
tecnolégicas patenteaveis.” A conciliagdo entre a necessidade de proteger juridicamente as
invengdes e também publicar os estudos que contribuam para o avango urgente da ciéncia no
combate a nova ameaga. A disputa internacional por medicamentos e vacinas ¢ o debate
nacional e mundial sobre as possibilidades, necessidades e adequacdo do uso do mecanismo de
licenciamentos compulsorios de patentes farmacéuticas.® Houve ainda a evidéncia da matéria
patentaria no Supremo Tribunal Federal,” com a decisdo — ainda niio publicada até a conclusio
dessa pesquisa — sobre a Acao Direta de Inconstitucionalidade n°® 5.529, a respeito do paragrafo
unico do artigo 40 da lei n® 9.279/1996, o qual adia a data de entrada em dominio publico de

tecnologias protegidas por patente em virtude do atraso nas decisdes do INPL® Ou seja, o

vence prémio de patente do ano com tecnologia de combate a covid-19. Acesso em: 17.05.2021; Universidades
federais conduzem 1.260 pesquisas sobre covid-19. Levantamento foi divulgado hoje pela Andifes, Agéncia
Brasil, 27.07.2020. Disponivel em: Universidades federais conduzem 1.260 pesquisas sobre covid-19 | Agéncia
Brasil (ebc.com.br). Acesso em: 17.05.2021; USP esta entre as 20 institui¢des que mais publicam sobre Covid no
mundo, Jornal da USP, 19.10.2020. Disponivel em: USP esta entre as 20 instituigdes que mais publicam sobre
covid no mundo — Jornal da USP. Acesso em: 17.05.2021. “Em todo o mundo, foram realizadas 168.546
publicagdes cientificas sobre covid-19 neste ano de 2020, de acordo com os registros da base de dados da
plataforma Dimensions. Desse total, 4.029 publica¢des sdao do Brasil, o que representa 2,39% de toda a producao
mundial, colocando o pais na décima primeira posi¢do em nimero de publicagdes sobre a doenga, a frente de
paises como Holanda, Sui¢a e Japdo”; UFAL cria equipamento que auxiliara na intubagao de pacientes com Covid-
19, BR104, 19.03.2021. Disponivel em: Ufal cria equipamento que auxiliara na intubagao de pacientes com Covid-
19 (br104.com.br). Acesso em: 17.05.2021.

4 Pressdo por salvar vidas na pandemia levou a avangos em dispositivos médicos, Agéncia Senado, 31.03.2021.
Disponivel em: Pressao por salvar vidas na pandemia levou a avangos em dispositivos médicos — Senado Noticias.
Acesso em: 17.05.2021. “O empenho para evitar as internacdes em UTIs, entretanto, alcanca outra area crucial da
fronteira entre pesquisa aplicada e medicina: a inovagao tecnologica, que tanto pode significar o desenvolvimento
de aparatos médicos quanto de medicamentos, a exemplo de anticorpos monoclonais.”

5 Unido de esforcos resulta em desenvolvimento de tecnologias para conter crise, Jornal da USP, 27.05.2020.
Disponivel em: Unido de esforcos resulta em desenvolvimento de tecnologias para conter crise — Jornal da USP.
Acesso em: 17.05.2021. “Parceria entre IPT, USP e empresas privadas busca solugdes para gestdo da pandemia
por meio de projetos como mapeamento do isolamento social. [...] O Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT),
vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econémico do Estado de Sdo Paulo, tem trabalhado na inovagéo e
desenvolvimento de tecnologias para a contengdo da crise gerada pela covid-19.”

6 OMS e especialistas pedem quebra de patente de remédios em razio da Covid-19, Folha de Sdo Paulo,
21.05.2020. Disponivel em: OMS e especialistas pedem quebra de patente de remédios em razdo da Covid-19 -
21/05/2020 - Equilibrio e Satde - Folha (uol.com.br). Acesso em: 17.05.2021; Como vai funcionar a patente de
uma futura vacina contra o coronavirus? O valor da patente de uma vacina do coronavirus pode ser astronomico.
Mas existem recursos legais para que ninguém pratique abusos, A Gazeta, 29.05.2020. Disponivel em: Como vai
funcionar a patente de uma futura vacina contra o coronavirus? | A Gazeta. Acesso em: 17.05.2021.
"BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O STF e a jurisdi¢do constitucional da propriedade intelectual. In: Migalhas.
Disponivel em: O STF e a jurisdi¢do constitucional da propriedade intelectual - Migalhas. Acesso em: 17.05.2021.
8 BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Patentes marajas: punindo gente honesta. In: Conjur. Disponivel em: ConJur
- Pedro Barbosa: Patentes marajas: punindo gente honesta. Acesso em: 17.05.2021.
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momento vivido de alguma forma trouxe destaque na sociedade para os dois principais assuntos
que compdem o tema geral de pesquisa: direitos de patentes e papel social desempenhado pela

ciéncia, tecnologia, inovagao e suas instituicoes, dentre as quais a universidade.

Inicialmente, a premissa adotada foi de que os direitos de patentes constituem
artificialidades juridicas consistentes em exclusividades de exploracdo econdmica de
tecnologias individualizdveis por requisitos técnicos legais. Essas exclusividades se assumem
bens de producao na légica econdmica de mercado consagrada no sistema constitucional
brasileiro. Logo, diante do sistema no qual existem e sdo validos, esses direitos s6 assumem
funcionalidade dentro do ambiente produtivo. Desse modo, surge o objetivo geral de
compreender a conexdo, congruéncia e pertinéncia no destaque conquistado dentro desse
cenario por instituigdes académicas historicamente voltadas ao ensino superior e a pesquisa
basica, cuja agenda e engrenagens ndo estariam, em principio, no mesmo compasso da agenda
e engrenagens da industria e do mercado. Visto por outro angulo, busca-se compreender a
relagdo entre o direito de patente e os campos da ciéncia, tecnologia e inovagdo no contexto

normativo brasileiro.

2. FUNDAMENTOS E ESTRUTURA DO DIREITO DE PATENTE

O campo da propriedade intelectual como um todo ¢ marcado pela completa auséncia
de consensos quanto a natureza e fundamentos dos seus institutos juridicos. Muitas
denominagdes sdao usadas e os seus objetos de protegdo envolvem grandes interesses
econOmicos ¢ sociais que frequentemente influenciam os discursos. Contudo, essa pesquisa
depende fundamentalmente de uma compreensao clara acerca do contetdo e estrutura do direito
de patente, da qual se avancard sobre a andlise de sua fungdo e de seu exercicio por uma

institui¢ao académica de ciéncia e tecnologia.

Pontes de Miranda denominou a grande divisao que caracteriza esse campo de direitos
com as expressoes “propriedade intelectual” e “propriedade industrial”, destacando o termo
“direitos autorais” para os direitos de personalidade e de nominagdo do autor na obra

intelectual.” Em verdade, por muito tempo a expressdo “propriedade intelectual” foi mais

® MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade mobilidria (bens corpdreos), propriedade intelectual,
propriedade industrial / Pontes de Miranda: atualizado por Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sdo Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012 — (colegdo tratado de direito privado: parte especial; 16), p. 409.
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utilizada para designar os direitos autorais.!” Ja Carlos Alberto Bittar retine extenso grupo de
estudiosos para afirmar que ha um contexto mais amplo de “Direitos Intelectuais”, dentro do

qual se encontram o “Direito de Autor” e o “Direito de Propriedade Industrial”.!!

Newton Silveira reforca a distingdo entre os atos de criagdo provenientes da criagao
técnica e os atos de criacdo oriundos do sentimento estético do ser humano.!?> No mesmo
sentido, Jodo Paulo Remédio Marques também reforca que as invengdes traduzem solugdes
técnicas, consistindo em criagoes intelectuais direcionadas desde a sua ideagao a solucdo de um
problema igualmente técnico.!'® Fabio Groff ajuda a clarificar tais ligdes explicando que do ato-
fato juridico da criagdo intelectual decorrem uma série de direitos que podem ser divididos em
trés grandes grupos: direitos autorais de personalidade, direitos de nominagdo e direitos de
uso/exploragdo comercial. Estes ultimos, no caso do campo industrial, sdo historicamente
associados as patentes e seus requisitos de concessao, e resumiriam a vertente patrimonial do

ato-fato criativo que consiste em uma solugio técnica.'*

Hoje, em que pese as muitas denominagdes e classificagdes encontradas na doutrina,
pode-se dizer que a expressao “propriedade intelectual” € utilizada com grande aceitagdo para
designar o sistema de protecao juridica as obras intelectuais como um todo; um grande género
que abarca principalmente dois grandes blocos de direitos como subgrupos, os direitos de
propriedade industrial e os direitos autorais. Considera-se que os direitos de autor incidem sobre
expressoes, enquanto que os direitos de propriedade industrial incidem geralmente sobre

ideias.!> Costumam diferir ainda na efic4cia atribuida ao registro formal. Quer dizer que, para

1" BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2013, p. 7.

I BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor e Interesse Publico nos Paises em Desenvolvimento. In: Revista da
Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, v. 80, p. 119-156, jan/dez. 19985. Disponivel em:
http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67238. Acesso em: 28.02.2020.

12 SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279, de
14.05.1996). Sao Paulo: Saraiva, 1996, p.2.

13 MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio. Patentes de programas de computador e de sistemas informaticos de
jogos electronicos: Patentes de métodos de exercicio de actividades economicas?. In: PIDCC - Revista em
propriedade intelectual direito contemporaneo, v. 10, n. 1, p. 1-46, 2016.

4 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histoérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 16. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Como ¢ sabido, “ato-fato
juridico” é uma das espécies do género “fato juridico”, ideias originalmente retiradas da obra doutrinaria de Pontes
de Miranda, posteriormente destacadas e desenvolvidas nas obras de Marcos Bernardes de Mello, intituladas
“Teoria do Fato Juridico” e divididas em trés volumes: planos da existéncia, validade e eficacia.

15 PIMENTEL, Luiz Otavio. Propriedade Intelectual e universidade: aspectos legais. Florianopolis: Fundacdo
Boiteux, 2005, p. 21. Também BASSO, Maristela. A extensdo da protecao do objeto da patente e os limites do
principio da exaustdo de direitos de propriedade intelectual /n: CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO RAMOS,
André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. Sdo Paulo: Quartier Latin, 2009,
v. 1, p. 139; Dénis Borges Barbosa também afirma que a protegao juridica a expressdo das ideias, € ndo a estas em
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a prote¢ao juridica dos direitos autorais, o registro se faz facultativo, apresentando efeito apenas
declaratorio, enquanto que na propriedade industrial se tem a sua obrigatoriedade para a tutela
juridica, possuindo efeito geralmente constitutivo.!® Por fim, nos direitos de autores, basta a

mera atividade original do criador para a possibilidade de protegdo juridica, o que nao ocorre

si, ¢ que marca fundamentalmente os direitos do autor. BARBOSA, Dénis Borges. Direitos Autorais (1997).
Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm. Acesso em: 28.07.2020. No mesmo sentido,
CERQUEIRA, Jodao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial ¢ do Objeto
dos Direitos — 3* ed. 27 tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 140. Este autor defende que o fato
de a ideia inventiva constituir o objeto sobre o qual recai o direito do inventor, este teria espectro de prote¢do mais
extenso que o dos autores, os quais recaem sobre a forma pela qual a ideia ¢ exteriorizada — uma musica, por
exemplo. Ja COLOMBET, Claude. Grands Principes du Droit d’Auteur et des Droits Voisins dans le Monde,
2a. Ed. Litec/Unesco, 1992, p. 10, alerta para o fato de que a proteg¢ao de direitos autorais sobre as ideias em si
engessaria a producao artistica, literaria e cientifica.

16 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial e do
Objeto dos Direitos — 3% ed. 2* tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 120-129. Nesse sentido,
Gama Cerqueira ensina que os direitos dos inventores possuem eficacia plena somente apds o reconhecimento
formal do Estado, apresentando-se como direito precario antes disso; também atesta BARBOSA, Dénis Borges.
Direitos Autorais (1997). Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm. Acesso em: 28.07.2020;
¢ BARBOSA, Dénis Borges. Efeitos do Registro de Ideias para o Direito Autoral (1996). Disponivel em:
http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm. Acesso em: 28.07.2020; Na mesma linha, ADOLFO, Luiz Gonzaga
Silva. Obras privadas, beneficios coletivos: a dimensdo publica do direito autoral na sociedade da informagdo —
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed.. 2008, p. 94-96. SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual:
propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Editora Manole,
2014. Opinido contraria assiste 8 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva
historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 156. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Para Féabio Groff, Jodo da
Gama Cerqueira teria confundido a tutela do interesse patrimonial do inventor e do autor com os direitos de ambos
em si. Este ultimo autor teria seguido as licdes de MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade
mobiliaria (bens corporeos), propriedade intelectual, propriedade industrial / Pontes de Miranda: atualizado por
Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 — (coleg@o tratado de dieito
privado: parte especial; 16), p. 290-292. Para Pontes de Miranda, o exame prévio para expedicéo da carta patente
nao teria eficacia concessiva por parte do Estado, ja que ndo haveria discricionariedade naquele ato praticado por
este. Quer dizer, uma vez preenchidos os requisitos legais, o Estado seria obrigado a expedir a patente a quem haja
solicitado, constituindo-se em ato administrativo vinculado. Por tal motivo, para Pontes de Miranda, a expedigdo
da patente teria efeito também declaratério ao direito do inventor de obtengdo da patente, ainda que constitutivo
para o direito de patente em si, enquanto direito de propriedade. No mesmo sentido, cf. MARQUES, Joao Paulo
F. Remédio; MARQUES, Roberta Fernandes Remédio. A natureza e o licere de pedido de patente de invenc¢ao no
Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaga de)
ajuizamento de agdo de infra¢do por parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia. In:
PIDCC - Revista em propriedade intelectual direito contemporaneo, v. 11, n. 2, p. 1-61, 2017. Pedro Marcos
Nunes Barbosa contribui para o debate doutrinario explicando que de fato hd uma “automaticidade de
reconhecimento juridico dos valores da personalidade advindos da criagdo”, sendo este um fator comum a ambos
os campos principais da propriedade intelectual. [lustrativamente, argumenta que Alexander Fleming sera sempre
aquele quem inventou a Penicilina, mesmo néo tendo buscado a concessdo estatal de uma propriedade industrial
sobre a tecnologia junto a Autarquia Inglesa responsavel por tais atos (IPO). No entanto, reconhece que o efeito
atribuido ao registro formal ¢ um dos principais pontos de disting@o entre os direitos patrimoniais de autores de
criagdes estéticas e autores de criagcdes técnicas. Para os primeiros, a prote¢do juridica dispensa solenidades e
ocorre a partir da mera exteriorizagdo da obra intelectual, em uma estratégia politico econdmica que pondera os
interesses da criatividade, da autonomia privada e da auséncia de burocracia para direitos de autores estéticos,
ressaltando que tal estratégia advém de obrigagao internacional assumida na Convengdo Unido de Berna. De outro
modo, a estratégia politico econdémica adotada no campo da Propriedade Industrial privilegiou a seguranca juridica,
a publicidade e o reconhecimento. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. In: Revista
Brasileira de Direito Civil-RBDCivil, v. 15, n. 01, p. 33, 2018.
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no tocante as propriedades industriais, onde, por exemplo, a observancia de requisitos técnicos

e legais sdo necessdrios a concessio do titulo de patentes e desenhos industriais.!”

Na verdade, Fabio Groff pontua que “o mecanismo das recompensas tem mais a ver
com o modelo de economia do que com a questdo juridica propriamente dita”, complementando
ao afirmar que “ndo fossem as necessidades industriais e técnicas, provavelmente ndo haveria
diferenga nenhuma no tratamento do direito do inventor e do autor de obra artistica ou
literaria”.!® De todo modo, o presente estudo aprofundara o tema da propriedade industrial da
Patente de Invencao, mas nesse ponto ¢ preciso ter claro ainda que ndo se deve confundir os
direitos de propriedade industrial, os direitos do inventor e os direitos de patente. Isso porque ¢
certo que hé invengdes ndo patentedveis e que hd também direitos de propriedade industrial de

diversas categorias, onde as patentes de invengio constituem apenas uma delas.'

Recuperando as licdes de Newton Silveira e Jodo Paulo Remédio Marques ja expostas
paréagrafos acima, as invengdes sdo espécie de um amplo género consistente no ato humano de
criagdo “técnica”. De inicio, oportuno apenas recorrer a legislagdo atual para constatar que as
invengdes patenteaveis sdo aquelas que satisfazem os requisitos técnicos legais da novidade,
atividade inventiva e aplicagdo industrial, a serem demonstrados em um procedimento
administrativo formal que conta com exigéncias também estabelecidas em lei.?° Ainda,
diferencia-se o ato humano de criacdo técnica e o ato de descoberta, pois esta ndo corresponde

a um resultado direto da relacdo entre causa e efeito.?!

17 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p- 17. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf

¥ GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 202. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf

19°0 artigo 2° da Lei de Propriedade Industrial, lei n. 9.279/1996, lista em seus incisos as espécies de direitos
relativos a propriedade industrial. Ja o artigo 6° especifica as invengdes consideradas patenteaveis, enquanto que
o artigo 10 lista exemplos do que ndo sera considerado invengdo para efeitos de direitos de patentes. Lei de
Propriedade Industrial. Lei n®. 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em
29.02.2020.

20 Lei de Propriedade Industrial. Lei n°. 9.279, de 14 de maio de 1996. “Art. 8° E patenteavel a invengdo que
atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial. [...] Art. 19. O pedido de patente,
nas condigdes estabelecidas pelo INPI, contera: I - requerimento; II - relatorio descritivo; III - reivindicagdes; IV
- desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuicdo relativa ao depdsito.”
Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em 29.02.2020.

21 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 24, Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf
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Identificar em uma andlise critica os fundamentos e os contornos conceituais e
estruturais de um direito significa buscar os alicerces tedricos sobre os quais desenvolver
reflexdes, interpretacdes, e construgdes a respeito do objeto estudado. Quer dizer, ¢ a partir
desse entendimento que se avancara para a identificacao do contetido, do alcance e dos limites
do instituto juridico que abordamos. Portanto, consideragdes desse nivel ndo sdo meramente
retoricas e destituidas de interesse pratico, mas evidenciam fundamentalmente a estrutura e a
posi¢dao que o direito investigado ocupa dentro do sistema juridico — trata-se, em suma, de
delimitar bem o material com o qual se trabalha, fortalecendo o ponto de partida para

interpretagdes, reflexdes e proposi¢des.?

2.1. AS MOTIVACOES ECONOMICAS NAS ORIGENS DOS PRIVILEGIOS SOBRE
INVENCOES

Féabio Groff afirma que considerar a existéncia de protecdo e apropriacdo de criagdes
técnicas de carater industrial na Antiguidade de uma forma similar a atualidade consiste em
exageros cometidos por parte da doutrina. Este autor ¢ da opinido de que a melhor conclusao a
se tirar da literatura € a de que ¢ possivel identificar, desde a Grécia Antiga, apenas uma ideia
de mecanismos de encorajamento as invengdes pelos regimes instituidos em dado tempo e

local.??

Nuno Pires de Carvalho demonstra que por muito tempo a invengdo era atividade
promovida por iniciativas governamentais, que ofereciam prémios e privilégios bem antes de
se chegar a um sistema que guardasse alguma semelhanca com as atuais patentes. O autor

recorre a exemplos na literatura para sustentar a informagdo de que na maior parte das

22 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos
direitos (parte I). Atualizado por Newton Silveira e Dénis Borges Barbosa — 3* ed. vol. I — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2012, p. 47-48; MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens corporeos),
propriedade intelectual, propriedade industrial / Pontes de Miranda: atualizado por Marcos Alberto Sant’ Anna
Bitelli. — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 — (colegao tratado de direito privado: parte especial; 16),
p- 73; BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1? ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2013, p. 101; GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva
historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sdo Paulo, p. 125. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf; DANTAS, Marcus;
RENTERIA, Pablo. Notas sobre os bens comum, p. 141. In: TEPEDINO, Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina
Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). O Direito Civil entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao
professor Stefano Rodota. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 131-146.

23 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 35. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf
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civilizagdes da Antiguidade os inventores eram pagos pelos governantes por meio de recursos
publicos, como no Egito do século XXI a.C, onde houve recompensas concedidas pelo Fara6 a
um arquiteto de nome Nekhebu, registradas e descritas em seu tumulo. Até o fim da Idade
Média, a atividade inventiva foi socialmente vista com desprezo por implicar trabalho manual,
o que fazia dos incentivos financeiros dos governantes as unicas opc¢des para o estimulo as
criagdes técnicas. Mesmo aqueles que se beneficiavam desses incentivos a partir do sucesso em
seus empreendimentos nao gozavam de grande prestigio social, mas, ao contrario, tornavam-se

ainda mais desprezados socialmente.**

Assim sendo, Fabio Groff atesta que ¢ no periodo do Renascimento que a maior parte
da doutrina identifica o ponto de inicio para “privilégios” adequadamente ditos que se
assemelhem ou correspondam as patentes.”® Nesse tempo, a “parte veneziana” — como ficou
conhecido o sistema de incentivos da Republica de Veneza a exploracao de certas atividades
técnicas por meio de direitos de exclusividade, inaugurado pelo Estatuto de 19 de marco de
1474%% — teria a finalidade de financiar e promover a atragdo de profissionais oriundos do
estrangeiro para a ocupacao de territorios e exploracdo de atividades ndo ordinarias. J& o
“sistema inglés”, mais ou menos de mesma época, se baseava em privilégios monopolistas e
em franquias de importagdo concedidas com o fim de atrair conhecimento e técnica estrangeiros
para desenvolver e ampliar a industria nacional, cujos excessos e abusos provocaram reagoes

que culminaram na edi¢do, pelo parlamento inglés, do Statute of Monopolies, de 1624, diploma

2 DE CARVALHO, Nuno Pires. The primary function of patents. In: U. Ill. Journal of Law Technology &
Policy, p. 25, 2001. Nuno Pires de Carvalho considera que os autores de inventos técnicos eram praticamente
prisioneiros de seus reis, os quais concediam-lhes diversas espécies de recompensas quando chegavam a resultados
uteis.

25 MGBEOII, Ikechi. The juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiographiy of
the Role of Patents in Industrialization. /n Journal of the History of International Law, n. 5, 403-422, 2003, p. 406.
No mesmo sentido, GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica
brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sdo Paulo, p. 37. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf

26 MGBEOII, Ikechi. The juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiographiy of
the Role of Patents in Industrialization. /n Journal of the History of International Law, n. 5, 403-422, 2003, p. 414.
A respeito do Estatuto, escrito em um antigo dialeto veneziano, Ikechi Mgbeoji traz a tradugdo para o inglés, com
referéncias e curiosidades sobre o antigo sistema que teria beneficiado inclusive, em 1594, Galileo Galilei, dentre
centenas de privilégios concedidos durante sua vigéncia, muitos dos quais versando sobre tecnologias voltadas
para a realidade da regido, como bombas e moinhos de 4gua, maquinas de drenagem e outras técnicas semelhantes.
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legislativo que influenciou toda a base de normas posteriores sobre patentes,?’” incluindo o

Alvara do Principe Regente do Brasil, de 1809.%8

Esses dois marcos historicos encerram polémica doutrinaria quanto a origem das
patentes, ou de semelhantes privilégios exclusivos para a exploragdao econdmica de criagdes
técnicas. Fabio Groff demonstra que tais sistemas, embora incontroversamente destacados na
época, refletiam uma tendéncia de muitos territorios europeus dentro do contexto econdmico,
politico e cultural do periodo Renascentista.?’ Para Ikechi Mgbeoji, avaliar a origem do sistema
de patentes demanda identificar quatro critérios essenciais: i) quando a medida representava um
exercicio de poder governamental destinado a conceder um direito exclusivo a um titular para
exploragdo comercial de uma invenc¢do definida e delimitada; i7) quando essa concessao se dava
com base no critério da novidade da invencao, no lugar de um monopo6lio sobre um negdcio ja
existente e conhecido, ou de uma simples descoberta, como de substancias naturais ou minerais;
iii) quando a concessdo possuia a clara finalidade de promover industrializacdo no seu sentido
mais amplo; iv) e quando havia previsdo disto em um sistema legal, ao invés de uma garantia

ad hoc a determinado inventor.

Com base nesses critérios, o autor analisou sete hipoteses de origens historicas do
sistema de patentes, a saber: a) nas Ilhas Andaman, um arquipélago localizado entre a India e
Myanmar; b) na Grécia Antiga; c) em um documento emitido na Gra Bretanha a John Kemp,

em 1331; d) na regido histdrica de Tirol, nos Alpes, entre Austria e Italia, entre 1300 e 1400; e)

27 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014,
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 39. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Em discordancia, MGBEOJI,
Ikechi. The juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiographiy of the Role of
Patents in Industrialization. /n Journal of the History of International Law, n. 5, 403-422, 2003, p. 406.

28 DE CARVALHO, Nuno Pires apud GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor:
perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 45-46. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Dentre intimeros pontos em
comum, teriam sido quatro as principais semelhangas: periodo limite de quatorze anos, manufaturas novas ou as
que fossem introduzidas como objetos de protegdo, grau de novidade sem impeditivos territoriais (a introdugao
bastava ser nova em termos locais), e determinago de revisdo dos privilégios em vigor. Embora sejam apontados
diversos pontos de semelhanga e diversos indicios da intima relagdo entre a aproximagdo de Portugal com a
Inglaterra, a partir da Conferéncia de 1806, e a edigdo do Alvara de 1809, Leandro Miranda Malavota, ja
referenciado na tese de doutoramento de Fabio Groff, desenvolve levantamentos mais tarde a respeito do mesmo
tema e apresenta conclusdo discordante quanto & essa interpretacdo histérica. MALAVOTA, Leandro.
Interpretacées sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1830). Disponivel em
Malavota 2013 ABPHE rev.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net). Acesso em: 29.02.2020

2 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 39. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.



23

na concessao em nome de Filippo Brunelleschi, em Florenga, 1421; f) no sistema Veneziano de
1474; g) e no ja citado Statute of Monopolies da Inglaterra. A conclusdo do autor ¢ de que os
critérios essenciais do sistema de patentes ja estavam presentes na Republica de Veneza, em

147430

Para esse trabalho, a relevancia de conhecer as discussoes e construgdes teoricas sobre
as origens dos privilégios legais sobre inventos estd no intrinseco destaque do aspecto
economico dos bens imateriais como motivagdo para a legislatura de direitos ou privilégios de
exploracdo ou de retribuicdo econdmicas, percebendo-se de modo relacionado a pouca atengao
e preocupacgdo dedicadas aos direitos dos inventores sobre os frutos de seus trabalhos em si.
Quer dizer, ¢ imperioso notar que desde suas origens e ao longo de seus desenvolvimentos, o
sistema de patentes pouco se relaciona com o reconhecimento de um direito natural dos

inventores.’! Em suma, a finalidade econdmica no contetido desse sistema ¢é nuclear.

Por fim, ¢ de se destacar uma outra particularidade: em se tratando de regulacdo sobre
tecnologia, percebe-se que havia ndo s6 nas origens das patentes como também em periodos
anteriores, retornando aos sistemas de recompensas € prémios governamentais, a nitida
preocupacao de estimular as atividades inventivas de um modo a que se extraisse delas todos
os beneficios possiveis a regido como um todo, promovendo o avango econdmico e tecnolégico
do local, buscando a lideranca competitiva diante das demais regides e também atraindo novas

técnicas do estrangeiro.??

39 MGBEOII, Ikechi. The juridical Origins of the International Patent System: Towards a Historiographiy of
the Role of Patents in Industrialization. /n Journal of the History of International Law, n. 5, 403-422, 2003, p. 408.
Também a esse respeito, Jodo Mério da Silva, Erickson Gavazza Marques e Walter Godoy dos Santos Jr. destacam
que a Republica de Veneza foi a primeira cidade-estado a conceder uma patente, favorecendo um inventor do
pleno de 13 em 1416. Em seguida, Florenca teria concedido uma patente em 1421, em favor do arquiteto Filippus
Ser Brunelleschi, pela inven¢do de uma barca fluvial equipada com um guinado pesado. Em 1444, Veneza
novamente concede uma patente para exploragdo exclusiva de um moinho que possibilitava moer graos sem uso
de 4agua. Para os autores, a Republica de Veneza construiu grande destaque historico no contexto da tutela juridica
sobre invengdes e outras obras intelectuais, motivada principalmente pelo monopdlio que ostentava sobre o
comeércio europeu com o Oriente Médio, a partir do qual teve de enfrentar grandes conflitos de interesses e
reivindicagdes sobre tais obras. DA SILVA, Jodao Mario Estevam; MARQUES, Erickson Gavazza; SANTOS JR.,
Walter Godoy dos. A evolugdo da patente e do desenvolvimento humano. /n: ip-iurisdictio — ISSN 2509-5692.
Disponivel em: A evolugdo da patente e do desenvolvimento humano — ip-iurisdictio. Acesso em: 01.11.2021.

31 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 156-158. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf

32DA SILVA, Jodo Mario Estevam; MARQUES, Erickson Gavazza; SANTOS JR., Walter Godoy dos. A evolugao
da patente ¢ do desenvolvimento humano. /n: ip-iurisdictio — ISSN 2509-5692. Disponivel em: A evolucdo da
patente e do desenvolvimento humano — ip-iurisdictio. Acesso em: 01.11.2021.
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2.2. DIREITOS DE PERSONALIDADE E DIREITOS SOBRE CRIACOES
INTELECTUAIS

Em que pese as evidéncias de uma finalidade essencialmente econdmica na origem dos
direitos e privilégios atribuidos sobre criagdes intelectuais, bem como em periodos anteriores,
algumas das principais correntes a respeito da natureza juridica dos direitos de propriedade
intelectual fogem a categoria dos direitos patrimoniais e destacam o aspecto pessoal desses
direitos.*® As bases de justificacdo e sustentacdo dessas correntes estio presente na obra de
Immanuel Kant, quem refutou qualquer carater patrimonial nos direitos dos autores e sustentou
a premissa de que o Unico fundamento para tais direitos seria a salvaguarda de interesses
extrapatrimoniais. As protecdes de ordem patrimonial desencadeadas estariam ligadas ao objeto
corporeo que apenas expressasse a criagao do intelecto humano, como meros acessorios e

simples decorréncia dos direitos pessoais do titular.>*

Fabio Groff conta que as teorias que focaram exclusivamente na classificacdo dos
direitos intelectuais enquanto direitos pessoais, bem como as teorias que buscaram agrupar
faculdades pessoais e patrimoniais em uma nova categoria — que fugia a classificagao
romanistica tricotdmica dos direitos reais, obrigacionais e pessoais — receberam muitas criticas
ao longo do tempo.*®> Como exemplo, Philadelpho Azevedo afirmou que a protegdo juridica
unia as faculdades pessoais e patrimoniais dos autores e inventores, mas que com isso nao se
poderia admitir que compartilhassem a mesma natureza. O direito moral estd umbilicalmente
ligado a personalidade e se origina antes da publicagdo, sendo ainda perene e inacessivel. Para
ele, as faculdades pessoais do inventor compreendem quatro direitos de aspecto positivo —
garantia da paternidade da obra, defesa do ineditismo, direito ao arrependimento e direito a

corre¢do do trabalho — e um outro de aspecto negativo — intangibilidade e impenhorabilidade

33 Seriam exemplos Johan Caspar Bluntchili, Otto Von Gierke, Enrico Luzzatto, Edoardo Piola Caselli, Joseph
Kohler, Edmond Picard, Teixeira de Freitas e José de Alencar. Cf.: CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de
Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos direitos (parte I). Atualizado por Newton
Silveira e Dénis Borges Barbosa — 3% ed. vol. I — Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 47-99; ZANINI,
Leonardo Estevam de Assis. Direito de Autor — Sdo Paulo: Saraiva, 2015, p. 85-118; MIRANDA, Pontes de.
Direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens corpoéreos), propriedade intelectual, propriedade industrial /
Pontes de Miranda: atualizado por Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sdo Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012 — (colegao tratado de direito privado: parte especial; 16), p. 252; GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento
do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sado Paulo,
p. 128-141. Disponivel em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

3% KANT, Immanuel. A metafisica dos costumes — traducio, textos adicionais e notas Edson Bini. Bauru, Sdo
Paulo: EDIPRO, 2% ed. rev., 2008 (Série Classicos Edipro), p. 134.

35 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 132. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf
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da obra. De outro lado, Ruggiero discorda que os direitos de retirar a obra de circulagao, corrigi-
la ou altera-la sejam faculdades pessoais, pelo fato de serem passiveis de cessdo — por exemplo,
ao editor. Lembra que os direitos morais sao marcados pela intransmissibilidade e auséncia de
conteudo econdmico, € que a pessoa do inventor possui qualidades inerentes que sdo, portanto,

anteriores a positivacdo na ordem juridica.’¢

Jodo da Gama Cerqueira enxergou ainda uma inconsisténcia pressuposta: o autor ou o
inventor nao podem ser ao mesmo tempo considerados sujeito e objeto de direito. Ele explica
que a origem dessa confusdo esta em ignorar que a pessoa do autor ¢ diferente do autor em si.
O autor supera com isso a problematica da dimensao pessoal nos direitos sobre as criagdes
intelectuais sustentando que as faculdades pessoais nao tém as obras criativas como objeto, mas
sim a personalidade de cada ser humano. Nos autores e inventores em especial, a protecao de
sua personalidade se estende para abranger novas garantias.>’ E logico concluir que a protegio
da personalidade do autor ou do inventor contribui em parte para a prote¢do das obras criativas
— como também afirmava Philadelpho Azevedo — mas de um modo apenas adjetivo, posto que

seguem sendo os direitos de personalidade os bens juridicos de fato tutelados.*

O autor ensina ainda que os direitos dos inventores em si nao diferem em substancia dos
direitos dos autores de obras artisticas e cientificas, pois possuem a mesma origem, fundamento
e natureza. O inventor ¢ também um autor que possui o0 mesmo desejo de ver sua criagdo
disseminada publicamente. Acontece que as criacdes artisticas sdo disseminadas pela mera

publicacao, enquanto que as criagdes técnicas industriais sdo disseminadas pela sua produgao e

36 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014,
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 132. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf

37 A doutrina mais atualizada ja assentou a ideia de clausula geral de tutela da pessoa humana, donde se depreende
a auséncia de tipicidade dos direitos da personalidade, dada a impossibilidade de a ordem juridica positiva prever
todas as hipoteses de direitos inerentes a condicdo humana. Ademais, reconhece-se também que os direitos de
personalidade sdo pluridisciplinares, ndo admitindo compreende-los enquanto matéria exclusiva do direito civil,
nao sendo possivel prever em qual ramo juridico surgira para protecdo. Cf.: MORAES, Maria Celina Bodin.
Ampliando 0s direitos da personalidade. Disponivel em:
https://www.academia.edu/9689598/Ampliando_os_direitos_da personalidade?auto=download. ~Acesso em:
05.03.2020; LOBO, Paulo. Danos morais e direitos da personalidade. /n Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862,
Teresina, ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponivel em: https://jus.com.br/artigos/4445. Acesso em: 05.03.2020;
SCHREIBER, Anderson. Os direitos da personalidade e o Codigo Civil de 2002. In: Gustavo Tepedinho; Luiz
Edson Fachin (Orgs.) Didlogos sobre Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, v. II, p. 231-264. Disponivel
em: http://sdls.com.br/artigos/index/10. Acesso em: 05.03.2020; TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade
no Ordenamento Civil — constitucional Brasileiro /n Temas de Direito Civil / Gustavo Tepedino (coordenador).
3% ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

38 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos
direitos (parte I). Atualizado por Newton Silveira e Dénis Borges Barbosa — 3" ed. vol. I — Rio dOe Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2012, p. 65-67.
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exploracio/uso.*® Fabio Groff também conclui que ndo ha respostas juridico-cientificas para
estabelecer a separagdo entre o direito do autor e o do inventor, mas apenas justificagdes de
ordem pratica e econOmica que se tornaram objeto de convengdes celebradas em dados
contextos historicos e sociais. No entanto, essas convengoes, porque baseadas somente em
argumentos de ordem pratica e nao cientifica, ndo resistem a criticas teoricas. Para ele, o estudo
da relacdo entre um autor e sua inven¢ao nao deveria depender de conveniéncias econdmicas e
sociais, mas sim de solucionar juridicamente com sucesso uma questao surgida no mundo dos
fatos. Com isso, deveria ser consagrado o ramo juridico do “direito das criagdes”, abrangendo
os direitos dos autores e dos inventores surgidos com o ato-fato da criagdo intelectual,

independentemente da forma de exteriorizagdo.*’

2.3.  DIREITOS DOS INVENTORES, DIREITO DE PROPRIEDADE E DIREITO DE
PATENTE

Servindo-se principalmente das contribui¢cdes de Jodo da Gama Cerqueira trazidas no
subitem anterior, ultrapassa-se a controvérsia sobre o campo de protecao da personalidade dos
autores e inventores para concentrar a andlise sobre os direitos intelectuais de aspecto
patrimonial. Nesse ponto, como se afirmou logo no inicio deste trabalho, Fabio Groff contribui
esclarecendo que os direitos de patentes ndo devem ser compreendidos como sintese de todos
os direitos dos autores de criagdes técnicas. E preciso clarear essa fronteira, pois a tese do autor

demonstra que a partir de dado momento histoérico a doutrina consagrou a confusdo entre a

3% CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial: da propriedade industrial e do objeto dos
direitos (parte I). Atualizado por Newton Silveira e Dénis Borges Barbosa — 3* ed. vol. I — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2012, p. 65-67.

40 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014,
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 227. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. No mesmo sentido de Fabio
Groff, Jodao Paulo Remédio Marques ¢ Roberta Fernandes Remédio Marques lembram que o interesse do inventor
em obter o titulo de patente possui um direito subjetivo que lhe é subjacente, distinto ¢ anterior: justamente o
direito a obtencdo da carta patente. MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio, MARQUES, Roberta Fernandes
Remédio. A natureza e o licere de pedido de patente de invencao no Brasil: Concorréncia desleal e direito da
concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaga de) ajuizamento de agdo de infragdo por
parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia. In: PIDCC - Revista em propriedade
intelectual direito contemporaneo, v. 11, n. 2, p. 1-61, 2017. Disponivel em: A natureza e o licere de pedido de
patente de invengdo no Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos
genéricos perante (ameaga de) ajuizamento de acdo de infragdo por parte do requerente de pedido de patente de
medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es). Acesso em: 21.09.2021.
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tutela juridica do autor/inventor e a tutela juridica da exploracdo econdmica da invencao

pautada na exclusividade juridica.*!

Féabio Groff revisa as conclusdes de Pontes de Miranda e esclarece que com o ato-fato
da invengdo, nascem os direitos de personalidade do autor/inventor, o direito de nominagao e
os direitos de exploracdo econdmica — dentre estes, a legislagcdo garante o direito a obtencao de
uma Carta Patente.*? Com a expedi¢io da Carta Patente, nasce um direito de propriedade
industrial, que nos casos das invengdes ¢ o direito de patente. Porém, o direito de explorar
economicamente a invengao ja existia antes, a partir da sua concep¢do. Com a invengao, o
inventor ja possui direitos a serem protegidos e reconhecidos pela ordem juridica vigente, mas
caso queira se servir da estrutura juridica do sistema de patentes, pautado pela artificialidade do
direito de exclusividade temporaria sobre a exploragao econdmica da invengao, podera langar
uso do requerimento formal para sua expedicao. Quer dizer, a patente ndo consagra ou faz surgir
os direitos dos inventores, mas dos direitos dos inventores que se origina o direito de patente —

mais especificamente do direito a obten¢ao da Carta Patente.

Contudo, ¢ preciso reconhecer que essa ndo deveria ser a Unica forma de exercicio dos
direitos patrimoniais dos inventores, pois nao ¢ correta a pressuposicdo da ordem juridica de
que o inventor automaticamente deseja a patente. A patente, objeto de exploracdo econdémica,
interessa apenas a quem tenha a capacidade de realizar investimentos e levar a cabo a producao
e comercializagdo da invencao, seja acumulada a capacidade de criacdo ou ndo. Quer dizer, ao
inventor, em si, que nao disponha de condi¢cdes materiais para explorar economicamente a sua
cria¢do de forma direta e também excluir terceiros dessa atividade, deveria haver mecanismos

de protegio juridica para, desejando, torna-la publica e obter vantagens da divulgagdo.**

41 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de S3o Paulo, p. 141 e 222. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

42 MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens corpdreos), propriedade intelectual,
propriedade industrial / Pontes de Miranda: atualizado por Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sdo Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012 — (colecdo tratado de direito privado: parte especial; 16), p. 249-254. Em levantamento
e analise bibliografica, encontra-se os mesmos esclarecimentos tedricos em MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio;
MARQUES, Roberta Fernandes Remédio. A natureza e o licere de pedido de patente de invengdo no Brasil:
Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaga de)
ajuizamento de agdo de infragdo por parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia.
In: PIDCC - Revista em propriedade intelectual direito contemporaneo, v. 11, n. 2, p. 1-61, 2017. Disponivel
em: A natureza e o licere de pedido de patente de invengao no Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia
em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaca de) ajuizamento de acdo de infragdo por parte do
requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es). Acesso em: 21.09.2021.

4 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 157. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
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Com esse cenario bem desenhado, temos que investigar o direito de patente ndo significa
investigar todos os direitos patrimoniais dos inventores, muito menos os seus direitos de
personalidade. No ambito das universidades publicas brasileiras, como o ¢ a Universidade
Federal de Alagoas, ter bem clara essa compreensdao se faz importante, por exemplo, no
momento de melhor orientar a comunidade académica envolvida com o desenvolvimento de
pesquisas com potencial inventivo e inovador. Isso porque, a depender da posi¢do adotada
diante da estrutura e conteudo do direito de patente, os pesquisadores podem compreender de
modo equivocado que o deposito de um pedido de patente sobre inventos que resultem de seus
esforcos e trabalhos no campo cientifico académico significa, por defini¢do, a busca por seus

direitos, incluindo os de natureza personalissima ou moral.

Relativamente aos direitos patrimoniais do inventor, considere-se que o instituto
juridico da propriedade modernamente ja se distanciou da nocao classica pela qual se tem um
direito subjetivo caracterizado pelo poder absoluto, conferido pela ordem juridica a alguém, de
agir e exigir das demais pessoas comportamentos determinados. Contemporaneamente, o
direito de propriedade apresenta-se como uma “relagdo juridica complexa, na qual se encontram
reunidos nao apenas faculdades de usar, dispor, gozar e reivindicar a coisa, mas também
posturas oriundas de deveres em relagdo a terceiros” e a propria coisa, de um modo que ndo
mais se pode conceber um poder absoluto do proprietario, um direito subjetivo puro, ou ainda

uma relacdo de exclusiva subordinagdo do alter frente o proprietario.**

155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Também no mesmo sentido,
MARQUES, Jodo Paulo F. Remédio; MARQUES, Roberta Fernandes Remédio. A natureza e o licere de pedido
de patente de invengdo no Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos
genéricos perante (ameaga de) ajuizamento de agdo de infragdo por parte do requerente de pedido de patente de
medicamento de referéncia. In: PIDCC - Revista em propriedade intelectual direito contemporaneo, v. 11, n.
2, p. 1-61, 2017. Disponivel em: A natureza e o licere de pedido de patente de invengdo no Brasil: Concorréncia
desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaca de) ajuizamento de agao
de infrag¢do por parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es).
Acesso: 21.09.2021.
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Rosenvald se refere a uma “situacgéo juridica complexa” no momento de definir a natureza juridica do direito de
propriedade na contemporaneidade. O autor com isso busca evidenciar a relagdo de “poder-dever” reciproca que
define a relagdo entre proprietario e coletividade. ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito
Civil — Nelson Rosenvald — Propriedade (50 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais Direito Civil - Nelson
Rosenvald - Propriedade - YouTube. Acesso em: 04.01.2021. Também interessante o raciocinio desenvolvido por
Marcos Bernardes de Mello sobre “direitos e deveres insitos”, referentes a direitos de titularidade de um devedor
e deveres de titularidade de um credor dentro de uma relagdo ou posi¢ao juridica. Resumidamente, o professor
explica que o titular de um direito também titulariza deveres que lhe sdo relativos e que também compdem o seu
suporte fatico. EHRHARDT JR. Marcos. Conversa com Civilistas — Paulo Lobo ¢ Marcos Bernardes de Mello
(114 min). Disponivel em: CONVERSA DE CIVILISTAS - Paulo Lobo e Marcos Mello - YouTube. Acesso em:
04.01.2021. Na linha de raciocinio desses autores, concluimos que dentro do direito de propriedade, o proprietario
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Ponto de referéncia na doutrina brasileira mais atualizada a respeito do direito de
propriedade, do dominio, da posse e da relacdo de pertencimento entre um bem e uma pessoa,
a tese de Everilda Guilhermino Brandao enfrenta com profundidade as transformacdes desses
institutos juridicos em conexdo as transi¢des sociais, econdmicas e tecnolégicas.*> A autora
investiga e demonstra como o direito de propriedade paulatinamente faz a passagem do singular
para o plural, multiplicando-se em espécies e contetdos, ja que soma — sem substituir — nogdes
€ usos proprietarios inclusivos ao conceito classico que € reduzido a exclusividade. Quer dizer,
as transformagdes tecnologicas, econdmicas e sociais estdo redefinindo o escopo juridico da
propriedade, as regras e o campo a partir das quais e sobre o qual o ser humano contemporaneo

desenvolve as suas atividades econdmicas e explora o seu patrimonio.

Desse modo, a lei poderia — e deveria — regular o exercicio e o gozo da propriedade do
inventor antes da patente, ou fora do sistema de propriedade industrial, mas nao poderia — e nao
deveria — condicionar a aquisi¢do dos direitos patrimoniais do inventor a um procedimento
administrativo de analise de pedido de patente que culmine em um ato administrativo formal
de expedi¢dao de uma propriedade industrial. Ocorre que a quase exclusividade do sistema de
patentes para exercicio dos direitos patrimoniais sobre as invengdes no ordenamento juridico
positivo acaba por levar a populagdo e a doutrina a crerem e interpretarem desse modo.
Recorrendo a nogdo de justiga equitativa e a concepcao do Direito como a arte do bom e do
justo, Fabio Groff conclui afirmando que a justica depende do Direito e que, desse modo, a
propriedade do inventor possui fundamento no proprio ato-fato da invengao. Ou seja, reconhece
o trabalho humano de criagdo intelectual como o proprio fundamento do direito do inventor

sobre sua obra, e niio apenas sua via de acesso, como afirmou Jodo da Gama Cerqueira.*®

suporta deveres no exercicio do seu direito de propriedade frente a coletividade, e esta, enquanto titular de um
dever geral de abstencdo, ¢ também titular de direitos frente ao proprietario. Esses direitos e deveres podem ser
definidos como “insitos”, porque componentes dos nicleos dos suportes faticos uns dos outros, € podem também
explicar modernamente a defini¢do do direito de propriedade como uma relacdo ou situagdo juridica complexa,
porque caracterizada pelo bindmio necessario de um “poder-dever”, e ndo mais como um poder absoluto exclusivo
e excludente de uma pessoa sobre um determinado bem. Ainda, obra de referéncia no assunto, LOUREIRO,
Francisco Eduardo. Propriedade como relacio juridica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

45 GUILHERMINO, Everilda Branddo. As titularidades de direito difuso e as rela¢des privadas. 2018. Tese
(Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de Pds-Graduagdo em Direito, 2017.
Disponivel em:
https://repositorio.ufpe.br/biststream/123456789/29635/1/TESE%Everilda%20Brandd0%20Guilhermino.pdf.
Acesso em: 03.05.2021.

46 O fundamento jusfilosofico do trabalho humano para um direito dos inventores e autores sobre as suas criagdes
intelectuais ¢ encontrado na Teoria dos Direitos de John Locke. LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o
Governo — tradugdo Alex Martins; revisdo Pietro Nassetti, Saulo Krieger, Luciana Meira — S3o Paulo: Editora
Martin Claret Ltda, 2002, p. 29-39. O fundamento de John Locke para a apropriacdo dos bens pelo trabalho
humano, inclusive por inventores, ¢ analisado posteriormente por Robert Nozick. NOZICK, Robert. Anarquia,
Estado e Utopia — tradug@o Fernando Santos; revisdo técnica Alonso Reis Freire; revisdo de tradugéo Jefferson
Luiz Camargo — Sao Paulo: Editora WMF Maryins Forense, 2011, p. 226 a 335.
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24. O DIREITO DE PATENTE COMO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE

As atividades criativas dos seres humanos ddo origem a bens econdmicos imateriais ndo

. . ~ . . , 47 . . . . oqe y e o
rivais e nao exclusivos, ou simplesmente ubiquos.®’ Tais atributos inviabilizam o dominio, visto
tradicionalmente como uma situacao juridica de poder exclusivo e excludente de um individuo
sobre um objeto.*® Pedro Marcos Nunes Barbosa afirma que as tecnologias adquirem a condigio
de “bem publico” legalmente prevista no Cédigo Civil quando ingressam em dominio publico.
Ou seja, as invengdes constituem bens publicos quando nao incide sobre elas um direito de

patente.*’

Everilda Brandao Guilhermino define que os bens comuns podem ou devem ser de livre
acesso pelo fato de nio permitirem uma titularidade exclusiva.’® A professora lembra que
Dantas e Renteria indicam os bens comuns no momento de se referirem a ‘“‘arranjos
institucionais alternativos a apropriagdo exclusiva”,’! e menciona que, sendo os bens comuns
aqueles que beneficiam a todos, a sua tematica sempre foi encarada como belicosa, em fun¢ao

do enfrentamento histérico entre os ideias liberais do capitalismo e os ideais de

compartilhamento do socialismo.>?

4T BARBOSA. Dénis Borges. A Criacio de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual —
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Sao Paulo, vol. 20/2007. Sao Paulo: Instituto dos Advogados de Sdo Paulo, p. 243-261. Sdo Paulo: Jul-Dez/2007,
p. 250. Disponivel em: https://www.passeidireto.com/arquivo/20530558/a-pretensa-propriedade-intelectual---
jose-oliveira-ascensao. Acesso em: 21/08/2017.
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Acesso em: 03.05.2021.
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comuns: GORDON, J. Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax
Case and Its Predecessors, /n:Columbia Law Review, 1982, n. 82, Boston, p. 1600 - 1657, Boston: Dez/1982, p.
1610. Disponivel em:
https://open.bu.edu/bitstream/handle/2144/22971/82ColumLRev1600_ web.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Acesso em: 06/09/2021.
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Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de Pds-Graduagdo em Direito, 2017.
Disponivel em:
https://repositorio.ufpe.br/biststream/123456789/29635/1/TESE%Everilda%20Brand20%20Guilhermino.pdf.
Acesso em: 03.05.2021.

51 DANTAS, Marcus; RENTER{A, Pablo. Notas sobre os bens comum, p. 135. In: TEPEDINO, Gustavo;
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). O Direito Civil entre o sujeito e a pessoa:
estudos em homenagem ao professor Stefano Rodoté. Belo Horizonte: Férum, 2016, p. 131-146.
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Sumariamente, para Dénis Borges Barbosa e José Oliveira Ascensdo, a imaterialidade
das criacdes intelectuais as tornam inadequadas para apropriagdes exclusivas e para trocas livres
no ambiente de mercado.’* Em conexao, Everilda Branddo explica que os bens comuns ou bens
difusos possuem a caracteristica imanente da inclusdo, que afasta qualquer possibilidade de
poder excludente sobre eles e que faz com que o seu valor esteja no “acesso, no uso sempre
responsavel, e nio na apropriagdo individual ou no valor que possa ter na troca de mercado”.>*
Portanto, as invengdes humanas apresentam as caracteristicas de bens publicos e esses

enfrentam a impossibilidade de serem apropriados de forma exclusiva e excludente por um

particular.

Teixeira de Freitas tentou explicar que, efetivamente, somente as coisas corporeas
seriam passiveis de dominio, pois as incorporeas nao admitem a posse e os efeitos do direito
real que seriam essencialmente fisicos.’® Essa tradi¢do, por sua vez, se deve a mentalidade
proprietaria que decorre de um conceito herdado das revolugdes francesa e americana, também
baseado no pensamento jusnaturalista, segundo o qual o ser humano ostenta um direito natural
de tomar para si um dado objeto e sobre ele exercer plenamente a sua liberdade individual. Por

essa mentalidade que se construiu toda uma tradi¢do juridica de disciplinar os bens economicos

https://repositorio.ufpe.br/biststream/123456789/29635/1/TESE%Everilda%20Brand20%20Guilhermino.pdf.
Acesso em: 03.05.2021.

53 ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. /n: Doutrinas Essenciais de Direito
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se ha algo menos suscetivel de apropriagdo na natureza, esse algo com certeza sao os resultados do poder de criagdo
do homem. DOWBOR, Ladislau. Da propriedade intelectual a economia do conhecimento (Primeira
parte). Economia Global e Gestdo, v. 15 n. 1, p. 9-29, 2010. Disponivel em:
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-74442010000100002. Acesso em:
08.09.2020.
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Graduagdo em Direito, 2017. Disponivel em:
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presentes na sociedade através de titularidades exclusivas a pessoas determinadas para
decidirem individualmente sobre o uso desses bens. Um vinculo direto de submissdo da coisa

a liberdade individual do ser humano, chamado juridicamente de dominio.>®

No subitem anterior, definiu-se o instituto juridico da patente como uma exclusividade
artificialmente construida pelo sistema juridico para exploracdo econdmica de invengdes. Tal
artificialidade decorre da mesma logica considerada nos paragrafos anteriores: as criagdes
intelectuais constituem bens imateriais aos quais a tradi¢ao juridica civilista sempre negou a
tutela proprietaria pautada na mentalidade liberal construida sobre as ideias de posse fisica e
dominio juridico para submissdo total do objeto ao exercicio da liberdade individual de um
titular. Essa tradicao e mentalidade estdo ligadas historicamente e conceitualmente a um sistema
econOmico pautado principalmente na troca livre de bens e servigos entre particulares. Paulo
Lobo lembra que a concep¢ao moderna de propriedade buscou romper com a concepgao
medieval de sobreposicdo de titularidades sobre as coisas materiais, definindo um modelo mais
simplificado de poder juridico abstrato que associou cada vez mais o instituto juridico da

propriedade e a teoria econdmica de mercado.’’

O direito de exclusividade para a exploragdo econdmica de invengdes dentro de um
ambiente de mercado ¢ representado por um documento publico expedido pelo Estado,
mediante requerimento e cumprimento de requisitos técnicos legais: a Carta Patente. Também
no subitem anterior se fez uso da expressao “expedicao” da Carta Patente e ndo “concessdo” —
essa ultima muito comumente utilizada na literatura, talvez muito em fung¢ao de ser também
largamente utilizada na legisla¢do.’® O direito de requerer a Carta Patente surge com o ato-fato
da invenc¢do, sendo, portanto, de titularidade do inventor — mas pode também ser atribuido a

pessoa diversa, em virtude do seu falecimento, da lei ou de contrato.’® Quer dizer, os direitos

56 DANTAS, Marcus; RENTER{A, Pablo. Notas sobre os bens comum, p. 140. In: TEPEDINO, Gustavo;
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). O Direito Civil entre o sujeito e a pessoa:
estudos em homenagem ao professor Stefano Rodota. Belo Horizonte: Forum, 2016, p. 131-146.

57 LOBO, Paulo. Direito Civil 4 - Coisas. Saraiva Educacio SA, 2017, p. 110 ¢ 125.

8 BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de novembro de 1996. Art. 2° A protegdo dos
direitos relativos a propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnologico e
economico do Pais, efetua-se mediante: I — concessdo de patentes de invengao e de modelo de utilidade; (...) Art.
40. A patente de invengdo vigorara pelo prazo de 20 (vinte) anos ¢ a de modelo de utilidade pelo prazo de 15
(quinze) anos contados da data de depdsito. Paragrafo inico. O prazo de vigéncia nao serd inferior a 10 (dez) anos
para a patente de invengdo e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessdo,
ressalvada a hipdtese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia judicial
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dos inventores, dentre os quais o direito a obtencdo da patente, € anterior ao proprio direito de
patente, de modo que a sistematica ou procedimento administrativo formal para a obten¢ao do
documento patentario nao interfere na existéncia do direito a patente, o qual incide sobre o ato-
fato da invencao em si. Do ponto de vista do direito administrativo constitucional, a decisdao
administrativa no procedimento de pedido de patente ¢ vinculada, j& que os requisitos técnicos
diante dos quais devera se dar a analise estio pré-determinados na lei.®® Isso significa que a
Administragdo Publica devera efetuar sua analise de maneira vinculada a tais requisitos e
previsoes legais, decidindo pelo deferimento ou indeferimento, conforme demonstrada a

presenca ou auséncia no pedido das exigéncias técnicas legais.!

Expedido o documento patentario, surge o direito de patente. De certo modo, esse direito
corrige a natureza tipica dos bens publicos nas criacoes humanas de carater técnico,
possibilitando o exercicio do poder excludente sobre elas.®> O magistrado norte americano e
professor da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, Giles S. Rich, esclarece que
a patente garante ao seu titular o direito exclusivo de produzir, usar e negociar uma tecnologia.
Ja sem a patente, essa mesma pessoa possui o direito de produzir, usar e negociar uma

tecnologia. Portanto, o tinico elemento novo conferido pela patente ¢ a exclusividade.®
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Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1? ed. — Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p.
228; BARBOSA, Dénis Borges. A Criacio de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual
— o caso sul americano. Genebra: Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005; GORDON, J.
Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its
Predecessors, /n:Columbia Law Review, 1982, n. 82, Boston, p. 1600 - 1657, Boston: Dez/1982, p. 1602.
Disponivel em:
https://open.bu.edu/bitstream/handle/2144/22971/82ColumLRev1600_ web.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Acesso em: 06/09/2021.

6 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014,
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 219. Disponivel em:
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José de Oliveira Ascensdo explica que a exclusividade de exploracao conferida ao titular
se da sobre algo que nasceu, a partir de sua publicagdo, destinado a compor a esfera normal de
liberdade do homem. Assim, aquilo “que seria vertente ou contetido positivo destes direitos &,
afinal, apenas manifestacao da liberdade natural de utilizacao de ideias; mais genericamente,
da utilizagdo de coisas incorporeas”.®* Desse modo, sobressai-se a importancia primordial — e,
no pensar do autor, tnica — do contetido negativo dos direitos intelectuais na exclusdo de
terceiros que, contudo, ndo se estende a si. Em resumo, o autor diz que “o direito intelectual
nao dé ao titular nada que ele nao ja tivesse, apenas ndo estende até ele a proibi¢ao que atinge
todos os outros”.®> No mesmo sentido, Pedro Marcos Nunes Barbosa converge afirmando que
o “dominio publico ¢, destarte, o caminho natural de toda a tecnologia, resultando numa

cotitularidade social de determinado objeto”.%

Nota-se que a legislagdo pde de modo expresso apenas a vertente negativa das
faculdades do titular do direito de patente — em situacdo juridica ativa. No capitulo referente a
“protecdo conferida pela patente”, na se¢do intitulada “dos direitos”, o artigo 42 dispde que “a
patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de
produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar com esses propositos” o produto ou
processo que seja objeto de patente ou que seja obtido diretamente através do processo
patenteado. Essa opg¢do do legislador na Lei de Propriedade Industrial difere da adotada no
Cddigo Civil e na Lei de Direitos Autorais, por exemplo. No primeiro, o artigo 1.228 prescreve
que o “proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do
poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, enquanto que na segunda o artigo
28 atribui ao autor “o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literaria, artistica ou

cientifica”.

Em resumo, sobre as premissas de naturalidade de frui¢do coletiva do conhecimento e

de impossibilidade de apropriagao exclusiva e excludente do bem imaterial oriundo da atividade

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

¢ ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. /n: Doutrinas Essenciais de Direito
Empresarial, vol. I, p. 1283 - 1306,  dez/2010, p. 1294.  Disponivel  em:
https://www.passeidireto.com/arquivo/20530558/a-pretensa-propriedade-intelectual---jose-oliveira-ascensao.
Acesso em: 25.05.2021.

65 ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. /n: Doutrinas Essenciais de Direito
Empresarial, vol. I, p. 1283 - 1306, dez/2010, p. 1291. Disponivel em:
https://www.passeidireto.com/arquivo/20530558/a-pretensa-propriedade-intelectual---jose-oliveira-ascensao.
Acesso em: 25.05.2021.

% BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual: o caso da usucapido de patentes
— 2% edig@o. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013, p. 4.
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humana criativa, concebe-se o direito de patente como um direito de exclusividade construido
pela ordem juridica para viabilizagdo e regulagdo de um mercado de novas tecnologias dentro
da logica econdmica do livre mercado e da livre competi¢do.®’ Portanto, o cunho econdmico
passa a ser o principal fundamento para a atividade legislativa de direitos sobre criagdes
intelectuais. Dénis Borges Barbosa afirma que o desenvolvimento tedrico desse fundamento e
dessa compreensdo dos direitos exclusivos de propriedade intelectual foi melhor desenvolvida
na doutrina americana.’® A Inglaterra e o constitucionalismo dos Estados Unidos da América
consagraram a compreensao do direito natural de frui¢ao do conhecimento e legaram a tradi¢ao
anglo-saxa do Direito a concepgao de privilégios de autores e inventores sem a influéncia da
doutrina dos direitos de propriedade natural sobre criagdes intelectuais, fortemente encampada
na Franga do periodo revolucionario, a qual buscou romper com o regime mondrquico anterior

de concessio de privilégios e as suas arbitrariedades.®’

87 Utiliza-se também a expressdo “monopolios legais” de exploragdo de uma nova tecnologia. Nesses casos, é
importante atentar para a polissemia da palavra “monopdlio”, pois 0 monopolio legal atribuido ao conteudo das
patentes ¢ diferente do monopoélio econdmico combatido pelo direito da concorréncia. No monopo6lio econémico,
ha a exclusividade de explora¢do de um mercado, mas no monopolio legal das patentes a exclusividade se da sobre
um dos meios de atuar no mercado, ¢ ndo sobre o mercado em si; no monopodlio legal, a exclusividade ¢
instrumental. Cf.: BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1 ed. — Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013, p. 104. Em outras palavras, o monopolio das patentes ¢ sobre novidades, que
lhe constitui requisito para expedicdo, e ndo sobre o que ja é conhecido pelo estado da técnica. Desse modo, a
patente ndo subtrai algo do dominio publico ou da economia, mas acrescenta um novo valor, o qual, inicialmente,
serd explorado pelo seu titular de modo temporariamente exclusivo, e logo ap6s compora definitivamente o
dominio publico com o livre acesso. Na realidade, pode-se dizer que o mecanismo legal da patente apenas retarda
o incremento de um novo valor ao campo do dominio publico. Essa explicacdo também ¢é encontrada em NOZICK,
Robert. Anarquia, Estado e Utopia — tradugdo Fernando Santos; revisdo técnica Alonso Reis Freire; revisdo de
traducdo Jefferson Luiz Camargo — Sdo Paulo: Editora WMF Maryins Forense, 2011, p. 335.

%8 BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2013, p. 228; BARBOSA, Dénis Borges. A Criacio de um ambiente competitivo no campo da
propriedade intelectual — o caso sul americano. Genebra: Centre for Trade and Sustainable Development
(ICTSD), 2005, p. 14.

8 BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade Intelectual. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2000, p. 32. A professora pontua que embora a consagragdo da ideia de uma propriedade natural sobre invengdes
e outras criacdes intelectuais tenha ocorrido na Franca, a sua origem estd em movimento alemao de combate a
contrafacdo. No mesmo sentido, SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de
autor, software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Editora Manole, 2014. A ideia de direito natural
de fruicdo do conhecimento remonta a filosofia classica de Aristoteles, para quem a imitagdo era inerente a propria
condi¢io humana e retrato de sua racionalidade e reflexividade. Cf.: ARISTOTELES. Poética — tradugio e notas
de Ana Maria Valente — Lisboa: Fundagdo Calouste Gulbenkian, 2004, p. 42-43. Dénis Borges Barbosa aponta tal
fundamento jusfilosofico e reforga que houve uma longa construgao jurisprudencial da Suprema Corte dos Estados
Unidos nesse sentido, contando ainda com forte influéncia do pensamento politico de Thomas Jefferson, para quem
as invengdes ndo poderiam ser naturalmente objetos de propriedade. Cf.: BARBOSA, Dénis Borges. A Criagao
de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual — o caso sul americano. Genebra: Centre for
Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005, p. 14; Também em DOWBOR, Ladislau. Da propriedade
intelectual & economia do conhecimento (primeira parte). /n: Economia Global e Gestao, v. 15, n. 1, p. 9-29,
2010. Disponivel em: http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-74442010000100002.
Acesso em: 08.09.2020. No Brasil, a influéncia anglo-saxa alcancou as doutrinas de Ruy Barbosa, Medeiros de
Albuquerque e Coelho de Rodrigues: CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado de Propriedade Industrial: da
propriedade industrial e do objeto dos direitos (parte I). Atualizado por Newton Silveira e Dénis Borges Barbosa
— 3% ed. vol. I — Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 55; BARBOSA, Ruy apud BARBOSA. Dénis
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Na realidade, o foco ndo ¢ simplesmente no cunho econdomico dos direitos sobre
inven¢des, mas sim o conteido econdomico pautado pela logica do sistema de livre mercado e
de livre competicdo, no qual o direito de propriedade exclusivo e excludente assume
imprescindibilidade para as trocas de bens entre particulares. Como explica Jos¢ de Oliveira
Ascensdo, as atencdes estdo sobre a obra criativa e seus atributos econdmicos € nao sobre o

criador ou o seu o processo de criagdo:

O copyright, a letra, o direito de copia ou reproducdo, manteve sempre o carater
tendencialmente empresarial. Nao se absorveu o conceito europeu, que justifica a
protecdo do criador intelectual pela alta dignidade deste. O copyright distanciou-se do
sistema a que foi chamado de direito de autor, porque se ndo centra na criagdo, mas
na obra. Nao no ato e seu criador, mas no objeto resultante. Esta coisificacao leva a
que os direitos intelectuais tenham em vista as utilizagdes da obra e o0 modo de as
realizar. Diz-se nesses paises: tudo o que merece ser copiado merece ser protegido.
Nao interessa a valia da criagdo, mas a existéncia dum quid imaterial que pode ser
explorado.”

A partir de tal fundamentacdo de natureza estritamente econdmica para os direitos
exclusivos, os chamados direitos morais do autor e inventor gozam de certa insensibilidade, ndo
tendo muita ocupagdo por parte da doutrina nos paises de lingua inglesa. Na verdade, tal
compreensdo sobre os privilégios de autores e inventores ndo fornece respostas sobre quais
direitos esses teriam antes da exclusividade fornecida pela patente e fora dos sistemas de
copyright e de propriedade industrial, voltados exclusivamente para o mercado econdmico de

obras artisticas e de tecnologias.”! Por isso, importante ter esclarecido nos topicos anteriores as

Borges. A Cria¢do de um ambiente competitivo no campo da propriedade intelectual — o caso sul americano.
Genebra: Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2005, p. 16.

70 ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. /n: Doutrinas Essenciais de Direito
Empresarial, vol. I, p. 1283 - 1306,  dez/2010, p. 1298.  Disponivel  em:
https://www.passeidireto.com/arquivo/20530558/a-pretensa-propriedade-intelectual---jose-oliveira-ascensao.
Acesso em: 25.05.2021. No mesmo sentido, GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor:
perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 220. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Ascensdo se refere ao sistema
de copyright em contraste ao sistema de direitos do autor, porém a construgdo do copyright nos paises de lingua
inglesa acompanha também os direitos dos inventores: “A partir de 1790, o Congresso entdo editou uma série de
estatutos juridicos do copyright, onde o objetivo geral era estabelecer um incentivo para autores e inventores
continuarem criando, provendo-os de meios de obterem remuneragdo. O fim ultimo, no entanto, € o avango ¢
disseminag@o de cultura e conhecimento. Em muitos casos, o incentivo (objetivo geral) ¢ a disseminagdo de
conhecimento (objetivo ultimo) ndo entram em conflito. Autores serdo encorajados a produzir e distribuir novos
trabalhos, porque as leis de protegdo a propriedade intelectual fornecem aos autores os meios para serem
recompensados por seus esforgos. O interesse publico, entdo, geralmente coincide com as reivindicagdes
individuais dos autores e/ou financiadores” (tradu¢do nossa). Cf.. GORDON, J. Wendy. Fair Use as Market
Failure: A Structural and Economic Analysis of the Betamax Case and Its Predecessors, /n: Columbia Law
Review, 1982, n. 82, Boston, p. 1600 - 1657, Boston: Dez/1982, p. 1602. Disponivel em:
https://open.bu.edu/bitstream/handle/2144/22971/82ColumLRev1600_ web.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Acesso em: 06/09/2021.

"I GROFF, Fébio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014,
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 127. Disponivel em:
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fronteiras entre os direitos de personalidade das pessoas que empreendem trabalho humano
criativo, os direitos dos inventores em si e o direito de patente. Com essas delimitagdes, ¢
possivel concentrar a atengao no direito de patente e compreender o direito de exclusividade e

seus fundamentos sem confusao com os direitos de personalidade e dos autores.

2.5. ESTRUTURA DO DIREITO EXCLUSIVO DENTRO DO SISTEMA JURIDICO
BRASILEIRO

Similar aos contornos estruturais sobre o direito de patente desenvolvido nessa secao,
Newton Silveira traga um panorama geral sobre o ramo juridico da propriedade intelectual.
Retomando a divisdo tricotdmica classica dos direitos subjetivos e ressalvando as interminaveis
controvérsias em torno da natureza juridica dos direitos intelectuais, esse professor afirma que
o campo da propriedade intelectual ¢ composto de direitos da personalidade, direitos

obrigacionais ou de crédito e também de direitos reais.

Sdo direitos de personalidade do criador intelectual os direitos morais do autor, que
incluem o direito a integridade da obra, o direito de inédito, o direito de ligar o nome a obra e
o direito de tira-la de circulagdo. Alguns outros direitos sobre as obras intelectuais também se
tornam objetos de negodcios juridicos de alienacdo ou licenga para exploracdo, bem como de
praticas de ilicitos por terceiros, o que para o autor os coloca no campo dos direitos
obrigacionais. Mas se considerada apenas a vertente patrimonial, os direitos dos autores e

inventores constituem direitos reais sobre bens imateriais, inclusive o direito de propriedade.

Para Newton Silveira, os direitos sobre uma obra criativa ndo publicada estdo no ambito
do direito civil, compondo a esfera de privacidade do autor ou do inventor, sendo a obra criativa
objeto de direitos de personalidade. Apos a divulgacdo, a obra criativa entra no mercado e se
torna produto de trafico comercial, persistindo os direitos do autor de obras artisticas como
matéria do direito civil, enquanto que os direitos do inventor de criagdes técnicas passam a
constituir matéria do direito comercial, j& que ambos seguiram rumos distintos desde sua

consagracgio apos a Revolugdo Francesa.”

Pela compreensao até¢ aqui formulada, os direitos patrimoniais sobre as obras criativas

compdem a categoria dos direitos reais, conforme também ensina Newton Silveira. Contudo,

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

2 SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software, cultivares,
nome empresarial, abuso de patentes. Editora Manole, 2014.
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em que pese o ordenamento ndo haver desenvolvido os direitos patrimoniais dos autores de
obras de natureza técnica, limitando-se a reconhecer-lhes um direito a obtengdo de um direito
de exclusividade patentaria, ¢ impositivo reconhecer direitos de natureza patrimonial aos
inventores antes e fora do sistema de patentes.”* Ja dentro do sistema de patentes, o direito de
exclusividade ¢ afeto ao ramo juridico comercialista, destinando-se essencialmente aos

ambientes industrial e de mercado.

Porém, grande parte da doutrina entende que a titularidade da patente ndo deve ser
assimilada dentro do sistema juridico brasileiro como um direito real de propriedade. Embora
reconheca um carater eminentemente patrimonial no direito exclusivo sobre as obras
intelectuais, José de Oliveira Ascensdo ¢ um dos autores de grande relevancia que nega a
natureza de propriedade nesses direitos.”* Esse professor afirma que tal direito pode “ser
nuclearmente caracterizado como um exclusivo temporario de exploragdo econdmica da obra”,

onde “temporario” ¢é crucial por envolver restrigio ao espaco de liberdade da coletividade.”

3 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 157. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Pontes de Miranda ponderou
que o direito positivo brasileiro negou a possibilidade de um direito de propriedade do inventor nascido com o ato-
fato juridico da criacdo intelectual, pois a lei de 1882 consagrou a sistematica de exame prévio para a concessao
do pedido de patente. O exame prévio foi refor¢ado com a criagdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial, e
foi mantido no Cddigo de 1945 e nos codigos subsequentes. Para Pontes de Miranda, esse exame prévio fez com
que o direito de propriedade passasse a nascer com o ato juridico formal de concessdo da patente, apds o exame
estatal. Ele entendeu que o sistema juridico brasileiro negou o direito de propriedade do inventor anterior a patente,
posto que a lei sujeitava a existéncia desse direito a decisao estatal de o conceder mediante ato juridico praticado
formalmente, apos prévio exame dos requisitos técnicos legais. Como ja dito, Pontes de Miranda formulou a ideia
do direito formativo gerador, segundo a qual com o ato-fato juridico da criag@o intelectual nasceria um direito a
aquisi¢do da propriedade pelo criador, ao lado do direito de nominagdo e dos direitos de personalidade do autor.
Quer dizer, nasceria um “direito formativo gerador”, que seria tdo somente o direito de obter a patente. MIRANDA,
Pontes de. Direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens corpdreos), propriedade intelectual, propriedade
industrial / Pontes de Miranda: atualizado por Marcos Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sdo Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2012 — (colecdo tratado de dieito privado: parte especial; 16), p. 255-256. Contudo, a
contemporaneidade e suas transformagdes culturais, tecnologicas e econdmicas vém demandando o
reconhecimento juridico e o desenvolvimento tedrico de direitos proprietarios alternativos a loégica excludente e
exclusiva legada pela modernidade. Ja citada, Everilda Branddo Guilhermino enfrenta com profundidade tais
transformagoes e demonstra como o direito de propriedade vem se tornando plural, somando conteudos inclusivos
ao conceito classico excludente. Quer dizer, escopo juridico da propriedade vem sendo redefinido, bem como as
regras a partir das quais o ser humano contemporaneo desenvolve as suas atividades econdmicas e explora o seu
patrimonio. Cf.: GUILHERMINO, Everilda Brandao. As titularidades de direito difuso e as relacdes privadas.
2018. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de Pds-Graduagdo em Direito,
2017. Disponivel em:
https://repositorio.ufpe.br/biststream/123456789/29635/1/TESE%Everilda%20Brandd0%20Guilhermino.pdf.
Acesso em: 03.05.2021.

7 ASCENSAO, José Oliveira. Direito Intelectual, exclusivo e liberdade. In: Revista da Ordem dos Advogados,
ano  61-II. Lisboa: Ordem dos Advogados, p. 195-217, Dez/2001. Disponivel em:
http://www.oa.pt/upl/%7B10ca2eef-a374-4211-8b85-3541b0658872%7D.pdf. Acesso em: 17/09/2017.

75 ASCENSAO, JOSE OLIVEIRA apud ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de Autor — Sio Paulo:
Saraiva, 2015. p. 107.
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Outro ponto central considerado por ele esta no fato de que os maiores beneficiarios dos direitos

de propriedade intelectual sdo os financiadores e ndo os autores/inventores:

Dissemos ja que este tipo de fundamentagdo tem logo a partida o vicio de, no maximo,
ser setorial: deixaria de fora os direitos intelectuais outorgados por lei em beneficio
de empresas. Ignoraria ainda que atualmente o grande beneficidrio do direito
intelectual ¢ a empresa, a quem os vastos direitos outorgados afinal de contas
aproveitam.”®

Assim, percebe-se que o escritor angolano se preocupa com o fato de que a defini¢ao de
propriedade sobre criagdes intelectuais se apresenta excessivamente vantajosa aos grandes
empresarios que constituem os principais beneficiarios dos direitos exclusivos, na qualidade de
investidores e ndo autores. O autor afirma que a defesa absoluta do direito de propriedade pauta
um movimento internacional das grandes corporagdes direcionado a obstrucao de limites aos
seus direitos sobre criagcdes, mas, além disso, opina que nao estdo presentes no direito exclusivo

os principios e pressupostos da categoria juridica dos direitos reais.”’

Dénis Borges Barbosa afirma que ndo se tem no direito sobre uma criagdo intelectual
uma “propriedade moével stricto sensu, mas sim um direito de exclusividade”.”® Assim sendo,
reconhece que o direito de exclusividade constitui a esséncia do conteudo da patente, mas
admite o uso didatico da expressdo “propriedade” no seu sentido mais amplo, como uma larga
categoria de direitos que proporciona alta solidez e seguranca juridica para exercicio
cotidiano.” Nesse ponto, incide a adverténcia de Pontes de Miranda sobre o uso desse conceito

amplo de propriedade, o qual, desbordando o direito das coisas, arrisca inutilizar qualquer

76 ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. /n: Doutrinas Essenciais de Direito
Empresarial, vol. I, p. 1283 - 1306, dez/2010, p. 1291. Disponivel em:
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Acesso em: 25.05.2021. Christophe Geiger aponta que essa ¢ uma das principais criticas feitas nos tltimos anos
pela doutrina internacional da propriedade intelectual, indicando toda uma gama de trabalhos publicados nesse
sentido. GEIGER, Christophe. Building an Ethical Framework for Intellectual Property in the EU: Time to Revise
the Charter of Fundamental Rights. In: Innovation law and Policy, Which Reforms for IP Law, 2021.
Disponivel em: https://www.researchgate.net/profile/Christophe-
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Lumen Juris, 2013, p. 73.



40

disting@o entre as amplas categorias de direitos, como a dos direitos obrigacionais e direitos

reais, ou entre direitos reais em sentido estrito e direito das coisas.®’

Paulo Lobo se serve das li¢des de José de Oliveira Ascensao, recorrendo a ubiquidade
do bem imaterial para afirmar a incompatibilidade deste para com o instituto juridico da
propriedade, o qual pressupde o carater material do seu objeto e a possibilidade dos atos de
posse sobre esse.®! Ainda que a conveniéncia legislativa haja motivado uma busca por assimilar
a protecao desses direitos como semelhantes aos direitos de propriedade, haveria uma diferenga
ontologica entre eles. Embora também a legislagdo equipare os direitos de exclusividade dos
autores de obras artisticas a bens moveis, adverte que “o que se equipara ndo ¢ igual” e que “a
garantia legal de exclusividade de exploragdo e utilizagdo dos direitos autorais ndo converte
estes em coisas”.®? O civilista arremata afirmando que a criacdo intelectual, objeto de
titularidade dos direitos intelectuais, conquanto bem juridico protegido, ndo € coisa, pois a
“coisificacao de bens ideais ¢ incompativel com os fundamentos do nosso direito”, razdo mesma
pela qual “ndo sdo coisas os direitos intelectuais registraveis no INPI, como marcas, patentes,

modelos de utilidade, desenhos industriais ou programas de computador”.®?

Ocorre que a criagdo intelectual, como ato-fato juridico, constitui o objeto dos direitos
dos inventores, mas ndo essencialmente do direito de patente.* Em esséncia, o elemento
distintivo e caracterizador do conteido material do direito de patente ¢ a exclusividade para
produgdo industrial e exploracdo comercial da tecnologia. Como visto, a exclusividade
temporaria de exploracdo consiste em elemento juridico artificial para regulagdo do mercado
de tecnologias, em busca das condi¢des ideais para o correto funcionamento do livre mercado
na justa alocacgdo de recursos.® Paulo Lobo afirma que “a obra intelectual ndo ¢ evidentemente
um bem de producdo”, mas o direito de exclusividade temporaria ¢ voltado justamente para
excluir terceiros das atividades de producao e de comercializagdo de invencdes. Tem razao o

professor ao afirmar que ha utilizagdes de terceiros que continuam licitas, o que apenas explicita

8 LOBO, Paulo. Direito Civil 4 - Coisas. Saraiva Educacio SA, 2017, p. 70;
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que a esséncia do contedo material dos direitos de patentes € a atuagdo de agentes econdmicos
no mercado de producdo e comercializagdo de inventos, ja que a ilicitude por parte de terceiros

fica reservada as a¢des de produzir e comercializar.®®

Conforme ensina Pontes de Miranda, “a nogao de coisa para o direito nao € naturalistica
ou fisica, mas sim econOmico-social; o que o espirito humano inventa, criando valor
econdmico-social, pode ndo ser corpdreo.”®” Em conexao, Paulo Lobo afirma que os direitos
reais limitados e os direitos disponiveis sao passiveis de serem coisificados, “por necessidade
do trafego juridico.” Assim, embora seja longa a tradi¢do juridica no Brasil de restringir as
coisas aos objetos corporeos, o Codigo Civil brasileiro ndo dispde de uma regra clara quanto a
iss0.8% O direito das coisas abrange a disciplina normativa das relagdes juridicas que tém as
coisas como seus objetos, contemplando a posse, enquanto poder de fato sobre uma coisa, e os
direitos reais propriamente ditos, enquanto direitos sobre as coisas. Esses estao divididos entre
a propriedade e os direitos reais limitados, e sdo tidos por absolutos no sentido de gerarem uma
oponibilidade erga omnes — mas nao no sentido de serem ilimitados. Além disso, ha outros trés
pressupostos comuns a todas as suas espécies: um poder juridico sobre a coisa, o direito de

sequela e também, como j4 dito, a coisa como objeto de direito no lugar de uma prestacio.®’

8 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de novembro de 1996. “Art. 42. A patente confere ao seu
titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou
importar com estes propoésitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por
processo patenteado. § 1° Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2° Ocorrera violagao de direito da patente de processo,
a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietario ndo comprovar, mediante determinagdo judicial
especifica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricagdo diverso daquele protegido pela patente. Art.
43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica: I - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, em carater
privado e sem finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse economico do titular da patente;
IT - aos atos praticados por terceiros ndo autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou
pesquisas cientificas ou tecnologicas; III - a preparagdo de medicamento de acordo com prescricdo médica para
casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; IV - a
produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno
diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas
com matéria viva, utilizem, sem finalidade economica, o produto patenteado como fonte inicial de variagdo ou
propagacao para obter outros produtos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva,
utilizem, ponham em circulagdo ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente
no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licenga, desde que o produto patenteado néo seja utilizado
para multiplicagdo ou propagacdo comercial da matéria viva em causa. VII - aos atos praticados por terceiros ndo
autorizados, relacionados a invengdo protegida por patente, destinados exclusivamente & produgdo de informagdes,
dados e resultados de testes, visando a obtengao do registro de comercializagao, no Brasil ou em outro pais, para
a exploracdo e comercializagdo do produto objeto da patente, apds a expiragdo dos prazos estipulados no art.
40. Art. 44. Ao titular da patente ¢ assegurado o direito de obter indenizac¢do pela exploragdo indevida de seu
objeto, inclusive em relacdo a exploracdo ocorrida entre a data da publicagdo do pedido e a da concessdo da
patente”. Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.
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Portanto, a propriedade ¢ um dos institutos juridicos conceitualmente localizado dentre
uma categoria mais ampla do direito das coisas e uma categoria mais restrita de direitos reais
(direitos sobre uma coisa). Trata-se de um conceito umbilicalmente ligado a contextos
historicos, tendo assumido diversas formas e contetdos ao longo do tempo. O Codigo Civil
atual ndo definiu a propriedade, apenas considerou o sujeito de direito proprietario como o
titular das faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, bem como do direito de reavé-la de quem
a detenha injustamente. Desse modo, frente o contexto historico da contemporaneidade, a
doutrina vem identificando os contornos e contetido da propriedade como “um poder que se
legitima através do uso pessoal da coisa, em atengdo as finalidades economicas e sociais”. Logo,
pode ser assimilada como uma categoria instrumental de regulacdo dos direitos patrimoniais

sobre as coisas.””

Tradicionalmente, o direito de propriedade foi exercido sobre bens corpdreos, o que fez
com que a doutrina ignorasse por muito tempo tudo aquilo que ndo era visivel ou sensivel.
Pedro Marcos Nunes Barbosa pondera sobre a operagao dos conceitos legada pela modernidade
de forma estatica, de um modo a se revestir em obstaculo historico ao desenvolvimento de um
Direito conveniente para um tempo no qual os objetos de maior valoriza¢do pecuniaria eram
materiais. A sociedade moderna patrimonialista e materialista, entdo, “solidificou o conceito de
posse como umbilicalmente vinculada a bens materiais, ao regime de poder fisico e imediato
sobre os elementos corpéreos”.”! Dito de outro modo, O direito de propriedade tradicionalmente
visto no seu nivel estatico e exercido sobre bens corporeos, frequentemente foi confundido com
a propria coisa ao longo da histdria, sendo esse ainda hoje um sentido objetivo de uma expressao

que ¢, na verdade, polissémica.”?

Porém, diferentemente da posse, desde a modernidade que a propriedade ndo se constitui
enquanto um poder fatico sobre uma coisa, mas sim como um poder juridico oponivel a todas
as outras pessoas; um conjunto de direitos e deveres atribuidos a uma pessoa em relagdo a uma
coisa e com oponibilidade a coletividade geral. A passagem para a idade moderna implicou em
um rompimento com concep¢do proprietaria medieval, desenvolvendo um modelo abstrato e
simplificado que se realiza em um plano ideal e ndo fatico. Além disso, em que pese o Codigo
Civil permitir uma assimilagao indistinta da propriedade e do dominio, em fun¢do da defini¢ao

dos direitos do proprietario sobre a coisa somada ao siléncio sobre o direito de propriedade em

% LOBO, Paulo. Direito Civil 4 - Coisas. Saraiva Educacdo SA, 2017, p. 109-110.
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si, a literatura oferece construgdes distintivas entre esses dois institutos. O dominio consiste na
propria submissao direta da coisa ao sujeito, expressa pelas faculdades de usar, gozar e dispor
livremente. J& a propriedade se constitui pelo vinculo juridico entre o sujeito e a coisa. Esse
vinculo € expresso pela titularidade enquanto situacao juridica complexa, por conjugar direitos
e deveres atribuidos a um mesmo sujeito. Dessa maneira, em uma concep¢ao mais ampla do
direito de propriedade, tem-se um instituto juridico composto por um elemento interno e um
elemento externo: o dominio e a titularidade, respectivamente. Ja4 de modo restrito, esse direito
corresponde ao vinculo juridico direto entre o sujeito € a coisa, o qual lhe garante um poder
juridico sobre ela. Logo, o conceito juridico do instituto coincide com o sentido subjetivo da

expressio.”

Em resumo, grande parte da doutrina entende que a titularidade da patente ndo deve ser
assimilada como um direito de propriedade, pois a ubiquidade das criagdes intelectuais
inviabiliza o exercicio do dominio, entendido como uma situacgdo juridica de poder direto de
um individuo sobre uma coisa, com uso exclusivo e excludente expresso nos direitos de usar,
gozar, dispor e reaver a coisa. Embora o Codigo Civil permita assimilar dominio e propriedade
de forma indistinta, a doutrina instrui que o primeiro funciona como um componente interno da
segunda. As licdes de Paulo Lobo sobre as categorias e conceitos juridicos estabelecem que os
direitos das coisas englobam a posse, enquanto poder fatico sobre uma coisa, e os direitos reais
sobre as coisas, enquanto poder juridico abstrato sobre coisas, ai incluidos os direitos reais
limitados e a propriedade. Os direitos reais sobre as coisas guardam pressupostos minimos a
suas duas espécies: o poder juridico sobre a coisa, o direito de sequela, a oponibilidade erga
omnes € a coisa como objeto do direito no lugar de uma prestagao. Dentro desse quadro, o autor
ainda pontua que a ordem juridica admite a coisificacao de direitos disponiveis por necessidade
do trafego juridico, embora advirta que os bens ideais e os direitos de personalidade nao

admitem tal coisificacdo.”*

Bem, os direitos dos inventores se originam do ato-fato juridico da invengao e possuem
o invento como seu objeto. Dentre os direitos dos inventores que versam sobre as criagdes
intelectuais em si, ha um direito a obtencdo da Carta Patente, consistente em um documento

publico que descreve, individualiza e delimita uma criagdo técnica. A expedi¢do desse
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documento atribui a alguém a titularidade de um direito oponivel a toda a coletividade: impedir
qualquer pessoa de produzir e comercializar uma invencao individualizada e destacada de todo
o estado da técnica por atributos técnicos legais — novidade, originalidade e distinguibilidade.
Esse direito consiste em uma exclusividade estabelecida no plano abstrato da ordem juridica
porque garante a uma determinada pessoa a possibilidade exclusiva de explorar
economicamente uma dada criagdo intelectual no ambiente economico do livre mercado. Com
efeito, esse ¢ um direito patrimonial e disponivel que ¢ coisificado pelo ordenamento para
adequacdo de um mercado de novas tecnologias ao sistema econdmico da livre concorréncia.
Dessa forma, a titularidade sobre esse direito coisificado constitui um direito real de

propriedade, enquanto poder juridico abstrato sobre uma coisa.

Diante desses contornos estruturais, considere-se ainda que a Constituicao de 1988 nao
estabelece apenas um modelo de propriedade. O constituinte estabeleceu “varias modalidades
de titularidades sobre coisas materiais e imateriais de natureza econémica”, determinando que
a propriedade é, na verdade, plural.”® Essas modalidades diversas de apropriacio de bens
possuem conteudos e finalidades proprios, e dizem respeito a fundamentos e interesses
igualmente singulares. Trata-se de um quadro constitucional que nos orienta a abandonar
qualquer concepg¢do unitaria e formal da propriedade, impondo ao intérprete uma busca pelo
contedo material das tutelas proprietdrias que revelem uma ligacdo entre as expectativas

econdmicas coletivas e individuais.’®

Ao que aqui interessa particularmente, a pluralidade das propriedades constitucionais
compreende as espécies de propriedade estatica e propriedade dindmica: propriedade de bens
de consumo e propriedade de bens de produgdo, respectivamente. Em uma leitura rapida do
texto constitucional, pode-se imaginar que o constituinte foi repetitivo ao garantir o direito de
propriedade no artigo 5°, XXII, e também mais adiante dentre os principios fundantes da ordem

econdmica, no Capitulo I, Titulo VII, artigo 170, II e I11.”7 Porém, em leitura mais atenta, Eros
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Roberto Grau esclarece que essas duas disposi¢des ndo dizem respeito a apenas um instituto

juridico, mas sim a “um conjunto de institutos juridicos relacionados a distintos tipos de bens.”

No capitulo constitucional da ordem econdémica, a propriedade dos bens de produgao
diz respeito a uma dimensdo dinamica do instituto que, diferentemente do aspecto estatico da
propriedade dos bens de consumo, ndo se esgota na simples fruicao individual da coisa. Por
esse enfoque, a ordem juridica considera a propriedade como um elemento inserido na cadeia
produtiva e para o qual converge um feixe de interesses diversos e concorrentes.”® E nesse
ponto, tem-se em mente a licdo de que € o ordenamento juridico que dard o significado juridico

de propriedade, enquanto um dos signos para a comunicacio juridica.”’

Os bens de produgdo apenas funcionam no dinamismo do mercado e da industria. Quer
dizer, na sua dimensdo dinamica, a propriedade desponta como regime juridico de empresa.'®
Nesse sentido, também na compreensdo que seguimos até aqui, os direitos dos inventores sobre
as suas criagdes intelectuais em si estao localizados no ambito civil do direito privado, enquanto
que os direitos de patente estdo localizados no Ambito comercialista.'®! Vale dizer, enquanto
direito de exclusividade sobre uma criagdo intelectual de carater técnico, a patente também se
funda e deve se realizar justamente no aspecto dindmico do exercicio juridico de uma

titularidade voltada para a produgio e comercializagio.!%?

Portanto, a titularidade de uma patente no sistema juridico brasileiro corresponde a uma
propriedade constitucional de aspecto dindmico, essencialmente voltada para as atividades
industrial e empresarial, consentaneamente considerada pela ordem juridico constitucional
contemporanea como um elemento inserido na cadeia produtiva e para o qual converge um
feixe de interesses diversos e concorrentes. Superficialmente, a compreensao aqui construida
envolve a ado¢do de uma concepgdo plural do instituto juridico da propriedade que poderia

extrapolar o campo de abrangéncia do direito das coisas.
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Contudo, a metodologia da constitucionalizagdo do direito privado nos permite
interpretar as categorias e conceitos do direito das coisas a partir do sistema normativo e
axiolégico constitucional, o qual revela a pluralidade referida que “envolve a propria atividade
econOmica, o controle empresarial, o dominio sobre ativos mobiliarios, a propriedade de
marcas, patentes, franquias, biotecnologias e outras propriedades intelectuais”, como ressalta o
proprio Paulo Lobo.!% Essa mesma metodologia auxiliard ainda mais no topico seguinte, onde
se avancgara sobre o contetido material do direito de patente somando uma interpretagdo juridica

funcional, afinal “o direito ¢ resultante da investigacio de sua estrutura e de sua fungio”.!%

3. OS DIREITOS DE PATENTES SOB UMA ANALISE CONSTITUCIONAL E
FUNCIONAL

As consideragdes historicas e doutrinarias desenvolvidas na se¢do anterior tiveram
como alvo identificar os fundamentos e a moldura conceitual e estrutural dos direitos sobre
criacdes intelectuais. Norberto Bobbio ensina que a abordagem teorica voltada para a estrutura
do objeto reflete uma preocupacio em responder & questio sobre “como o direito ¢ feito”.!%
Embora fundamental, a resposta para tal pergunta ndo ¢ suficiente aos propodsitos desse trabalho,
j& que o objetivo geral definido passa ndo somente por entender como sdo os direitos de
patentes, mas também por concluir para que eles servem, diante do que o sistema juridico como
um todo prescreve. A intencdo de analisar, questionar e compreender as atividades de
patenteamento por parte de Instituicdes de Ciéncia e Tecnologia (ICT) publicas, tendo a
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) como exemplo para a abordagem, demanda
compreender ndo sé a estrutura como também a fungao dos direitos de patentes, relacionando-

0 aos papeis institucionais da academia e a capacidade dessa de exercer tais direitos respeitando

seus conteudos e finalidades a luz do sistema normativo constitucional brasileiro.

Como antecipado ao fim da secdo anterior, a constitucionalizagdo dos direitos privados
sera utilizada como metodologia para a interpretacdo juridica a ser desenvolvida, acreditando
que “a concatenagdo da normativa constitucional pode revelar, por suas falas e também por seus

siléncios, a constru¢do dogmatica e ideologica da propriedade no direito brasileiro
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contemporaneo”,' permitindo de forma mais ampla estudos mais aprofundados sobre o

conteudo material e fun¢do dos direitos subjetivos ou posi¢des juridicas subjetivas.

3.1. A CONSTITUCIONALIZACAO DOS DIREITOS PRIVADOS

A constitucionalizagdo do sistema juridico impds releituras e reconstrugdes aos
principais pilares do direito privado na doutrina e na jurisprudéncia. Como exemplos, a
propriedade privada, o contrato e a empresa sao conduzidos a uma impositiva conformacgao a
uma nova ordem juridica que encontra na Constituicdo o seu eixo central e o seu principal vetor
axioldgico. Nesse contexto, ganharam forca e consisténcia os desenvolvimentos da fungado
social desses institutos, os quais podem ser enquadrados dentro de um esfor¢o doutrinario
direcionado a constru¢do de uma nova interpretacdo juridica que tenha como ponto de partida
as normas constitucionais, € que motiva expressdes como humanizagdo, personalizagcdo, ou
repersonaliza¢do do direito privado.'?’

Se até aqui localizamos os direitos dos inventores e o direito de patente dentro do amplo
campo do direito privado, torna-se preciso visualizar um fendmeno caracteristico do
constitucionalismo contemporaneo que provocou verdadeiras releituras nas relagdes privadas:
a centralizagdo da Constitui¢do dentro do ordenamento juridico nacional.'®® E diante desse
paradigma que pretendemos interpretar funcionalmente o direito de patente, identificando como
marco temporal no Brasil justamente o advento da Constituicado de 1988 que desbancou o
Cédigo Civil da posi¢do que historicamente ocupou.'?”

E importante ter em mente que o direito civil sempre forneceu as categorias, os conceitos

e as classificagdes que serviram para a consolidagao nao s6 dos varios ramos do direito privado,

196 CORTIANO Jr. Eroulths. A propriedade privada na Constitui¢io Federal. In: Revista Brasileira de Direito
Civil. Vol. 2. out-dez, p. 30. Rio de Janeiro, 2014. Disponivel em: v. 2, n. 02 (2014) (ibdcivil.org.br). Acesso em
03.05.2021.

107 JUNIOR, José Barros Correia. Fungiio social e a responsabilidade da empresa perante os stakeholders.
2013, p.107. Tese (Doutorado Direito) — Faculdade de Direito de Recife - FDR. Universidade Federal de
Pernambuco, Pernambuco. No mesmo sentido, Pedro Marcos Nunes Barbosa conclui que “a repersonalizagdo pela
qual passou o ordenamento civil acabou por importar numa releitura funcionalizadora das instituicdes de
titularidades, conformando-as com outros principios e direitos.” BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil
da Propriedade Intelectual: o caso da usucapido das patentes — 2° edigdo. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013, p.
17.

18 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalizacio do direito civil e seus efeitos sobre a
responsabilidade civil. In: A constitucionaliza¢do do direito: fundamentos tedricos e aplicacdes especificas —
org. Claudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento — Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 233-258.
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de Direito do Estado, ano 1, n° 2:37-53, abr/jun 2006, p. 37-53. Disponivel em:
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como também do direito ptiblico.!!? Isso porque o Cédigo Civil ocupava posi¢io central dentro
do sistema juridico e possuia a pretensdo de abarcar o maior numero possivel de situagdes
juridicas particulares em seu diploma. Com a paulatina perda da sua capacidade de completude,
microssistemas se formaram ao seu redor com leis e estatutos disciplinando matérias
especificas. Tais diplomas legais, tidos extravagantes, gravitaram em torno do Cddigo Civil
tendo esse como o principal vetor axioldgico e interpretativo, cujas normas gerais irradiavam
por cada microssistema surgido. O mesmo certamente ocorria com as leis de propriedade
intelectual.

A promulgacdo da Carta de 1988 deu inicio a um processo de centralizagdo da
Constituicdo dentro do ordenamento juridico interno através da “plena vinculagdo e
aplicabilidade direta dos principios e normas constitucionais nas relagdes privadas”.!!!
Significa reconhecer que inerente a constitucionalizagao do direito privado se tem a forca
normativa da constitui¢cdo, com a qual se espera extrair todo o efeito transformador pretendido
pelo texto constitucional.!'? Essa abordagem explica a constitucionaliza¢io do direito como um
fenomeno histérico, um movimento havido com o que se convencionou chamar de novo
constitucionalismo, ou constitucionalismo contemporaneo, que, como dito linhas acima, tem na
Constituicdo de 1988 o seu marco temporal no Brasil.!'* Porém, tal movimento determinou uma
necessaria mudanga de postura dos intérpretes e aplicadores do direito, sobretudo em seus
ramos privatisticos. Como afirma Paulo Lébo, “impde-se ao intérprete e aos aplicadores do
direito a imensa tarefa de interpretar o Codigo Civil em conformidade com os valores e

principios constitucionais”.!'*

1101 ABO, Paulo. Novas perspectivas da constitucionaliza¢do do direito civil. In: Jus Navigandi, Teresina, ano 18
(/revista/edi¢cdes/2013), p. 02. Disponivel em: <http://jus.com.br/artigos/25361>. Acesso em: 01 jun. 2019. Pedro
Marcos Nunes Barbosa explica que a propriedade intelectual é campo juridico extremamente recente, se
comparado aos demais ramos do direito privado. Esse fator somado ao j& referido baixo desenvolvimento
doutrinario, jurisprudencial e legislativo da matéria no Brasil, contextualiza uma disciplina que importou
sobremaneira os valores e estrutura do Direito Civil, cujo substrato patrimonialista apresentava um carater
desatualizado frente a normativa constitucional vigente. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da
Propriedade Intelectual: o caso da usucapido das patentes — 2% edi¢do. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2013, p. 21-
22.
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Nesse momento, o fendmeno historico da constitucionalizacdo do direito privado ja se
assume também como uma metodologia de interpretacio e aplicacdo juridicas,'’®> pois a
fundamentagdo constitucional do direito privado passa a ser uma exigéncia constante na sua
aplicagiio e exercicio cotidianos.!!® Nesse particular, percebe-se que a releitura constitucional
do sistema de patentes proporciona uma compreensao mais exata dos seus direitos, pois se
abandona uma visdo exclusivamente privatistica e egoistica, somente centrada nos interesses
dos titulares de exclusividades, para se exaltar as suas bases de justificacdo direcionadas a
consecugao de interesses coletivos. Quer dizer, evidencia-se a percepcao de objetivos primarios

e secundarios que resguardam interesses diversos.

Sintetizando, a constitucionalizacdo do direito privado ¢ resultado de uma nova
formatac¢do do sistema juridico que notadamente redefine os papeis e posigdes da Constitui¢ao
e do Codigo Civil. E um fendmeno que compde um contexto maior do “novo
constitucionalismo”, que, contudo, ndo possui exata conceituacdo, sendo antes um movimento
historico dado em direcdo a uma nova atitude diante do estudo e desenvolvimento do Direito,
com novas disposi¢des diante da interpretagio e aplicacio das normas juridicas.!'” A
normatividade da Constituicdo ¢ um marco teorico € ao mesmo tempo uma das principais
caracteristicas desse novo momento, pois influencia diretamente o desenvolvimento de uma
nova dogmatica de interpretacdo de todo o direito infraconstitucional em conformidade com a

Constituicdo.'®

15 LOBO, Paulo. Metodologia do Direito Civil Constitucional. In: Direito Civil Constitucional — A
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Estudos sobre a fungdo social dos mais diversos institutos juridicos do direito privado
ganharam corpo dentro desse contexto e esse trabalho tem a pretensdo de buscar compor esse
quadro, com uma compreensao do direito patentario a partir dos dispositivos constitucionais
que lhe dao suporte e que lhe servem a uma analise funcionalizada. Em suma, o campo da
propriedade industrial também deve estar atento para os fatos de que os “processos de formagao
de ambientes de inovagdo que deram certo sdo aqueles que t€ém a melhoria da vida das pessoas
como o seu objetivo maior,” e de que os “processos em que o ser humano ¢ desrespeitado
tendem a falir”.!'” Na esteira da constitucionaliza¢do do direito, Christophe Geiger ressalta que,
mais do que nunca, as discussdes sobre o escopo e limites dos direitos de propriedade intelectual
sempre envolvem em algum nivel o debate sobre as bases de justificagdo constitucional desses
direitos e as suas relacdes com os direitos fundamentais.!?’ Quer dizer, os estudos e analises a
respeito do direito de patente precisam apresentar a consciéncia de que o campo da propriedade
intelectual esta inserido no cendrio em que o ser humano representa o valor maximo a ser

respeitado e consagrado pelo sistema juridico.

3.2. OS DIREITOS DE PATENTES SOB UMA ANALISE FUNCIONAL

Toda analise juridica funcional est4 ligada a uma concepgao organicista da comunidade.
Do mesmo modo, a interpretagdo e o raciocinio juridicos desenvolvidos aqui partem de uma
imagem do direito na sociedade, pois, atentamente, percebe-se que ele ndo € visto aqui como
um sistema autonomo diante dos sistemas econdmico, politico e social. Inversamente, aposta-
se nas interrelagdes existentes entre essas ordens para encontrar as respostas juridicas e tedricas
perseguidas, ndo se limitando a apontar como as coisas sdo, mas também compreender para que

elas servem.!?!
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A grosso modo, apenas enquanto premissa, € ja que localizados os direitos de patentes
dentro do ramo comercialista do direito privado, importante considerar que, do ponto de vista
da funcao, o direito privado ¢ em grande parte “apenas a forma juridica particular da produgao
economica ¢ da distribuicdo dos produtos que corresponde ao ordenamento econdmico

: : 5 122 : r . A e
capitalista”.’*~ Esse ponto de vista esta relacionado a uma correspondéncia entre uma
concepgao privatista da economia e uma concepg¢ao negativa do Estado, sobre a qual se constroi

os sistemas econdmico, politico, social e juridico:

Com base na concepgdo privatista da economia, a distribuicdo dos bens ocorre na
esfera das relagdes entre individuos ou grupos em concorréncia entre si, e o direito
(sub specie de direito privado) tem apenas as fung¢des de facilitar o estabelecimento
dessas relagdes, de garantir a sua continuidade e seguranga e de impedir a dominagao
reciproca.'??

Norberto Bobbio ressalta o cuidado com o sentido atribuido ao termo “fungdo” e
também com o fato de que ha pontos de vista distintos para trabalhar a funcdo do direito,
localizados muitas vezes em graus diferentes na interrelagao entre o sistema juridico e o sistema
social. Por exemplo, a fun¢do do direito pode ser individual, se analisada do ponto de vista dos
individuos, e pode ser coletiva, se estudada a partir da perspectiva da sociedade. Esses pontos
de vista estdo inseridos no uso do termo “fun¢ao” que trabalha a relagdo entre o todo e as partes

que o compodem; sentido originariamente desenvolvido nas ciéncias biologicas e que avalia a
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prestacdo continuada dada por um determinado 6rgdo a preservacdo e desenvolvimento do

organismo inteiramente considerado. '

Como um todo, a analise funcional deve considerar ambas as perspectivas, mas sem
confundi-las. Cada ponto de vista da fun¢do do direito representa um nivel distinto da analise
que obedece a logica da relagdo entre meios e fim. Nessa logica, um fim alcangado pode se
tornar meio para a realizacao de uma outra finalidade, desencadeando uma sequéncia na dire¢ao
de um objetivo proposto ou aceito como ultimo.!?® Nesse ponto, mais uma vez cresce em
importancia a metodologia da constitucionalizacdo do direito para uma interpretacao dos
institutos juridicos privados que parta da normativa principioldgica e axioldgica constitucional,

identificando corretamente os fins constitucionalmente eleitos para o pais.

Dentro dessa andlise funcional e a partir dessas premissas, o termo “fun¢ao social” foi
sendo cada vez mais abordado. Quando aplicado as relagdes juridicas patrimoniais, esse termo
aponta para uma conformagdo do interesse individual ao interesse coletivo, e tem na
constitucionalizacdo do direito privado um dos aspectos fundamentais para a sua consolidagao
teorica e normativa.'?® Fabio Konder Comparato define “fun¢io” como o poder-dever de dar a
determinado objeto um destino, ou fazer-lhe cumprir um objetivo; e “social” como a
correspondéncia da fung@o ao interesse coletivo, o qual pode perfeitamente ser harmonizado

com o interesse do particular.'?’

Ha duas construgdes juridico tedricas subjacentes ao desenvolvimento da fung¢do social
dos institutos juridicos: a teoria do abuso do direito e a jurisprudéncia dos interesses. Enquanto
corrente do positivismo juridico, essa ultima motivou uma abertura da atividade de aplicagao
do Direito, progressivamente somando ao método de subsung¢do 16gico-formal um juizo de
ponderacdo dos interesses contrapostos em harmonia com os critérios de valoragdo proprios da

lei. Ja a primeira estabelece que o objetivo do legislador ao conceder direitos € atingir uma ideia
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de justica por meio do exercicio regular e legitimo desses direitos, que se dara pelo uso que

consagra a finalidade social em busca da qual foi instituido.!?3

Alinha-se mais uma vez ao contexto tedrico geral da andlise funcional do direito,
segundo o qual se estabelece que o problema do lugar e da fun¢do do direito na sociedade deve
ser enfrentado pelo jurista, sendo crucial a imagem que este tem de si mesmo para definir a
concepcao da atividade que desempenha. Bobbio distingue duas imagens tipicas: a do jurista
como conservador e transmissor de um corpo de regras ja estabelecidas — das quais ¢ guardido
— ¢ a do jurista enquanto criador das regras que transformam o sistema existente — do qual ¢
colaborador ativo e critico. Sobre a definicao dessa imagem incidem varidveis decisivas, dentre
as quais a varidvel institucional que diz respeito aos diferentes tipos de sistema juridico dentro
do qual esse jurista trabalha. O jurista como colaborador ativo do sistema da destaque na sua
atividade as valoragdes dos fatos sociais sobre os quais incidem as normas juridicas, atribuindo
importancia principal a analise da situagdo concreta para a qual se busca a aplicagdo de uma
norma apropriada, mediante confronto dos diversos critérios de valoragdo normativa dessa dada

situagdo, culminando numa escolha concreta para formulagcdo da norma juridica aplicada.

Em suma, o jurista nesse caso nao busca apenas convalidar o direito com base nas fontes
normativas formais, mas também legitimd-lo com base nos principios materiais de justiga,
ganhando destaque, desse modo, a analise funcional do direito e dos institutos juridicos voltada
para enfrentar o problema do direito como deve ser, e ndo apenas como ¢. A atividade
interpretativa passa, entdo, a englobar operagdes intelectuais que extrapolam a mera subsungao
logica do fato a norma, passando a combinar a determinacao dos significados das regras, a
conciliagdo das regras aparentemente incompativeis, a integracdo de lacunas técnicas e a
elaboracdo sistematica do contetido das regras entdo interpretadas, conciliadas e integradas.
Com isso, o sistema juridico se transforma em um conjunto de normas em movimento,

continuadamente postas e repropostas.'?

Nesse cenario, uma analise funcional do direito de patente deve englobar as perspectivas
individual e coletiva. A conformagdo entre esses diferentes pontos de vista pode ser alcancada
pelo principio juridico da funcdo social, de conteudo a ser revelado por meio de uma

interpretagdo constitucionalizada. Aplicando a légica de “meio-fim” para uma interpretagao
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Belo Horizonte: Férum, 2019, p. 20-22.

122 BOBBIO, Norberto. Da estrutura a funcdo: novos estudos de teoria do direito; traducdo de Daniela Beccaccia
Versiani; revisdo técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine — Barueri/SP: Maneole, 2007, p. 33-40.
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funcional do direito de patente, devemos seguir um caminho que nos conduza a identificacao
da finalidade ultima eleita pelo sistema juridico constitucional brasileiro e do papel do direito
de patente nessa cadeia. Assim sendo, temos que essa conformagdo almejada visa harmonizar
os principios fundantes da ordem economica estabelecidos no texto constitucional, ja que
compreendido esse direito de exclusividade de exploragdo comercial do invento na secdo
anterior como uma propriedade dindmica, constitucionalmente veiculada no artigo 170 da

Constituicdo, e que se estabelece no ambiente empresarial como um bem de produgao.

Nesse momento, recorde-se que os institutos juridicos se decompdem em dois
elementos: o elemento estrutural e o elemento teleoldgico ou funcional; em outras palavras, a
estrutura e a fun¢do. A fun¢do engloba os interesses que um certo instituto pretende tutelar, e &,
na verdade, o seu elemento de maior importancia, ja que determina os tragos fundamentais da
estrutura. Desse modo, embora o principio da fungao social trabalhe essencialmente no campo
da analise funcional do direito, a sua aplicacdo envolve na verdade uma releitura do instituto
juridico com o qual se relaciona, terminando por remodelar a sua estrutura.'!* Mas nio se trata
de destruir essa estrutura, tampouco de lhe esvaziar o sentido, mas sim de inserir a sua
interpretagdo na cadeia logica de meio-fim que aponte para a dire¢do determinada pelo
constituinte e pelo legislador. Dai a importante compreensdo da funcao social que afasta a ideia

de restricdes negativas ao exercicio do direito por parte de seu titular.'*!

Uma faculdade juridica que realize a sua funcdo social €, sobretudo, um instrumento
que realiza e efetiva a Constitui¢ao da Republica, tal qual funciona um 6rgao para preservar e
desenvolver o organismo do qual faz parte. Assim, a funcionalizagdo social pode ser vista como
uma funcionalizagdo & ordem constitucional vigente, a qual ampliou o espaco dos interesses
coletivos principalmente ao elevar como fundamentos da Republica a dignidade da pessoa
humana e a solidariedade.'3? Aos classicos interesses individuais do proprietario — de uso, gozo

e disposi¢ao do bem —, a ordem juridica reconheceu a convivéncia de interesses metaindividuais

130 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. /n: Revista
da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, n° 6, Junho de 2005, p. 101-120. Disponivel em:
http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista06/Docente/04.pdf. Acesso em: 17.07.2019.

131 COMPARATO, Fabio Konder Func¢ao Social da propriedade dos bens de producgdo. /n: Revista de Direito
Mercantil, n.° 63. Disponivel em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2297584/mod_resource/content/1/COMPARATO%2C%20F.%20C.%?2
0Funcao%?20social%20da%20propriedade%20dos%20bens%20de%20producao.pdf. Acesso em: 17.07.2019.

132 ALMEIDA, Maria Christina de. A fun¢fo social da empresa na sociedade contemporinea: perspectivas e
prospectivas. In: Argumentum — Revista de Direito n.3 -2003 — UNIMAR. Disponivel em:
http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/viewFile/697/348. Acesso em: 17.07.2019.
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ou coletivos. Ressalte-se mais uma vez a ideia de convivéncia entre tais ordens de interesses, €

ndo de oposi¢io — quer dizer, de efetivacdo de um meio para o alcance de um fim.'

Significa que a ordem juridico constitucional deseja exatamente a satisfagdo imediata e
regular do titular do direito individual, pois acredita que essa dindmica fara com que os
objetivos coletivos também sejam alcangados. A interpretagdo dos principios da ordem
econdmica positivados no texto constitucional nos leva a conclusdo de que os interesses
metaindividuais conformam os interesses individuais, mas ¢ o exercicio destes que nos levam
a realizagdo daqueles. A ordem juridica elegeu o livre mercado como regime econdmico
adotado pelo Estado brasileiro, com o qual se espera atingir o desenvolvimento nacional,
econdmico e social. Em poucas palavras, o constituinte definiu que os interesses coletivos da
sociedade brasileira serdo realizados pelo pleno e eficaz funcionamento da economia sob o
sistema de mercado e concorréncia para troca livre de bens e servi¢os, onde a propriedade

privada assume imprescindibilidade.

Vale dizer, no regime economico de livre mercado, a propriedade privada ¢é
imprescindivel, assim como o regime de trocas voluntarias que tem nos contratos a sua forma
juridica mais axiomatica. Nesse ambiente, a empresa figura como a atividade econdmica que
guarda, justamente, o proposito destacado de producdo e circulagdo de bens e servigos. A
empresa ¢ por definicdo legal a principal atividade de realizagdao do regime econdmico de livre
mercado, adotado pela ordem constitucional brasileira. ** Nas palavras de José Barros Jr., a
empresa ¢ “o centro polarizador da atividade econdmica moderna. Através dela age o poder
econOmico e através dela se realizam as relagcdes econdmicas”. Mais adiante, aponta que “por
ser o polo convergente de todo o poder economico moderno, ¢ que se pode afirmar que ¢

justamente na empresa que a funcdo social da propriedade mais se destaca.”!%

A empresa ¢, entdo, um importante pilar do direito privado, ja que este se apresenta
justamente como o campo juridico particular da producao economica e da distribui¢ao dos
produtos que corresponde ao ordenamento econdmico capitalista. Por 6bvio, também ela passa

pelas releituras motivadas pela constitucionaliza¢do do direito privado, mas, no entanto, ndo se

133 JUNIOR, José Barros Correia. Fungiio social e a responsabilidade da empresa perante os stakeholders.
2013, p.89. Tese (Doutorado Direito) — Faculdade de Direito de Recife - FDR. Universidade Federal de
Pernambuco, Pernambuco.

134 BRASIL. Cédigo Civil de 2002, Art. 966: Considera-se empresario quem exerce profissionalmente atividade
econOmica organizada para a produgdo ou a circulagdo de bens ou de servigos.

135 JUNIOR, José Barros Correia. Fungiio social e a responsabilidade da empresa perante os stakeholders.
2013, p. 98 e 102. Tese (Doutorado Direito) — Faculdade de Direito de Recife - FDR. Universidade Federal de
Pernambuco, Pernambuco.
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encontra referéncia expressa a uma fun¢do social da empresa no texto constitucional ou na
legislacdo infraconstitucional. Alids, Fabio Konder Comparato afirma que esse pilar do direito
privado “ndo comporta deveres de prestacao de servigos sociais, incompativeis com a propria
natureza da empresa, em nosso sistema econdomico, em sua qualidade de entidade direcionada,

primariamente, a produgio de lucros”.!3

Opinido contraria, em que pese a auséncia de disposi¢des expressas no ordenamento
juridico, pode-se chegar a funcao social da empresa através justamente da compreensao do
aspecto dinamico da propriedade, e da propria atividade empresarial que se desenrola em uma
sequéncia de atos e negocios juridicos direcionados a produgdo de lucros; ou seja, dada a
realizacdo de contratos em cadeia. Expressamente, os contratos e a propriedade devem
consagrar uma funcdo social, conforme artigos 421 e 1.228, §1°, do Cédigo Civil.'*’” O
legislador civil define a empresa como “atividade econdmica organizada para a produgdo ou a
circulacdo de bens ou de servicos”, ja& que considera empresario aquele que exerce
profissionalmente tal atividade.'*® Mais adiante, define o estabelecimento empresarial como
“todo o complexo de bens organizados, para o exercicio da empresa, por empresario ou
sociedade empresaria”.!* E assim se expressa a intima relagdo afirmada entre empresa e bens

de produgdo, clarificada pela definicdo do estabelecimento empresarial.

A classificacdo entre bens de produgdo e bens de consumo ganhou cada vez maior
importancia com a transi¢ao historica que orientou toda a vida social para a atividade econdmica
de producdo e distribui¢do de bens e servicos em massa, com o consumo cada vez mais

padronizado.'*® Nesse sentido, um bem se torna produtivo a partir do momento em que o seu

136 COMPARATO, Fabio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. /n: Revista
CEJ, Vol. 1, n. 3, set./dez, 1997. Disponivel em: http://www jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/123/166.
Acesso em: 17.07.2019.

137 BRASIL. Cédigo Civil de 2002, Art. 421: A liberdade de contratar serd exercida em razdo ¢ nos limites da
fungdo social do contrato, observado o disposto na Declaragdo de Direitos de Liberdade Economica. [...] Art.
1.228. O proprietario tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavé-la do poder de quem
quer que injustamente a possua ou detenha. §1° O direito de propriedade deve ser exercido em consonancia com
as suas finalidades economicas ¢ sociais ¢ de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido
em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilibrio ecoldgico e o patrimonio historico e artistico, bem
como evitada a poluigdo do ar e das aguas.” Disponivel em: L10406compilada (planalto.gov.br). Acesso em:
03.05.2021.

138 BRASIL. Cédigo Civil de 2002, Art. 966: Considera-se empresario quem exerce profissionalmente atividade
econOmica organizada para a produg¢do ou a circula¢ao de bens ou de servigos. Disponivel em: L10406compilada
(planalto.gov.br). Acesso em: 03.05.2021.

139 BRASIL. Cédigo Civil de 2002, Art. 1.142: Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado,
para exercicio da empresa, por empresario, ou por sociedade empresaria. Disponivel em: L10406compilada
(planalto.gov.br). Acesso em: 03.05.2021.

14 COMPARATO, Fabio Konder. Fungdo Social da propriedade dos bens de produgio. /n: Revista de Direito
Mercantil, n.° 63. Disponivel em:
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dominio passa do proprietario ao empresario ou sociedade empresaria; quer dizer, notadamente
a figura que pratica os atos da empresa. Essa passagem marca a destinagdo do bem a uma
exploragdo comercial, tornando a propriedade dinamica porque incorporada ao estabelecimento
e atividade empresariais, desenvolvida mediante produgdo e circulacdo de bens ou servigos.
Como visto, a patente € op¢ao do inventor, ou de quem a lei ou contrato atribua titularidade
sobre o invento, de se valer do sistema juridico de exclusividade no plano abstrato para explorar
patrimonialmente a inovacao tecnologica desenvolvida. Essa opcao deve ser feita por quem
disponha dos mecanismos necessarios para levar a cabo a producdo industrial e a
comercializacdo da tecnologia no ambiente de mercado. Tal escolha marca a passagem do
inventor para o empresario, sejam eles a mesma pessoa ou ndo — ja que a lei ou contrato pode

atribuir a titularidade do direito a obtencao da patente a pessoa diversa do inventor.

Recorrentemente se defende o sistema de patentes sob o argumento de que o
desenvolvimento de invengdes € o conhecimento associado envolve frequentemente risco e
incerteza significativos, enquanto o uso do conhecimento é ndo-rival e ndo-excludente.!*! Com
a imitagdo sendo mais facil que a invengdo, cria-se um risco de impedir o mercado econdmico
das inovagdes tecnologicas e interromper ou desacelerar os avangos da técnica. Argumenta-se
que sem a protecao de patentes, existe a possibilidade de ocorrer menos atividade inventiva,
ameacando com isso a divulgacdo de conhecimentos e os beneficios ao publico.!*> A patente
figura, entdo, como elemento juridico destinado a regular a concorréncia e a servir ao ambiente
de mercado, no que pertinente aos bens intangiveis oriundos do esfor¢o criativo humano.
Servindo a esse propdsito, acredita-se incentivar o desenvolvimento cientifico, cultural e

tecnologico de um pais, cruciais para o avango social de uma nagio.!*?

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2297584/mod_resource/content/1/COMPARATO%2C%20F.%20C.%?2
0Funcao%?20social%20da%20propriedade%20dos%20bens%20de%20producao.pdf. Acesso em: 17.07.2019.
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143 Como explica GORDON, J. Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the
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Entdo, de modo semelhante ao conceito moderno de empresa que, na ordem economica
constitucional, objetiva efetivar o justo equilibrio entre os principios de diferentes dimensdes
da ordem liberal, a patente nasce como ponto de equilibrio entre interesses distintos; como
ponto de convergéncia de feixes de interesses e objetivos diversos. Na realidade, visto o direito
de patente sob a otica da propriedade dinamica, vimos que ¢ possivel interpretar esses institutos
a partir de uma intima e necessaria relacdo. E assim, enquanto atribui faculdades juridicas que
tutelam de forma direta e imediata os interesses patrimoniais individuais dos titulares, dando-
lhes a possibilidade de exploracdo temporariamente exclusiva de inventos, objetiva
fundamentalmente as finalidades coletivas de: regulacdo da concorréncia, injetando
artificialmente o atributo econémico da escassez no mercado de bens intangiveis tecnologicos;
de estimulo ao investimento e esfor¢o nas atividades criativas, garantindo também a presenga e
renovacao do atributo econdmico da disponibilidade; e, por fim e consequentemente na 16gica
de meio-fim da ordem econdmica constitucional, do desenvolvimento tecnoldgico, cientifico,
artistico, cultural, economico e social do pais. Busca, portanto, a satisfagdo das necessidades
nacionais e a realizacdo dos objetivos e valores sociais, constitucionalmente consagrados,
através do avanco cientifico, tecnoldgico e cultural.'** Assim é que a parte final do inciso XXIX,
do artigo 5° da Constitui¢do, expressa o que se convencionou chamar de fungdo social da

propriedade industrial.'’

Em resumo, a analise constitucionalizada das bases de justificac¢do e de desenvolvimento
do direito de patente esclarece que os fins constitucionalmente buscados sao o interesse coletivo
e 0s propoésitos politicos e econdmicos. Esse ¢ o contetido material contido no direito de
exclusividade patentaria; €, portanto, o efeito pretendido pelas normas desse subsistema. Quer
dizer, demonstra-se que o direito de patente s6 assume seu sentido de existéncia dentro da logica

de producdo econdmica, e com isso se quer dizer que a propriedade industrial da patente

controle do autor sobre seu trabalho ndo venca o interesse publico na disseminagdo do conhecimento, ao invés de
servi-lo. A doutrina do fair use ¢ reconhecidamente uma dessas doutrinas; ela procura acomodar as necessidades
dos direitos de autores e inventores, enquanto reconhece que, em algumas situagdes especificas, os interesses de
autores deverdo ceder frente a uma necessidade social ou coletiva de acesso e uso ao conhecimento desenvolvido”
(tradugdo nossa).

14 BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2013, p. 73.

145 BRASIL. Constitui¢io Federal de 1988, Art. 5° todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a
liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: [...] XXVII - aos autores pertence o
direito exclusivo de utilizagao, publicacdo ou reproducdo de suas obras, transmissivel aos herdeiros pelo tempo
que a lei fixar; [...] XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagdo, bem como protegao as criagdes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais (grifo
nosso). Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em:
07.12.2020.
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somente existe em sua forma dindmica, como bem de produgdo, sob controle de um titular que

necessariamente devera desenvolver uma atividade econdomica de exploragdo empresarial.

3.3. FUNCAO SOCIAL DO DIREITO DE PATENTE: A EXIGENCIA DO USO
OBRIGATORIO DA INVENCAO PATENTEADA

Ao assimilar a fun¢do social de um instituto juridico, ilumina-se todo o seu alcance e
extensao. Nao se trata de aplicar restrigdes aos direitos exclusivos, mas apenas de conformar as
fungdes individuais e coletivas que esses direitos exercem dentro do ordenamento juridico, de
modo interrelacionado as ordens social ¢ economica. Dessa forma, a fungdo social somente
revela o conteudo material de uma faculdade juridica que existe e ¢ valida dentro de um sistema,
e ndo de modo isolado. !4

A compreensdo funcional ajuda a evidenciar que, caso haja uma concretizacdo das
tensdes havidas entre os interesses diversos que o sistema de exclusividades temporarias tutela,
o intérprete se vera diante de um conflito entre interesses “meios” e interesses “fins”; entre
objetivos secundarios e objetivos primarios. Em tais situagcdes, Ana Paula de Barcellos instrui
que “se existem fins, e hd meios para alcanga-los, e se, em determinadas circunstancias, os
meios conflitam com os proprios fins que buscam realizar, ndo se deve privilegiar o meio em

detrimento do fim”.'4’

A chamada licen¢a compulsoéria das patentes pode ser interpretada como o mecanismo
corretivo para a ndo realizacdo da fungio social das patentes.'*® Inicialmente, a lei define que
ela ¢ aplicavel na hipotese de o titular da patente “exercer os direitos dela decorrentes de forma
abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico”. Ja o pardgrafo primeiro do
mesmo artigo preveé que a licenca compulsoria serd também aplicada na “falta de fabricagdo ou
fabricagdo incompleta do produto, ou, ainda, na falta de uso integral do processo patenteado,

ressalvados os casos de inviabilidade econdmica, quando serd admitida a importagao”. De modo

146 BASTOS, Jodo Pedro Valentim. Propriedade Intelectual e interpretagdo constitucional: a compreensio
constitucional dos direitos exclusivos como balizas para a ponderagdo. /n: Scientia Ivridica — Revista de Direito
Comparado Portugués e Brasileiro, Tomo LXIX, N° 352, Jan/Abr, Braga (Portugal): Empresa do Diario do
Minho, Lda., 2020, p. 65-69.

14TBARCELLOS, Ana Paula de. Ponderagio, racionalidade e atividade jurisdicional — Rio de Janeiro: Renovar,
2005, p. 245.

148 DA SILVA, Jodo Mirio Estevam; MARQUES, Erickson Gavazza; SANTOS JR., Walter Godoy dos. A
evolucdo da patente e do desenvolvimento humano. /n: ip-iurisdictio — ISSN 2509-5692. Disponivel em: A
evolugdo da patente e do desenvolvimento humano — ip-iurisdictio. Acesso em: 01.11.2021.
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continuo, o inciso seguinte estabelece que podera ser licenciada compulsoriamente a patente

cuja comercializagio ndo satisfazer as necessidades do mercado.'*’

Ao estabelecer tais hipdteses para a licenca compulsoria, a Lei de Propriedade Industrial
evidencia a conclusdo que aqui se defende: a patente, como direito, s6 assume seu sentido de
existéncia dentro da lo6gica de exploragdo econdmica, € com isso se quer dizer que a propriedade
industrial da patente somente existe em uma forma dindmica, como bem produtivo, sob controle
do seu titular, quem necessariamente devera desenvolver uma atividade economica de
exploracdo comercial da tecnologia. O paragrafo primeiro do artigo 68 da Lei de Propriedade
Industrial veicula uma verdadeira exigéncia de exploragdo efetiva da invengdo da qual se valeu

para requerer o direito de patente.

Mais a frente, o artigo 71 acrescenta a possibilidade de licenciamento compulsorio para
os casos de emergéncia nacional ou interesse publico, os quais deverdo ser declarados em ato
do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa
necessidade.'*° Ou seja, nessa hipotese, a lei ainda pde ressalvada a chance de o interesse puibico
ou emergéncia nacional ser atendida pela exploracdo do préprio titular da patente ou seu
licenciado, em livre exercicio legitimo do seu direito. Tal ressalva reforga a crenca do
constituinte de que os interesses coletivos podem e preferencialmente devem ser atendidos a
partir do sistema de patentes construido justamente para essa finalidade, tal qual demonstra a
compreensdo desenvolvida até aqui. Como dissemos, a ordem juridica constitucional deseja
exatamente a satisfagdo imediata e regular do titular do direito individual, pois acredita que essa
dinamica fara com que os objetivos coletivos também sejam alcancados. A legislacao expressa

a defini¢do constitucional de que os interesses coletivos da sociedade brasileira serdo realizados

149 BRASIL. Lei 9.279/96, Art. 68: O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico, comprovado
nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1° Ensejam, igualmente, licenca compulsoéria: I - a ndo
exploracao do objeto da patente no territorio brasileiro por falta de fabricagao ou fabricacdo incompleta do produto,
ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econdmica, quando
sera admitida a importacdo; ou II - a comercializagdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado. [...] Art. 70.
A licenga compulsoria sera ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipoteses: I -
ficar caracterizada situagdo de dependéncia de uma patente em relag@o a outra; II - o objeto da patente dependente
constituir substancial progresso técnico em relagdo a patente anterior; e III - o titular ndo realizar acordo com o
titular da patente dependente para exploracdo da patente anterior. [...] Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional
ou interesse publico, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado
ndo atenda a essa necessidade, podera ser concedida, de oficio, licenca compulsoéria, temporaria e ndo exclusiva,
para a exploracdo da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular. Disponivel em: L9279
(planalto.gov.br). Acesso em: 03.05.2021.

150 BRASIL. Lei 9.279/96, Art. 71: Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em ato do
Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera
ser concedida, de oficio, licenga compulsoria, temporaria e ndo exclusiva, para a exploracdo da patente, sem
prejuizo dos direitos do respectivo titular. Disponivel em: 1.9279 (planalto.gov.br). Acesso em: 03.05.2021.
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pelo pleno e eficaz funcionamento da economia sob o sistema de mercado e concorréncia para

troca livre de bens e servigos, onde a propriedade privada assume imprescindibilidade.

Deve-se atentar ainda para o fato de que a licenga compulsoria sera sempre nao
exclusiva, com vedacio expressa ao sublicenciamento. '°! Ou seja, uma vez motivada a licenca
obrigatdria, assenta-se definitivamente o reconhecimento e demonstragdo da ndo realizacdo dos
objetivos primarios do sistema de patentes que lhe servem de alicerces de legitimacao. Logo, o
objeto da patente compulsoriamente licenciada ndo podera ser explorado sob a forma de
privilégio temporario exclusivamente assenhorado por um outro particular, pois restou
determinado no caso particular que esse meio especifico ndo se mostra adequado a realizacao

dos fins para os quais deve apontar.

Percebe-se que as hipoteses legais para o licenciamento compulsorio refletem
motivacdes de ordem publica, como os casos de emergéncia nacional e interesse publico, e
instrumentalizagdo da ordem juridica para correcdo de eventuais abusos ou desvios de
finalidade do direito exclusivo, como os casos de auséncia de exploracao efetiva da invengao
patenteada. Os fundamentos do sistema de patentes que acompanham a sua institui¢cao e todo o
seu desenvolvimento ao longo do tempo evidenciam historicamente os limites as prerrogativas
dos titulares de patentes. Esses limites estiveram presentes de modo destacado ja no Statute of

Monopolies de 1624, na Inglaterra, e na Convengio Unido de Paris, de 1883.!%

Interessa particularmente a essa dissertacdo a exigéncia legal de utilizacdo obrigatoria
da invengdo que constitui objeto de uma patente. Por esse motivo, delimita-se nesse ponto
especifico do desenvolvimento o objeto de pesquisa com o que se trabalha, concentrando as
analises sobre o requisito de uso obrigatdrio. A obrigacdo do titular de uma patente efetivamente
explorar a tecnologia protegida constitui um aspecto legislativo que acompanhou todo o
desenvolvimento desses direitos no ordenamento juridico brasileiro. E de notar brevemente
como esse ponto historicamente foi posto como um vetor de validade ao proprio direito de

patente, bem como um destacado ponto de defini¢do da extensdo do direito.

IS BRASIL. Lei 9.279/96, Art. 72: As licencas compulsérias serdo sempre concedidas sem exclusividade, ndo se
admitindo o sublicenciamento. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico, comprovado nos
termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em:
03.05.2021.

152 BRANCHER, Paulo M. R. Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e
ordem publica / Paulo M. R. Brancher — Belo Horizonte: Forum, 2019, p. 132.
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3.3.1. A legislacio sobre patentes no Brasil Colonia e Império

No Brasil, o histérico da propriedade intelectual se deu primeiramente no campo das
patentes, remontando ao periodo colonial. Por dois séculos de colonizagdo fortemente opressora
de qualquer inten¢do desenvolvimentista no campo do comércio e da industria, motivada pelo
temor e vigilancia da metropole portuguesa sobre qualquer movimento que indicasse desejo de
independéncia de sua mais rica colonia, o Brasil conviveu com o tolhimento de qualquer
atividade industrial, comercial e até mesmo literaria. Porém, o evento histérico da transferéncia
da Corte Portuguesa para o Brasil representa um importante marco para aquilo que constitui o

principal objeto estudado nesse trabalho.!

A esse evento sobrevieram alguns episddios marcantes, como a abertura dos portos ao
comeércio e a navegagao das nagdes amigas, por Carta Régia assinada em janeiro de 1808. Esse
diploma revogou o Alvard de 05 janeiro de 1785, libertando também as industrias brasileiras
de todas as restri¢cdes as quais até entdo estavam sujeitas. Apos, ¢ editado o Alvara de 28 de
abril de 1809, que permitiu a concessdo de privilégios a inventores e introdutores de novas
maquinas ao estabelecer uma série de amparos a incipiente industria brasileira que nascia com

a mudanca da corte para a Colonia.!>* Dénis Borges Barbosa afirma que “tal Alvara Régio foi

153 A respeito da construcdo histérica da industria e comércio brasileiros e sua relagdo com a Propriedade Industrial,
Cf. CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial e do
Objeto dos Direitos — 3* ed. 2° tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 1 — 33. Mais recentemente,
destaca-se a tese de doutoramento de GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor:
perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sdo Paulo. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Também destacada a obra de
MALAVOTA, Leandro. Interpretacdes sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1830). Disponivel em
Malavota 2013 ABPHE rev.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net). Acesso em: 29.02.2020.

154 “Alvara de 28 de Abril de 1809 — Isenta de direitos as matérias primas do uso das fabricas e concede outros
favores aos fabricantes e da navegacao nacional: Eu o Principe Regente fago saber aos que o presente Alvara com
forca de lei virem, que sendo o primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade
publica dos meus fiéis Vassalos; e havendo estabelecido com estes designios principios liberais para a prosperidade
deste Estado do Brasil, e que sdo essencialmente para fomentar a agricultura, animar o comércio, adiantar a
navegacdo e aumentar a povoagdo, fazendo-se mais extensa e analoga a grandeza do mesmo Estado; tendo em
consideracdo que deste estabelecimento se possa seguir alguma diminui¢do na industria do Reino de Portugal, bem
que com o andar dos tempos a grandeza do mercado e os efeitos da liberdade do comércio que tenho mandado
estabelecer hdo de compensar com vantagem algum prejuizo da diminuigdo que ao principio possam sofrer alguns
ramos de manufaturas; desejando ndo s6 remediar esses inconvenientes, mas também conservar e ampliar a
navegagdo mercantil e o comércio dos povos de todos os meus dominios; tendo ouvido o parecer de ministros do
meu Conselho; e de outras pessoas zelosas do meu servigo; com ampliagdo e renovagao de muitas providéncias ja
a este respeito estabelecidas, e a fim de que tenham pronta a exata observancia para a prosperidade geral e
individual dos meus fiéis vassalos, que muito desejo adiantar e promover, por depende-la a grandeza e
consideracdo da minha real Coria e da Nag¢ao; sou servido determinar o seguinte: [...] VI. Sendo muito conveniente
que os inventores e introdutores de alguma nova maquina e invengdo nas artes gozem do privilegio exclusivo,
além do direito que possam ter ao favor pecunidario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das
artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta
do Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por
quatorze anos, ficando obrigadas a fabricd-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto
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possivelmente também o nosso primeiro Plano de Desenvolvimento Econdmico”,!>

demonstrando o forte carater politico, estratégico e econdmico da propriedade intelectual, ja
que o preambulo daquela norma esclarecia que a sua confecgdo tinha o proposito mais amplo

de promover a economia de um modo geral.!*®

A vigéncia do Alvara de 28 de Abril de 1809 ndo chegou a ser muito longa, tendo sido
substituido por norma de transi¢do publicada ja por D. Pedro I em 1830. Tal norma tem como
relevancia histérica os desdobramentos que motivaram as discussdes acerca do conteudo
especifico dos direitos sobre inventos na primeira Constituicdo do Brasil independente.!®’
Curiosamente, o Brasil se antecipou a Portugal nessas duas primeiras leis brasileiras sobre o

tema. 158

dessa invengdo. Ordeno, outrossim, que se faca uma exata revisdo dos que se acham atualmente concedidos,
fazendoOse publico na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegagcdo ou sem bem
fundadas razées obtiveram semelhante concessoes (grifo nosso).” Disponivel em: Portal da Camara dos Deputados
(camara.leg.br). Acesso em: 31.08.2021.

155 BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2013, p. 12. O autor associa o Alvara com a necessidade premente de promover as reformas
necessarias para a chegada da corte de Portugal para o Brasil, o qual vivia um contexto de muito restritivo regime
de colonizagdo até entdo, além de apontar no texto os principais instrumentos dessas reformas.

136 No entanto, em que pese a importancia de tal documento, Fabio Groff de Carvalho registra a ressalva de Nuno
Pires de Carvalho de que o foco primordial do Principe Regente ndo era propriamente o desenvolvimento nacional,
mas sim a protecdo a invencdes e interesses ingleses — principalmente as maquinas industriais, cuja avancada
tecnologia britanica vinha sendo amplamente copiada por Franga, Flandres e algumas regides italianas que
competiam com a Inglaterra —, compromisso que teria se originado das negociacdes firmadas na Convengao
Secreta de 1807, onde se estabeleceu também a protecdo militar & familia real portuguesa em sua mudanga para o
Brasil. DE CARVALHO, Nuno Pires apud GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor:
perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sdo Paulo, p. 43-46. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Posi¢do contraria ¢ adotada por
MALAVOTA, Leandro. Interpretagdes sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1830). Disponivel em:
Malavota 2013 ABPHE rev.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net). Acesso em: 29.02.2020. Este autor sustenta
que as pressoes e interesses ingleses ndo tiveram tanta relevancia sobre as motivagdes da construgdo do sistema
patentario para o Brasil no periodo de D. Jodo VI. Fabio Groff de Carvalho confrontou as opinides de Nuno Pires
de Carvalho e Leandro Malavota e concluiu que a legislagdo patentaria naquele momento fez parte de um conjunto
de acdes de cunho civilizatério idealizado pelo Estado portugués, ressalvando, porém, que o assunto segue sendo
bastante controverso para os estudos histdricos e que sua posi¢ao nao representa nada mais que um ponto de partida
para o avancgo e aprofundamento de reflexdes.

157 GROFF, Féabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p- 63-76. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf. Vale destacar que os direitos
dos inventores ndo estavam no esbogo inicial do documento, assinado por D. Jodo VI ainda no Brasil, em 1821,
tendo sido incluido somente quando do projeto substitutivo. Ja no texto definitivo de 1826, o artigo 145, §24°,
reproduzido pelo artigo 179, XXVI da Carta outorgada, dispos da seguinte forma: “Os inventores terdo a
propriedade de suas descobertas, ou das suas produccdes. A lei lhes assegurara um Privilégio exclusivo temporario,
ou lhes remunerard em ressarcimento da perda, que hajam de soffrer pela vulgarisagdo”. Disponivel em:
Constituicdo24 (planalto.gov.br). Acesso em: 31.08.2021.

158 CABELLO, Andrea Felippe; POVOA, Luciano Martins Costa. Analise econdmica da primeira Lei de Patentes
Brasileira. In  Estud. Econ. Sio Paulo, v. 46, n.4, p.879-907, dezembro de 2016.Disponivel em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

41612016000400879&Ing=en&nrm=iso>. acesso em 29 de julho de 2020
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Desde o Alvara Régio de 1809 e lei de 1830 ja eram percebidos alguns aspectos ainda
atuais dessa categoria do Direito, como os requisitos da novidade para concessao de privilégios
por inventos industriais, o prazo limitado de vigéncia, a caracterizacdo do privilégio de
exclusividade como um meio utilizado para atingir o fim maior de progresso industrial e social
da nag¢do e a obrigacdo de ser publicada a invencdo com o objetivo de beneficiar a
coletividade.'>® Sobretudo, a exigéncia de fabricacdo imediata da invencio patenteada ja se
fazia presente como verdadeiro requisito de validade para o privilégio concedido, presente na
disposi¢do VI do Alvara Régio de 1809 e no artigo 10, item 3°, da Lei de 1830.!5°A partir de
entdo, o tema da propriedade industrial quase sempre esteve dentre os de destacada relevancia
constitucional no Brasil — apenas uma constituicdo na historia brasileira, a de 1937, nao

expressou tratamento reservado a tais garantias dentre os direitos individuais.

3.3.2. As influéncias da ordem juridica internacional na lei de 1882 e o destaque da

exigéncia legal de uso obrigatorio da invencio patenteada

Hoje altamente internacionalizada, a propriedade intelectual ¢ um capitulo do Direito
que motivou o nascimento e formag¢ao de um organismo internacional especifico: a Organizagao
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 6rgdo autonomo dentro da Organizacido das
Nagodes Unidas (ONU) desde 1967. Mas o carater internacional dessa classe de direitos ja era

nitido desde muito antes e as discussdes sobre o uso obrigatorio das invencdes patenteadas

139 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial e do
Objeto dos Direitos — 3% ed. 2* tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 28.

160 «“Alvara de 28 de Abril de 1809 — Isenta de direitos as matérias primas do uso das fabricas e concede outros
favores aos fabricantes e da navegagdo nacional: [...] VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores
de alguma nova maquina e invencao nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao
favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes, ordeno que todas as pessoas
que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento a Real Junta do Comércio; e que esta,
reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando
obrigadas a fabrica-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nagdo goze do fruto dessa invengdo. Ordeno,
outrossim, que se faca uma exata revisao dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se publico na forma
acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegacdo ou sem bem fundadas razdes obtiveram
semelhante concessdes” (grifo nisso). Disponivel em: Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br). Acesso
em: 31.08.2021; Império do Brazil. Lei de 28 de Agosto de 1830. “Concede privilégio ao que descobrir, inventar
ou melhorar uma industria Util e um premio ao que introduzir uma industria estrangeira, e regula sua concessao.
D. Pedro I, pela Graga de Deus, e Unanime Acclamagéo dos povos, Imperador Constitucional e Defensor Perpetuo
do Brasil. Fazemos saber a todos os Nossos Subditos que a Assembléa Geral Decretou, € Nos Queremos a Lei
seguinte: [...] Art. 10.° Toda a patente cessa, e ¢ nenhuma: [...] 3.° Se o agraciado ndo puzer em pratica a invengao,
ou descoberta, dentro de dous anos depois de concedida a patente.” Disponivel em: LIM-28-8-1830
(planalto.gov.br). Acesso em 31.08.2021. Fabio Groff afirma que tal exigéncia consistia de fato em um requisito
de concessao para a referida lei, ou, como chama, requisito de “manuten¢cdo”. GROFF, Fabio de
Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado.
Universidade de S&o Paulo, p. 74. Disponivel em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-
14102016-155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.
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estiveram presentes desde o inicio. Nos ultimos anos do século XVIII e inicio do século XIX,
exposig¢des comerciais surgiram como forma de promover o intercdmbio de conhecimentos e
de prestigiar e enaltecer os desenvolvimentos cientificos e tecnoldgicos que impulsionavam os

avangos nas formas de produgao, os quais, por sua vez, fomentavam a Revolu¢ao Industrial.

Frequentemente consultados pela doutrina, os relatérios de Julio Constancio de
Villeneuve — o Conde de Villeneuve, Secretario da Comissdo Brasileira em uma Exposi¢ado
Universal no ano de 1867 — contam que a Franga foi o pais de grande destaque na promogao de
tais eventos, havendo sediado o primeiro em 1798 e iniciado, em 1819, um movimento de
exposicoes periddicas que aconteceram de quatro em quatro anos com algumas quebras de
continuidade. Dentro desse contexto e em 1849, surgiu no mesmo pais um movimento por parte
do entdo presidente da reptblica para a promoc¢ao de exposi¢des internacionais com convidados
de véarios paises diferentes. No entanto, por conta de forte resisténcia nas classes de
comerciantes, politicos e também trabalhadores, a primeira exposicdo comercial
verdadeiramente internacional ndo ocorreu na Francga, mas sim na Inglaterra, dois anos depois,
em 1851, marcada pela constru¢io do famoso Crystal Palace para a sede do evento.!¢! Dai
entdo, novas exibi¢des internacionais aconteceram, refletindo a expansdao dos mercados e

interesses comerciais internacionais que marcou as décadas seguintes.'6?

Alguns anos depois, uma exposi¢do internacional adquiriu singular relevancia nesse
enredo: a Conferéncia de Viena, em 1873. Essa conferéncia em particular contou com a recusa
de uma grande parcela dos inventores e comerciantes convidados, sob alegado receio da perda
involuntaria de protecao juridica garantida aos seus inventos, em virtude da auséncia de uma
regulamentacdo internacional protetiva, bem como deficiéncias da lei austriaca da época. Um
dos principais argumentos era de que aqueles que pretendessem protecdo sobre inventos
extremamente novos fora dos seus respectivos territorios deveriam depositar pedidos de
patentes em todos os paises desejados de maneira simultdnea e prévia a qualquer tipo de
publicagdo e exposi¢do publica, de modo a garantir o atendimento ao requisito técnico da

novidade.

161 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 91. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

162 CRUZ FILHO, Murillo. A entrada do Brasil na Convengdo Internacional para a Prote¢do da Propriedade
Industrial — Paris, 1983, p. 10. In: Industrial Property — WIPO, ano 23, n° 11, Nov/1984, p. 369. Disponivel em:
A Entrada do Brasil na Convengdo Internacional para a Protegdo da Propriedade Industrial. Paris, 1883 - Murillo
Cruz, D.Sc. (google.com). Acesso em: 31.08.2021.
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Em virtude disso, uma norma especial foi promulgada na Austria para garantir a
protecdo temporaria aos expositores presentes na Conferéncia de Viena e estimular, assim, as
suas participacdes. Conjuntamente, um Congresso para discutir o sistema internacional de
patentes foi convocado para o mesmo ano, no qual um entendimento primario foi firmado e um
novo Congresso Internacional melhor elaborado foi fomentado para o ano de 1878, em Paris.
J& em Viena, um dos pontos de muita discussdo e desentendimento foi o requisito de uso
obrigatorio da invencdo patenteada dentro do territorio austriaco, envolvendo também a
divergéncia em torno da abrangéncia do termo “uso”. Alguns comerciantes estrangeiros
sustentavam que a licenca e a cessdo de direitos para importacdo de invengdes em outros
territorios nacionais deveriam ser incluidas dentro da nogao de “uso efetivo” do direito de
patente. Essa discussdo persistiu durante todas as tratativas seguintes, ficando estabelecido em
1873, em Viena, a hipotese de licenciamento compulsério da patente nao explorada e em 1878,
em Paris, a hipotese de caducidade ou extingdo do direito de patente ndo utilizada efetivamente.
As discussdes em torno do requisito de uso efetivo da patente teriam sido um dos mais fortes
motivos para nao adesdo de alguns paises de relevancia internacional ao texto origindrio da

CUP. 1%

Uma sequéncia de tratativas, conferéncias e congressos sobre os mesmos temas
conduziu a uma derradeira conferéncia diplomatica internacional instalada em Paris no ano de
1883. Nesse ano foi firmada a Convenc¢do Internacional para a Protecdo da Propriedade
Industrial — a conhecida Conven¢ao da Unido de Paris (CUP) — com assinatura de onze paises,
incluindo o Brasil.!** Hoje, a CUP segue como um dos principais tratados internacionais sob
gestdo da Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e consagrou a tese de que
cada pais, como exercicio de sua soberania, regulamentaria os mecanismos de controle dos

direitos de patentes, a fim de garantir a conformidade do exercicio desses com os objetivos

163 CRUZ FILHO, Murillo. A entrada do Brasil na Convengdo Internacional para a Prote¢io da Propriedade
Industrial — Paris, 1983, p. 12. In: Industrial Property — WIPO, ano 23, n° 11, Nov/1984, p. 369. Disponivel em:
A Entrada do Brasil na Convengao Internacional para a Protegdo da Propriedade Industrial. Paris, 1883 - Murillo
Cruz, D.Sc. (google.com). Acesso em: 31.08.2021.

164 BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de Janeiro: Editora
Lumen  Juris, 2013, p. 622-634. Dénis Borges Barbosa levanta material do representante brasileiro nas
negociagdes, o entdo Visconde de Villeneuve, demonstrando o papel brasileiro notadamente relevante na fase final
da Convengao, evidenciado pela constatacdo de que “quando terminaram as negociagdes da Convencgao de Paris,
em 1882, j& havia uma nova lei, tdo afeigoada aos fluxos tecnolégicos internacionais que nenhuma adaptagdo se
precisou fazer apds a assinatura do tratado”. O autor também relembra que a Conveng¢do da Unido de Paris “é um
dos mais antigos atos internacionais de carater econdmico multilateral que existem no mundo, sobreviveu a duas
guerras mundiais e a constituicdo da Organizagdo Mundial do Comércio, e persiste até hoje”.
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primarios do sistema de propriedade industrial, incluindo-se, nesse campo, a possibilidade e

extensdo da exigéncia de uso obrigatorio das invengdes patenteadas.'®®

Ao longo das tratativas internacionais, intensificavam-se no Brasil discussoes e criticas
em torno da Lei de Patentes de 1830. No contexto desse agito interno, o pais buscou se
aproximar também dos debates internacionais, a fim de se manter atento as tendéncias sobre o
tema, ter acesso as tecnologias que vinham sendo desenvolvidas e também se apresentar como
um ambiente favordvel aos investimentos e desenvolvimentos estrangeiros. Relatorios
ministeriais ¢ de sessoes legislativas demonstram como as tratativas sobre uma reforma na
legislagdo de patentes se arrastou por décadas e sempre esteve atenta as discussodes
internacionais e as legislacdes estrangeiras mais avangadas, contando com atualizagdes do ja

citado representante brasileiro nas exposi¢des e convengdes universais. %

Foi basicamente desse modo que o Brasil surpreendeu com a edi¢do de uma nova lei de
patentes, que, com a san¢do imperial, entrou em vigor em 26 de outubro de 1882. A lei n.
3.129/1882 foi regulamentada ainda pelo Decreto 8.820, aprovado por D. Pedro II em 30 de
dezembro do mesmo ano. A legislacao foi redigida em grande sintonia com as disposigdes da
CUP, apenas firmada um ano depois, em 1883, se apresentando, assim, como uma das mais

avancadas do seu tempo.

Como principal exemplo dessa sintonia e avango, o art. 2°, §2° da lei brasileira
antecipou uma das principais inovagdes do texto da CUP, conferindo prioridade de sete meses
a inventores para realizarem pedidos de protecdo patentaria no Brasil sobre invengdes que
houvessem sido objeto de igual pedido em outro pais dentro desse periodo — prerrogativa que
ficou conhecida como “prioridade unionista”, por ter sido um dos principais pontos que

conduziram a CUP.'” Também foi sob a vigéncia desta lei que Jodo da Gama Cerqueira

165 Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual. Convengiio da Unido de Paris. “Art. 5° - item 1 — A
introdug@o, pelo titular da patente, no pais em que esta foi concedida, de objetos fabricados em qualquer dos paises
da Unido ndo acarreta a caducidade da patente; Item 2 — Cada pais da Unido tera a faculdade de adotar medidas
legislativas prevendo a concessdo de licengas obrigatdrias para prevenir os abusos que poderiam resultar do
exercicio do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de explorag@o.” Disponivel em:
Documentol (www.gov.br). Acesso em: 31.08.2021.

166 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 100. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

167 Imperio do Brazil. Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882. “Art. 2°. Os inventores privilegiados em outras
nagdes poderdo obter a confirmacdo de seus direitos no Imperio, comtanto que preencham as formalidades e
condicdes desta lei e observem as mais disposi¢cdes em vigor applicaveis ao caso. A confirmagdo dara os mesmos
direitos que a patente concedida no Imperio. §1° A prioridade do direito de propriedade do inventor que, tendo
requerido patente em nagdo estrangeira, fizer igual pedido ao Governo no Imperial dentro de sete mezes, ndo sera
invalidada por factos, que ocorram durante esse periodo, como sejam outro igual pedido, a publicagdo da invengao
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desenvolveu seu destacado trabalho sobre os temas da propriedade industrial, '

o primeiro de
maior originalidade e profundidade critica no Brasil e ainda hoje um dos mais relevantes da

area.'®

Mas o aspecto mais relevante da sintonia da lei brasileira com a CUP foi o grande
destaque dado no texto legislativo a exigéncia legal de utiliza¢@o obrigatdria da invengdo que
fosse objeto de patente. A legislagdo nacional previu, em seu artigo 5°, a caducidade da patente,
dentre outras hipoteses, pela auséncia de uso efetivo da invengao, pelo seu titular, dentro de trés
anos contados da concessao, ou pela falta de uso do melhoramento em invengao ja existente
dentro de um ano, contado da cessag¢do do privilégio principal, bem como pela interrup¢ao do

uso efetivo da invengdo por mais de um ano, ressalvados os casos forga maior.!”°

3.3.3. A manutencdo da exigéncia de uso obrigatéorio no Codigo de Propriedade

Industrial de 1945

Pouco apos a lei de 1882, que foi imediatamente seguida pela adesdo brasileira
origindria a CUP, em 1883, um movimento codificador com vistas a unificacao das matérias de
propriedade industrial em um tunico diploma legal comecou a ganhar destaque. Para Fabio
Groff, o movimento codificador da disciplina no Brasil, iniciado no periodo republicano, foi
acima de tudo marcado pelas culturas burocratica e procedimentalista, o que proporcionou um

grande aumento da maquina estatal nesse campo.!”! Principal exemplo disso talvez tenha sido

e 0 seu uso ou emprego. §2° Ao inventor que, antes de obter patente pretenda experimentar em publico as suas
invengdes, ou queira exhibil-as em exposi¢do offcial ou reconhecida oficialmente, se expedira um titulo,
garantindo-lhe provisoriamente a propriedade pelo prazo e com as formalidade exigidas.” Disponivel em:
LIM3129 (planalto.gov.br). Acesso em: 31.08.2021.

168 CERQUEIRA, Jodo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial e do
Objeto dos Direitos — 3 ed. 2* tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012.

169 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 129. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

170 Imperio do Brazil. Lei n® 3.129, de 14 de outubro de 1882. “Art. 5° A patente ficara sem efeito por nullidado
ou caducidade. [...] §2° Caducara a patente nos seguintes casos: 1° Nao fazendo o concessionario uso effetctivo da
invengdo, dentro de tres anos, contados da data da patente; 2° Interrompendo o concessionario o uso effectivo da
invengdo por mais de um anno, salvo motivo de for¢a maior, julgado procedente pelo Governo, com audiencia da
respectiva Sec¢do do Conselho de Estado; Entendo-se por uso, nestes dous casos, o effectivo exercicio da industria
privilegiada e o fornecimento dos produtos na propor¢do do seu emprego ou consumo. [...]” A Legislacdo previa
ainda a hipodtese de “desapropriacdo” da patente no artigo 1°: “Art. 1° A lei garante pela concessao de uma patente
ao autor de qualquer invencao ou descoberta a sua propriedade e uso exclusivo. [...] §4° O privilegio exclusivo da
invengao principal s6 vigorara até 15 annos, e o do melhoramento da invengao concedido ao seu autor, terminara
ao mesmo tempo que aquelle. Si durante o privilegio, a necessidade ou utilidade publica exigir a vulgarisacdo da
invencdo, ou o seu uso exclusivo pelo Estado, podera ser desapropriada a patente, mediante as formalidades
legaes.” Disponivel em: LIM3129 (planalto.gov.br). Acesso em: 31.08.2021.

17l GROFF, Féabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 177. Disponivel em:
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a criacdo da Diretoria Geral da Propriedade Industrial pelo Decreto n. 16.264 de 1923,!7?

orgao
oficial centralizador da matéria que pos fim a uma tradi¢do brasileira liberal de ndo promover

um prévio exame técnico pormenorizado para a expedi¢io de patentes.!'”

As paulatinas e esparsas mudangas na legislagcao de 1882 chegam ao anuncio da reforma
legislativa completa durante o regime de exce¢do do Estado Novo, inaugurado com a
Constituicao de 1937. Em 1942, foi divulgado que o entdo presidente, Getulio Vargas, havia
nomeado uma comissio de pareceristas para o projeto do Codigo da Propriedade Industrial.!”*
O diploma consistente no Decreto-Lei n°® 7.903, de 27 de agosto de 1945, reuniu as patentes de

invencdo e outros diversos direitos de propriedade industrial.!”

Além do movimento de unificagdo e codifica¢do da propriedade industrial e da cultura
burocratica e procedimentalista, a legislacdo de 1945 foi marcada ainda pela forte influéncia
dos atores econdmicos do pais. Dentre as suas inovagdes, se destaca a regulacdo, pela primeira

vez no Brasil, das inveng¢des decorrentes de contratos de trabalho. Como se tratard das patentes

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

172 Este 6rgdo foi reorganizado administrativamente por diversos outros decretos subsequentes até o surgimento
do Departamento Nacional da Propriedade Industrial em 1933, pelo Decreto n. 22.301. As alteragdes nesse campo
seguiram até 11 de dezembro de 1970, quando foi criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
pela lei n° 5.648. As inimeras normas editadas e dedicadas apenas a reorganizagdo do d6rgdo oficial responsavel
pela matéria da propriedade industrial no pais, entre 1923 e 1970 — mas que ndo pararam por ai —, ilustram bem a
critica formulada por Jodo da Gama Cerqueira, no sentido de que as reformas legislativas sobre a Propriedade
Industrial no Brasil mais guardaram preocupacdo de ordem burocratica que propriamente e efetivamente juridica.
CERQUEIRA, Jodao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial ¢ do Objeto
dos Direitos — 3* ed. 2° tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 19.

173 Imperio do Brazil. Lei n° 3.129, de 14 de outubro de 1882. “Art. 3° [...] §2° Si parecer que a materia da
invengdo envolve infraccdo do §2° do art. 1°, ou tem por objecto produtos alimentares, chimicos ou
pharmaceuticos, o Governo ordenara o exame prévio e secreto de um dos exemplares, de conformidade com os
regulamentos que espedir, e a vista do resultado concederd ou ndo a patente. Da decisdo negativa havera recurso
para, o Conselho de Estado. §3° Esceptuados sdbmente os casos mencionados no paragrapho antecedente, a patente
sera expedida, sem prévio exame.” Disponivel em: LIM3129 (planalto.gov.br). Acesso em: 31.08.2021.

174 Interessante notar que dentre os pareceristas estava Jodo da Gama Cerqueira, fartamente referenciado no
presente trabalho, além de Clovis da Costa Rodrigues. Gama Cerqueira destaca que o Codigo de 1945 consagrou
o uso da expressdo “privilégios” em virtude de a grande maioria dos paises assentarem suas bases de prote¢ao
legal as invengdes no sistema de privilégios, tido como o mais adequado as garantias sobre invengoes.
CERQUEIRA, Jodao da Gama. Tratado da Propriedade Industrial — vol. I: Da Propriedade Industrial ¢ do Objeto
dos Direitos — 3% ed. 2* tiragem. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012, p. 57. Com relagdo também e
principalmente a esse ponto, Fabio Groff atesta que a partir do Codigo de 1945, aprofundou-se mais os estudos em
torno dos direitos as patentes e menos sobre os direitos dos inventores em si. GROFF, Fabio de
Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014. Tese de Doutorado.
Universidade de Sao Paulo, p. 148 ¢ 160. Disponivel em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-
14102016-155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

175 A lei de 1945 englobou as patentes de invengdo, as patentes de modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as variedades de novas plantas, as marcas de industria e de comércio, os nomes comerciais, os titulos
de estabelecimento, insignias comerciais ou profissionais, expressdes ou sinais de propaganda, as recompensas
industriais, a repressdo a falsas indicagdes de proveniéncia e a repressdo a concorréncia desleal. Codigo de
Propriedade Industrial. Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945. Disponivel em: DEL7903
(planalto.gov.br). Acesso em: 29.02.2020.
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de titularidade de universidades mais a frente, particularmente relevante conhecer essa
disposi¢do, segundo a qual as invengdes que decorressem da contribuigdo pessoal do
empregado em concorréncia com a estrutura proporcionada pelo empregador seriam de
propriedade comum a ambos, em partes iguais, salvo na hipdtese de o contrato de trabalho
apresentar, implicita ou explicitamente, a pesquisa cientifica como seu objeto. A exploracdo da
invencao caberia exclusivamente ao empregador, podendo, contudo, ser revertida em favor do
empregado no caso de o empregador nao ter levado a cabo a exploragao que lhe cabia dentro
do periodo de um ano, contado da data da concessao. No caso de desentendimento entre ambos,
abria-se a possibilidade de o empregador requerer judicialmente a plena propriedade da

inven¢do, mediante o pagamento de indenizagio ao empregado.'’¢

A legislagdo manteve e desenvolveu ainda mais a exigéncia de uso da tecnologia
patenteada. O Codigo brasileiro previa as hipdteses de caducidade e também de licenca
obrigatéria do direito de patente, motivadas pela ndo exploragdo efetiva da tecnologia. A
principal diferenca entre os dois mecanismos previstos era o prazo de auséncia de exploracao
efetiva: dois anos seguidos da concessdo da patente, ou de interrup¢do apds o inicio da
exploracdo, para o caso de licenciamento obrigatorio, e trés anos consecutivos para a

caducidade.

Do artigo 53 ao artigo 63 o Cddigo regulava a possibilidade de obrigar o licenciamento
do direito de patente pelo titular a um terceiro interessado na sua exploragdo que assim o
requeresse ao Diretor do DNPI. O requerimento deveria ser justificado pela situagdo da
tecnologia ndo explorada efetivamente e consubstanciado por uma proposta de condigdes
apresentadas ao titular da patente para o licenciamento. Com abertura de prazo de 90 dias para

manifestacdo do titular, o requerimento seria processado e analisado — inclusive com nomeagao

176 Cédigo de Propriedade Industrial. Decreto-Lei n® 7.903 de 27 de agosto de 1945. “Art. 65. Na vigéncia do
contrato de trabalho, as invencdes do empregado, quando decorrentes de sua contribuicao pessoal e da instalacao
ou equipamento fornecidos pelo empregador, serdo de propriedade comum, em partes iguais, salvo se aquéle
contrato tiver por objeto, implicita ou explicitamente, a pesquisa cientifica. Paragrafo inico. Cabera a exploragao
do invento ao empregador que fica obrigado a promove-la no prazo de um ano, contado da data da concessao da
patente, sob pena de reverter em favor do empregado a plena propriedade. Art. 66. Em falta de acordo entre o
empregador e empregado ou surgindo entre ambos desentendimentos no curso da exploragdo, podera o empregador
requerer judicialmente lhe seia adjudicada a plena propriedade da patente. mediante indeniza¢éo ao empregado,
do valor que for arbitrado. Art. 67. Ficardo sujeitas aos dispositivos do artigo precedente, salvo estipulagdo em
contrario, as invengdes cujas patentes tenham sido requeridas dentro de um ano, a contar da data em que o inventor
houver deixado o servico da emprésa, sociedade, firma ou instituicdo coletiva, quando realizadas as mesmas
invencdes durante a vigéncia do contrato de trabalho.Art. 68. Sempre que a patente requerida pela emprésa,
sociedade, firma ou instituicdo resultar de um contrato de trabalho, sera obrigatériamente mencionada essa
circunstancia, bem como o nome do inventor, no requerimento € na patente. Art. 69. Os preceitos déste capitulo
sdo aplicaveis, no que couber, a, Unido Estados, aos municipios e as autarquias, em relacdo aos seus funcionarios
e demais servidores, cuja atividade se exerga em virtude de lei ou de contrato.” Disponivel em: DEL7903
(planalto.gov.br). Acesso em: 29.02.2020.
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de dois peritos para avaliar a situacdo da patente, o valor comercial da tecnologia e as condi¢des
de licenciamento apresentadas pelo interessado — para tratativas e posterior decisdo. Portanto,
era assegurada contrapartidas ao titular e também participacao nos lucros de exploracao da
tecnologia patenteada por meio da licenga obrigatoriamente concedida, podendo esta, ainda, ser
cancelada em caso de ndo cumprimento das contrapartidas firmadas ou da propria auséncia de

exploracdo efetiva da tecnologia.

Ja a caducidade pelo ndo uso efetivo da tecnologia foi regulada de modo menos
detalhado nos artigos 77 a 79. Além da principal diferenca no prazo para requerimento e
determinagdo, a sua consequéncia ndo era uma licenca concedida a um terceiro interessado em
explorar a tecnologia, mas sim a entrada da tecnologia em dominio publico, o que representava
a extingao do direito de patente. Ou seja, o titular da patente veria caducar o seu direito € ndo
mais experimentaria quaisquer vantagens pelas eventuais exploragdes da tecnologia para a qual

buscou e obteve protecdo.!”’

3.3.4. Codigos de Propriedade Industrial de 1967, 1969 e 1971

Durante os governos dos militares, trés codigos de propriedade industrial foram
editados: em 1967, em 1969 e em 1971. O codigo de 1967 foi fruto de um processo legislativo
sem a participagdo do congresso nacional e, seguido do codigo de 1969, deram continuidade ao
aumento da maquina e da burocracia estatal na area, com promessas de modernizacao,
racionalizacao e aumento da efici€éncia na atuagdo do 6rgao oficial. Nesse sentido, ¢ criado em
1970 o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e também ¢ iniciado um novo
projeto de codigo, aprovado em sessdo extraordinaria da Camara em 26 de novembro daquele

ano.!”®

Um destaque relevante do periodo foi o tema da transferéncia de tecnologia. Levado a

centralidade das discussdes, a énfase dada foi resultado de uma atuacao brasileira internacional

177 Cédigo de Propriedade Industrial. Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945. “Art. 77. Caducario as
patentes automaticamente: [...] § 1° Caducario, ainda, as patentes de inven¢ao, modélo de utilidade ¢ desenho ou
modélo industrial, a requerimento de quem, com legitimo interésse, provar perante o Departamento que os
respectivos titulares, ou seus representantes legais, sem motivo de for¢a maior, ndo fizeram no pais uso efetivo da
invencao, modélo, ou desenho, conforme for o caso, por tempo superior a trés anos consecutivos. § 2° O uso efetivo
se comprova com o funcionamento regular da atividade a que se refira a patente. Art. 78. Apresentado o pedido de
caducidade, serd, notificado oficialmente o titular da patente, marcando-se-lhe o prazo improrrogéavel de sessenta
dias para dizer o que for do seu interésse.” Disponivel em: DEL7903 (planalto.gov.br). Acesso em: 29.02.2020.
178 GROFF, Fabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo, p. 179. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.
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durante os dez anos anteriores ao cddigo de 1971, assumindo protagonismo nos projetos da
ONU sobre transferéncia de tecnologia para paises menos desenvolvidos. Ministro de Estado
na época, Pratini de Moraes foi um dos principais responsaveis pelo projeto e anunciou ele
mesmo que a geragdo e a transferéncia de tecnologia eram as principais motivagdes daquele
novo diploma legislativo. Segundo ele, as patentes sdo bens economicos em esséncia € como

tais deveriam ser encaradas.'”’

A hipotese de caducidade da patente pela sua ndo exploragao seguiu nos trés codigos
com basicamente a mesma disposi¢ao. O art. 48 do cddigo de 1971 estabelecia mais uma vez a
caducidade como uma das trés hipoteses de extingdo do privilégio, ao lado da expiracdao do
prazo legal e da renuincia. No artigo seguinte dispds que a patente caducaria no caso de a
exploragdo do invento nao ter sido iniciada efetivamente no pais dentro de quatro anos, contados
da data de sua expedicdo, ou de cinco anos se houvesse sido concedida licenga. Quer dizer,
percebe-se uma ampliacdao dos prazos legais de ndo exploragdo efetiva para a caducidade, bem

como o tratamento diferenciado para aquelas patentes que ja tivessem sido objeto de licenca.

Também caducaria a patente caso o seu uso fosse interrompido por mais de dois anos
consecutivos, sendo, portanto, mais uma vez ampliado o prazo para essa terceira possibilidade.
O codigo de 1971 somou a possibilidade de reconhecimento da caducidade de oficio pelo 6rgao
competente e ndo mais apenas mediante provocagdo de legitimo interessado, mantendo a escusa

de forga maior comprovada.'®

Além disso, o capitulo de licenca obrigatdria foi mantido, abrangendo os artigos 33 a 38
do Codigo. Também ressalvados casos de forga maior, a nao exploragao efetiva da patente no
Brasil dentro de trés anos, bem como a interrup¢do da exploragdo ja iniciada por mais de um
ano, sujeitaria o titular do direito a obrigacdo de conceder licenga para um para um terceiro que
o requeresse. Retomando o ponto controvertido nas tratativas da CUP, expressamente se

determinou que a exploragdo efetiva de um invento ndo se daria pela substituicio ou

17 GROFF, Féabio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva histérica brasileira. 2014.
Tese de Doutorado. Universidade de Séo Paulo, p- 182. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

180 Codigo de Propriedade Industrial de 1971. Lei n® 5.772, de 21 de dezembro de 1971. “Art. 48. O privilégio
extingue se: a) pela expiracdo do prazo de protecdo legal; b) pela rentincia do respectivo titular ou seus sucessores,
mediante documentagao habil; ¢) pela caducidade. Art. 49. Salvo motivo de for¢a maior comprovado, caducara o
privilégio, ex officio ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando: a) ndo tenha sido iniciada a sua
exploracdo no Pais, de modo efetivo, dentro de quatro anos, ou dentro de cinco anos, se concedida licenga para
sua exploragdo, sempre contados da data da expedi¢ao da patente; b) a sua exploragdo for interrompida por mais
de dois anos consecutivos. Paragrafo tinico. Ao titular do privilégio notificado de acordo com o artigo 53, cabera
provar ndo terem ocorrido as hipdteses previstas neste artigo ou a existéncia de motivo de for¢a maior.” Disponivel
em: L5772 (planalto.gov.br). Acesso em 29.02.2020.
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suplantacdo de mera importagdo, ressalvados os casos de ato ou acordo internacional com
participagdo do Brasil. O procedimento continuou dependendo de pedido formulado pelo
terceiro interessado com exposicao dos motivos e das condigdes oferecidas ao titular da patente,
obrigando-se a explorar a invengao dentro de doze meses sem possibilidade de interromper as
atividades por periodo superior a um ano. Mais uma vez, o descumprimento das condi¢des da

licenca e da obrigacdo de uso efetivo poderiam ensejar cancelamento da patente.

Como aspecto distintivo frente a legislacdo anterior, a atuacdo de pericia técnica do
pedido de licenca obrigatéria e das condigdes apresentadas ao titular somente se daria em caso
de contestagdo por parte desse ultimo. Caso contrario, o INPI consideraria aceitas as condig¢des
e determinaria a licenca requerida. Ainda, a legislacdo inovou também ao reconhecer a
possibilidade de licenca obrigatdria de carater nao exclusivo também para os casos em que a
exploragdo da invencdo levada a cabo pelo titular ndo atendesse as demandas do mercado

nacional.'®!

3.3.5. A exigéncia de uso obrigatorio na lei atual

A atual legislagao reafirma o dever juridico do titular de uma patente explorar
economicamente a invencao sobre a qual versam seus direitos, estando mais uma vez presente
o requisito legal de uso obrigatério da invenc¢ao no ordenamento juridico brasileiro. A auséncia
de uso efetivo enseja a sua licenga compulsoria, instituto juridico definido e regulado pela Se¢ao
III, do Capitulo VIII, do primeiro Titulo, da Lei n. 9.279/1996. A caducidade segue sendo uma
das hipdteses de extingdo da patente e ocorrera quando nao houver sido sanado o abuso do
direito de patente ou o seu desuso dentro do periodo de dois anos decorridos da concessdo da

primeira licenca compulsoria.'®?

181 Codigo de Propriedade Industrial de 1971. Lei n® 5.772, de 21 de dezembro de 1971. “Art. 33. Salvo motivo
de forga maior comprovado, o titular do privilégio que ndo houver iniciado a exploragdo da patente de modo efetivo
no Pais, dentro dos trés anos que se seguirem a sua expedi¢do, ou que a tenha interrompido por tempo superior a
um ano, ficara obrigado a conceder a terceiro que a requeira licenga para exploragdo da mesma, nos térmos e
condigoes estabelecidos neste Codigo. §1° Por motivo de interésse publico, podera também ser concedida a terceiro
que a requeira licenca obrigatoria especial, ndo exclusiva, para a exploragdo de privilégio em desuso ou cuja
exploracdo efetiva ndo atenda a demanda do mercado. §2° Nao sera considerada exploracdo de modo efetivo a
industrializagdo que for substituida ou suplantada por importagdo, salvo no caso de ato internacional ou acérdo de
complementacdo de que o Brasil participe. §3° Para efeitos déste artigo, bem como dos artigos 49 e 52, deverdo o
titular da patente, sempre que solicitado, comprovar a exploragdo efetivo de seu objeto no Pais, quer diretamente,
quer por terceiros autorizados.” Disponivel em: L5772 (planalto.gov.br). Acesso em 29.02.2020.

182 Codigo de Propriedade Industrial de 1971. Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971. “Art. 78. A patente
extingue-se: [...] Il - pela caducidade; [...] Paragrafo tinico. Extinta a patente, o seu objeto cai em dominio publico.
Art. 80. Caducard a patente, de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legitimo interesse, se, decorridos
2 (dois) anos da concessdo da primeira licenga compulsoria, esse prazo ndo tiver sido suficiente para prevenir ou
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A lei atual detalha melhor as hipdteses de licenciamento compulsério e determina, por
exemplo, que o ndo uso da patente ¢ definido pela falta de fabricagdo, fabricagdo incompleta,
falta de uso integral do invento, ou ainda ndo atendimento das necessidades do mercado pela
comercializacdo promovida. A ressalva de forga maior presente nos codigos anteriores foi
substituida principalmente pela inviabilidade econdmica, a qual permitird a importagao, pelo
titular ou por terceiros, do invento que tenha sido fabricado de acordo com a patente em questao,
desde que seja efetivamente colocado no mercado interno diretamente pelo titular ou com o seu
consentimento. S3o somadas a inviabilidade econdmica outras hipoteses de escusa: “razoes

29 ¢¢

legitimas para o desuso”, “obstaculos de ordem legal” e comprovacao de “efetivos preparativos

para a exploracio”.!%

Diante de todo o historico legislativo do direito de patente no pais, Paulo Brancher

afirma que:

Desde as origens do que hoje conhecemos como direito de propriedade industrial, ha
uma preocupagdo, que claramente podemos considera-la nos dias atuais como de
ordem publica, no sentido de que a prote¢do dos direitos pode implicar no aumento
dos custos de aquisi¢do ou mesmo na redugdo da oferta de um produto protegido. O
mundo evoluiu bastante e vemos que aquelas preocupacdes iniciais hoje se revestem
em matérias de natureza antitruste ou de interesse do Estado.'8*

sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificaveis. § 1° A patente caducara quando, na data do requerimento da
caducidade ou da instauracdo de oficio do respectivo processo, ndo tiver sido iniciada a exploragdo. [...] Art. 81.
O titular sera intimado mediante publicagdo para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o 6nus
da prova quanto a exploragdo. Disponivel em: L5772 (planalto.gov.br). Acesso em 27.01.2020.

183 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. “Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econoémico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1°
Ensejam, igualmente, licenga compulsoria: I - a ndo exploracdo do objeto da patente no territdrio brasileiro por
falta de fabricagdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econdmica, quando sera admitida a importagdo; ou II - a comercializagao
que ndo satisfizer as necessidades do mercado. § 2° A licenca s6 podera ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econdmica para realizar a exploracao eficiente do objeto da patente, que
devera destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade
prevista no inciso I do paragrafo anterior. § 3° No caso de a licenga compulsoria ser concedida em razéo de abuso
de poder econémico, ao licenciado, que propoe fabricagdo local, sera garantido um prazo, limitado ao estabelecido
no art. 74, para proceder a importagao do objeto da licenga, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente
pelo titular ou com o seu consentimento. § 4° No caso de importagdo para exploracdo de patente € no caso da
importagdo prevista no paragrafo anterior, sera igualmente admitida a importagdo por terceiros de produto
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente
pelo titular ou com o seu consentimento. § 5° A licenca compulsdria de que trata o § 1° somente sera requerida
apos decorridos 3 (trés) anos da concessao da patente. Art. 69. A licenga compulsoria ndo sera concedida se, a data
do requerimento, o titular: I - justificar o desuso por razdes legitimas; II - comprovar a realizagdo de sérios e
efetivos preparativos para a exploragdo; ou III - justificar a falta de fabricacdo ou comercializagdo por obstaculo
de ordem legal.” Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em 29.02.2020.

13 BRANCHER, Paulo M. R. Contratos de licenciamento de propriedade industrial: autonomia privada e
ordem publica / Paulo M. R. Brancher — Belo Horizonte: Forum, 2019, p. 135.
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Entendemos que a licenga compulsoria € na verdade um mecanismo corretivo para casos
em que o aspecto funcional do contetido material do direito de patente ndo esteja sendo
realizado. Ou seja, quando os interesses individuais do titular ndo estiverem harmonizados com
os interesses coletivos do sistema. As hipdteses legais resguardam o significado funcional do
direito de patente, e contém em suas formulagdes as teorias implicitas no principio da fungdo

social, como a teoria do abuso do direito e da jurisprudéncia dos interesses.'®

Ressalte-se ainda que a lei reserva a medida apenas a quem detenha capacidade técnica
e econOmica para explorar a invengao patenteada de maneira eficiente, ¢ impde que essa
exploracdo deve atender ao mercado interno de modo predominante. O licenciado devera iniciar
tais atividades no prazo de um ano contado da concessdo da licenga, salvo razdes legitimas e

admitida a interrup¢ao por também um ano, sujeitando-se a cassagao da licenca por

requerimento do titular quando descumprido tal prazo.'®® E de se notar que a lei mantém sempre

185 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. “Art. 68: O titular ficara sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econdmico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1°
Ensejam, igualmente, licenga compulséria: I — a ndo exploragdo do objeto da patente no territorio brasileiro por
falta de fabricag@o incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados
os casos de inviabilidade econdmica, quando sera admitida a importagdo; ou II — a comercializagdo que néo
satisfizer as necessidades do mercado. § 2° A licenga s6 podera ser requerida por pessoa com legitimo interesse e
que tenha capacidade técnica e econdmica para realizar a exploragdo eficiente do objeto da patente, que devera
destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no
inciso I do paragrafo anterior. § 3° No caso de a licenga compulsoria ser concedida em razdo de abuso de poder
econdmico, ao licenciado, que propde fabricacdo local, serd garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art.
74, para proceder a importagdo do objeto da licenca, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo
titular ou com o seu consentimento. § 4° No caso de importacdo para exploragao de patente ¢ no caso da importacao
prevista no paragrafo anterior, sera igualmente admitida a importag@o por terceiros de produto fabricado de acordo
com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com
o seu consentimento. § 5° A licenga compulsoria de que trata o § 1° somente sera requerida apds decorridos 3 (trés)
anos da concessdo da patente. Art. 69. A licenga compulsoria ndo sera concedida se, a data do requerimento, o
titular: I — justificar o desuso por razdes legitimas; II — comprovar a realizacdo de sérios e efetivos preparativos
para a exploracdo; ou III — justificar a falta de fabricacdo ou comercializag@o por obstaculo de ordem legal. Art.
70. A licenca compulsoria sera ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipoteses:
I — ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em relagdo a outra; II — o objeto da patente
dependente constituir substancial progresso técnico em relagdo a patente anterior; e III — o titular ndo realizar
acordo com o titular da patente dependente para exploragdo da patente anterior. § 1° Para fins deste artigo
considera-se patente dependente aquela cuja exploragdo depende obrigatoriamente da utilizagdo do objeto de
patente anterior. § 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo podera ser considerada dependente ode
patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto podera ser dependente de patente de processo.
§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo tera direito a licenga compulsoria da patente dependente.
Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico, declarados em ato do Poder Executivo Federal,
desde que o titular da patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera ser concedida, de oficio,
licenca compulsoria, temporaria e ndo exclusiva, para a exploracdo da patente, sem prejuizo dos direitos do
respectivo titular. Pardgrafo tinico. O ato de concessdo da licenca estabelecerd seu prazo de vigéncia e a
possibilidade de prorrogacao.” Disponivel em: www.planalto.gov.br/ccivil 03/Leis/L9279.htm. Acesso em
29.01.2021.

136 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. “Art. 74. Salvo razdes legitimas, o
licenciado devera iniciar a exploragcdo do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da concessdo da licenca,
admitida a interrupgdo por igual prazo. § 1° O titular podera requerer a cassag@o da licenga quando ndo cumprido
o disposto neste artigo. § 2° O licenciado ficara investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. § 3°
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expresso e refor¢ado o contetido material do direito de patente e a sua fungdo dentro do sistema

juridico, econémico e social.

Essa linha de raciocinio contribui para a compreensao aqui adotada de que a hipdtese
legal de licenga compulsoéria pela ndo exploragdo efetiva do invento evidencia que o direito de
patente s6 assume seu sentido de existéncia dentro da légica de exploragcdo econdmica, como
uma propriedade dindmica de um bem produtivo. O seu titular deve necessariamente
desenvolver uma atividade econdmica de exploracao comercial da tecnologia, em uma cadeia
de atos sequenciados que conduza ndo apenas a obtencdo de lucros para si, mas também a
consecucao dos objetivos coletivos constitucionais, em uma logica aceita pelo constituinte que
v€ na dindmica de mercado o meio preferencial para os desenvolvimentos economico e social,

e para a alocacdo, abastecimento e circulacao justas de bens e servigos.

3.4. LIMITE A EXTENSAO DO DIREITO DE PATENTE PELA NAO EXPLORACAO
DA INVENCAO PATENTEADA

Quando se fala em mecanismos juridicos corretivos ou mesmo sancionatorios,
pressupde-se quase que automaticamente a presenca do instituto juridico da ilicitude. A
intervencdo da ordem juridica para corrigir ou sancionar alguma pratica geralmente ¢ motivada
por um comportamento antijuridico; pela necessidade de se preservar o ordenamento e reaver
a ordem e a harmonia na convivéncia humana. O Cddigo Civil prescreve duas situacdes distintas
de ilicitos nos seus artigos 186 e 187: violar direito de terceiros ou lhes causar um dano, ou

abusar de um direito proprio.'?’

Nelson Rosenvald esclarece que o primeiro dispositivo trata de comportamentos
violadores de uma regra juridica, marcados, portanto, pela ilegalidade da conduta de um agente,
ou seja, pela tipicidade da antijuridicidade na origem da agcao ou omissdo. J4 a segunda previsao
legal trata do conceito do “abuso de direito”, um ilicito que ¢ qualificado pela ilegitimidade e
auséncia de uma ilegalidade estritamente formal. Quer dizer, no abuso de direito ndo ha uma

violagdo a regras juridicas, mas sim a principios juridicos que substanciam o sistema juridico e

Apo6s a concessao da licenga compulsdria, somente sera admitida a sua cessdo quando realizada conjuntamente
com a cessdo, alienagdo ou arrendamento da parte do empreendimento que a explore.” Disponivel em:
www.planalto.gov.br/ccivil _03/Leis/L9279.htm. Acesso em 29.01.2021.

B'BRASIL. Cédigo Civil de 2002. Art. 186. Aquele que, por agdo ou omissdo voluntria, negligéncia ou
imprudéncia, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilicito. Art. 187.
Também comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econdmico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Disponivel em: L10406compilada
(planalto.gov.br). Acesso em: 03.05.2021.
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delimitam o ordenamento. Dito de outra forma, as espécies se distinguem entre os primeiros
ilicitos que se encontram na origem da conduta e na estrutura da norma, e os segundos ilicitos

que se encontram no resultado do comportamento e na finalidade da norma.'8®

A principio, o agente abusa do direito quando, se valendo de um poder juridico para
exercicio de um direito subjetivo, viola a ordem juridica ao exercer esse direito de maneira a
exceder as suas finalidades ou limites materiais. A abusividade pode ser compreendida, entdo,
como uma zona intermedidria entre a permissdo e a proibicao: diante da auséncia de uma
proibi¢ao expressamente definida, o sujeito age de um modo que, no entanto, nao lhe era
permitido agir. A ilegalidade marca comportamentos que sdo previamente proibidos pelo
Direito — que sdo antecipados ou previstos pelo legislador no plano abstrato do exercicio da sua
atividade institucional. J4 a ilegitimidade do abuso de direito se refere a condutas que o Direito
ndo previu abstratamente através da atividade legislativa, mas que sdo posteriormente
qualificadas pelo orgdo julgador apds a sua realizacdo, na sua atividade institucional de
reconhecer, diante de circunstancias concretas, aqueles fatos que ocorreram de modo legitimo

ou ilegitimo, toleravel ou intoleravel, conforme ou desconforme a ordem juridica.'®®

No item 3.2. dessa se¢do, trouxemos as licoes de Fabiola Albuquerque Lobo sobre as
duas construcdes juridico teodricas subjacentes ao desenvolvimento da funcdo social dos
institutos juridicos, que sdo justamente a teoria do abuso do direito e a jurisprudéncia dos
interesses. Esta ultima, enquanto corrente do positivismo juridico, motivou uma abertura da
atividade de aplicag¢ao do Direito, progressivamente complementando o método de subsung¢ao
logico-formal por um juizo de ponderagdo dos interesses contrapostos em harmonia com os
critérios de valoragdo proprios da lei. Ja na linha dos paragrafos anteriores, a teoria do abuso
do direito define que o legislador concede direitos buscando atingir uma ideia de justica por
meio do exercicio regular e legitimo desses direitos, esperando que esse uso consagre as
finalidades individuais e coletivas que o instituiram.!”® Portanto, quando o exercicio de um

direito subjetivo se der de forma ilegitima, ndo cumprindo a sua finalidade e gerando resultados

188 ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito Civil — Nelson Rosenvald — Abuso do Direito
(51:42 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais de Direito Civil - Nelson Rosenvald - Abuso do Direito -
YouTube. Acesso em: 04.01.2021.

189 ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito Civil — Nelson Rosenvald — Abuso do Direito
(51:42 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais de Direito Civil - Nelson Rosenvald - Abuso do Direito -
YouTube. Acesso em: 04.01.2021.

19 L OBO, Fabiola Albuquerque. Os institutos do direito privado patrimoniais, sob o viés da funcionalizagio. In:
EHRHARDT JUNIOR, Marcos; LOBO, Fabiola Albuquerque (Coord.). A fungio social nas relagdes privadas.
Belo Horizonte: Forum, 2019, p. 20-22.
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intoleraveis para os principios materiais da ordem juridica, restara caracterizado o ilicito pelo

abuso de direito.

Afirmamos que as hipoteses legais de licenciamento compulsorio de patentes que nos
interessam particularmente nesse trabalho se concentram no campo de analise da finalidade da
norma e dos resultados dos comportamentos adotados pelos titulares, localizando-se, portanto,
no plano da eficacia.'®! O dispositivo inaugural da Se¢do referente a licenca compulsoria na Lei
de Propriedade Industrial praticamente repete a clausula geral do abuso do direito, presente no
artigo 187 da Parte Geral do Cédigo Civil. Ou seja, ndo se esgotando no ambito civilista, o
instituto juridico do abuso do direito ¢ trazido para a Lei 9.279/96 como uma clausula geral das
hipoteses do licenciamento compulsério de patentes. Mas a sua premissa fundamental esta
presente também nas demais hipoteses da lei: a falta de correspondéncia entre o interesse
concreto perseguido pelo titular de um direito subjetivo e o interesse abstrato presente no
contetdo material da norma juridica. Enquanto que no artigo 68, caput, a previsdo descrita pelo
exercicio da patente de “forma abusiva” se mantém como norma juridica essencialmente aberta,
as demais previsdes legais se destacam por uma maior definicdo do que constituird

descompassos entre a funcionalidade do direito subjetivo e o seu exercicio concreto.

Como dito, a harmonia pressuposta a um ordenamento que se propde sist€émico impde
a nocao funcional dos direitos que o compdem. Além da estrutura, os direitos e as posigdes
juridicas subjetivas ostentam func¢des dentro do sistema no qual existem e sdo validos. Os
direitos e liberdades fundamentais representam nao apenas valores fundantes da ordem juridica
vigente, como também constituem instrumentos para a realizagcdo coletiva da ordem social a
qual o sistema juridico serve, garante e regula. A ordem constitucional consagrou a ideia de que
os interesses coletivos devem ser buscados pela realizagdo dos interesses individuais e pessoais
de sujeitos de direitos com liberdade para exercé-los. Esses direitos sdo, entdo, marcados
funcionalmente por finalidades individuais e coletivas, as quais devem guardar um minimo de

correspondéncia no plano dos efeitos gerados e percebidos.

O ndo uso dos direitos pode se apresentar como comportamento desleal e ilegitimo,

constituindo um grupo cléssico de espécies de abusos do direito, como o venire contra factum

Y1 Conforme ensinamentos de Marcos Bernardes de Mello, todos os fatos juridicos lato sensu podem ser
apreciados juridicamente e produzir efeitos no plano da eficacia, incluindo os ilicitos. Nesse caso, o abuso do
direito, enquanto ilicito, assim classificado no artigo 187 do Cddigo Civil, constitui uma das hipdteses de
licenciamento compulsoério aqui considerada especificamente. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato
Juridico — Plano da Existéncia — 19% edi¢@o. Saraiva: Sao Paulo, 2013, p. 146.
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proprium e a supressio.'”> Na Lei de Propriedade Industrial, percebemos que ele também
sustenta hipoteses para o reconhecimento de usos ilegitimos das patentes A sua compreensao
deve ser buscada justamente pela analise funcional e constitucional desses direitos, enquanto
propriedades dinamicas que apenas assumem sentido na logica econdmica de exploragdo de
uma criagdo técnica. Os direitos de patentes ndo devem ser confundidos com a totalidade dos
direitos dos inventores e ndo se esgotam com a finalidade de reconhecer-lhes uma retribuicao
pelo investimento ou esfor¢o inventivo que de algum modo beneficiou a coletividade
humana.!®* Eles podem ou nfio serem atribuidos ao inventor — a quem cabe a opg¢io de busca-
los ou ndo — e consistem numa categoria de direitos sobre cria¢des intelectuais voltada para o
desenvolvimento cientifico, tecnoldgico, cultural, social e economico do pais, dado de modo
ideal através da exploragdo efetiva do invento no ambiente de mercado pelo seu titular. Vale
dizer, os lucros imediatos do particular obtidos a partir da exploracao econdmica do invento
consistirdo em lucros secundérios para o contedo material da norma juridica, a qual
primariamente busca a satisfacdo dos interesses coletivos de desenvolvimento tecnologico,

social e economico do pais.

O titular de uma patente que nao explora as tecnologias protegidas por ela, nao realiza
as fungdes coletivas do direito. Ainda que possa pela inércia satisfazer interesses individuais,
por exemplo pela dimensdo negativa do direito de impedir o uso e exploragdo de tecnologias

avancadas por parte de concorrentes diretos e indiretos, garantindo dessa forma uma lideranga

192 ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito Civil — Nelson Rosenvald — Abuso do Direito
(51:42 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais de Direito Civil - Nelson Rosenvald - Abuso do Direito -
YouTube. Acesso em: 04.01.2021.

193 Pedro Marcos Nunes Barbosa sustenta opinido destacada na doutrina e que aqui se adere. O professor nega a
ideia de que o sistema de propriedade industrial objetiva garantir retorno aos investimentos e esforgos
empreendidos para uma criagdo intelectual de carater técnico, ou mesmo para amortizar o capital financeiro
aplicado no desenvolvimento. De fato, argumenta que ¢ extremamente comum a expedi¢ao de um direito de patente
a um particular que realizou investimentos vultosos e de longo prazo em uma invencao que, contudo, ndo logra
sucesso no mercado, que ¢ quase que instantaneamente superada por tecnologia desenvolvida por um concorrente,
ou mesmo que ndo conta com a aprovagdo de orgaos regulatorios e de fiscalizagdo das areas especificas para
exploracao do invento — como no caso de negativa por parte do IBAMA para uso de uma tecnologia do campo da
agroquimica, ainda que patenteada. Nao obstante, havera sempre a possibilidade de um particular obter grande
sucesso em tecnologia patenteada para cujo desenvolvimento pouco investiu ou dedicou esforgo. Em realidade, a
legislag@o atribui ao INPI a tarefa de analisar, para a expedigdo de um direito de propriedade industrial, requisitos
técnicos legais que ndo incluem a avaliagdo econdmica dos investimentos financeiros realizados para o
desenvolvimento da invengao ou a avaliagdo subjetiva dos esfor¢os empreendidos nas atividades criativas. Pedro
Marcos Nunes Barbosa arremata explicando que a patente constitui uma obrigacéo de resultado e ndo de meio,
pois ndo bastam o investimento e o esforco para criar, € preciso comprovar na verdade que seu trabalho resultou
em uma novidade absoluta e demonstrar, com suficiéncia descritiva, a presenca de atividade inventiva e de
reprodutibilidade técnica na inven¢do a que se chegou. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes Barbosa. Alcance e
Limitacoes Materiais da Lei de Propriedade Industrial — Lei n° 9.279/96. Civil — OAB Nacional (169 min).
Disponivel em: Alcance e Limitagdes Materiais da Lei de Propriedade Intelectual - Lei n°® 9.279/96 - YouTube.
Acesso em: 09.09.2021; BARBOSA, Pedro Marcos Nunes Barbosa. Dominio Piiblico e Patentes: o julgamento
do STF na ADI 5529 — Instituto dos Advogados de Sdo Paulo (105 min). Disponivel em: Dominio Publico e
Patentes: o julgamento do STF na ADI 5529 - YouTube . Acesso em: 01.07.2021.
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de posicdo para futuros desenvolvimentos no mercado, essa satisfacdo pessoal estard
acontecendo de modo ndo correspondente aos interesses coletivos que também marcam
funcionalmente o direito e a posi¢do juridica que ostenta. Dessa forma, o legislador buscou
expressamente e especificamente censurar essas espécies de comportamentos por parte de

titulares de patentes.

E de se perceber que, como ja demonstrado, a legislagdo de patentes ndo garante
expressamente as faculdades subjetivas de uso, gozo e disposi¢cdo da invencdo patenteada ao
titular do direito de propriedade industrial. De modo distinto a Lei de Direitos Autorais e ao
Codigo Civil, a Lei n® 9.279/96 garante de maneira expressa apenas a faculdade negativa de
excluir terceiros da producdo, do uso, da venda e da importagdo ndo consentidas do invento
protegido. Contudo, ao instituir hipoteses de licenciamento compulsério e de caducidade para
os direitos de patentes, o legislador obrigou o exercicio positivo desses direitos. Vale dizer, a
lei brasileira impde ao titular de um direito de patente a exploragdo eficaz da criagdo técnica
para a qual, voluntariamente, buscou tal prote¢do juridica. De modo caracteristico, o regime
legal de patentes nao atribui simples faculdades positivas para o exercicio dos direitos

patentarios, mas efetivamente impde a obrigacdo de exercé-las.

Tais conclusdes até aqui desenvolvidas servem de substancia ainda a atitude do
legislador de remediar a possibilidade de a exploracdo da patente acontecer de modo
insuficiente a satisfacdo das necessidades do mercado nacional. De fato, diante do conteudo
funcional do direito de patente, os interesses coletivos podem deixar de ser atendidos nao apenas
pela auséncia do uso e exploracdo da tecnologia patenteada, mas também pela exploragao
insuficiente por parte de quem, ndo dispondo de capacidade econdmica e/ou técnica suficientes
para produzir e comercializar o invento de forma efetiva, optou por buscar junto ao Estado a
expedicdo de um documento oficial que lhe garantia a exclusividade para tais atividades — ou

mesmo de quem sequer possuia o interesse em fazé-lo.!**

Portanto, conhecendo as finalidades buscadas pela ordem juridica ao consagrar direitos

de patentes em seu ordenamento, constatamos que, pela compreensao material desses institutos

194 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. “Art. 68: O titular ficard sujeito a ter a
patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1°
Ensejam, igualmente, licengca compulsoéria: I — a ndo exploragdo do objeto da patente no territorio brasileiro por
falta de fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados
os casos de inviabilidade econdmica, quando sera admitida a importagdo; ou II — a comercializagdo que nao
satisfizer as necessidades do mercado.” Disponivel em: www.planalto.gov.br/ccivil _03/Leis/L9279.htm. Acesso
em 29.01.2021.
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juridicos que abrange a sua natureza juridica, estrutura e fun¢do, o ideal é que os individuos que
optarem por exercer seus direitos a obteng¢ao da patente disponham das capacidades técnicas e
econOmicas necessarias para levarem a cabo a exploracao efetiva das criagdes intelectuais

patenteaveis.

4. O DESTAQUE DAS INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO
QUADRO NACIONAL DE DEPOSITANTES DE PEDIDOS DE PATENTES E A
PARTICIPACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Até aqui, desenvolvemos uma compreensdo de que a patente representa uma opg¢ao do
inventor, ou de quem a lei ou contrato atribua titularidade patrimonial sobre o invento, de se
valer do sistema juridico de exclusividades no plano abstrato para explorar economicamente a
inovagdo tecnologica desenvolvida. Essa opgdo deve ser feita por quem disponha dos
mecanismos necessarios para levar a cabo a producdo industrial e a comercializacdo da
tecnologia no ambiente de mercado. Tal escolha marca a passagem do inventor para o
empresario, sejam eles a mesma pessoa ou ndo — ja que a lei ou contrato pode atribuir

titularidade do direito a obtengao da patente a pessoa diversa do inventor.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI —, autarquia federal que, dentre
suas atribuicdes, ¢ responsavel também pelo processamento e decisdo de depositos de pedidos
de patentes de inven¢do no Brasil, divulga anualmente relatorios de atividades no campo da
propriedade industrial em que sdo apresentados indicadores das agdes de inovagao tecnologica
no pais. Dentre tais relatorios esta o ranking de depositantes nacionais de pedidos de patentes
junto ao 6rgao e nele se destacam algumas informacgdes que trazem questionamentos quanto as

interpretacdes desenvolvidas até aqui.

Nota-se que a participagao de Institui¢des de Ciéncia e Tecnologia — ICT — no quadro
de depositantes residentes no Brasil de pedidos de patentes de invengdo representa o maior
crescimento dentre as principais categorias desde o ano 2000, sendo as principais responsaveis
pela alteracdo nesse cenario. O periodo destacado se justifica por representar um marco
temporal de significativo aumento de atividades de patenteamento nas ICT do pais, as quais
passaram de uma participacdo total de 3% dentre os depositantes residentes no ano de 2000
para 18% no ano de 2012, mantendo-se dentro de um teto de 19% até 2015, conforme apontam

relatorios do 6rgdo federal.!® Em 2016, o seu percentual de participacio anual dentre os

195 Disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.



82

depositantes nacionais sobe novamente para 22%. Nos anos seguintes, 0s nimeros passam para
24% em 2017, 28% em 2018, ¢ 27% em 2019 ¢ 2020 — tltimo boletim mensal de estatisticas
oficiais divulgados até aqui pelo Instituto foi o de outubro de 2020, destacando-se ainda que o
ultimo relatorio anual de atividades de propriedade industrial divulgado pelo 6rgao até o

momento dessa pesquisa foi o referente ao ano de 2018.!%

Em comparagdo, somando-se as participagdes de empresas de médio e grande porte, de
pequeno porte, e de micro empresas € micro empresarios individuais, o percentual do setor
empresarial privado dentre os depositantes residentes nos mesmos periodos apontados vai de
26% em 2000 para 33% em 2012, mantendo-se mais ou menos no mesmo padrdo até 2015,
quando atingiu 32% do total de depositos, retornando para 26% em 2016, e subindo para 27%
em 2017 e 29% em 2018, 2019 e 2020 — até outubro, conforme ja ressalvado no paragrafo

anterior.'®’

Diante desse cendrio a grosso modo desenhado, destacamos os ultimos cinco rankings
de depositantes residentes no Brasil divulgados pelo INPI para extrair mais algumas
informacdes relevantes (de 2015 a 2019, marcando a passagem em 2016 pela ultima grande
alteracdo na Lei de Incentivo a Inovagdo, n® 10.973 de 2004): em 2015, as ICT foram 30 dos
50 maiores depositantes de pedidos de patentes de inveng¢do residentes no pais, sendo 3 delas
dentre os 5 maiores depositantes, 6 dentre os 10 maiores depositantes e 15 dentre os 20 maiores
depositantes. Em 2016, foram 35 ICT dentro do mesmo universo, sendo os 5 maiores, 9 dentre
os 10 maiores e novamente 15 dentre os 20 maiores depositantes. Em 2017, foram 36 ICT,
dentre as quais foram os 5 maiores depositantes, 8 dentre os 10 primeiros e 18 dentre os 20
primeiros. Em 2018, das 38 ICT dentre os 50 maiores depositantes, 4 delas estiveram dentre os
5 primeiros, 9 dentre os 10 primeiros e novamente 18 dentre os 20 primeiros ranqueados. Em
2019, tivemos mais uma vez 38 ICT dentre os 50 maiores, sendo 4 dentre os 5 maiores, 9 dentre
os 10 maiores e¢ 17 dentre os 20 maiores. Como fica claro, ¢ enorme o destaque das ICT no
ranking de maiores depositantes de pedidos de patentes de invengdo no Brasil, passando de 60%

dentre os 50 maiores depositantes em 2015, para 76% desse mesmo universo em 2018 ¢ 2019.!%8

A Universidade Federal de Alagoas — UFAL — figura em todos os cinco ultimos rankings
de maiores depositantes residentes no pais divulgados pelo INPI. Em 2015, a universidade

depositou 17 pedidos de patentes de invengdo, atingindo a 21* colocac¢ao do ranking com 0,4%

1% Disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.
197 Disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.
198 Disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.
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do total de pedidos depositados por nacionais naquele ano. Em 2016, esteve empatada com mais
oito depositantes na 50* colocacdo, com 10 pedidos que representaram 0,2% do total. Em 2017,
foi a 28" colocada com 19 pedidos que significaram 0,3% do total. Em 2018, a universidade
contou com 22 depositos que lhe colocaram na 17% posicao do ranking e corresponderam a 0,4%
do total do pais — melhor desempenho em termos de participagdo percentual. Em 2019, 20
depositos de pedidos de patentes de invengdo a tornaram a 28* maior depositante do pais dentre
nacionais, novamente com 0,4% do total dos depdsitos. Ja em 2020 a UFAL alcangou sua
melhor colocagao historica e também seu melhor desempenho em nimeros totais, com 33
depositos de pedidos de patentes de inven¢do que lhe garantiram a 16 colocacao dentre os 50

maiores depositantes e representaram 0,62% de todos os depdsitos realizados por residentes. !

No Relatério de Gestao da UFAL, em 2018, a universidade apresenta os seguintes
numeros de depositos de pedidos de patentes: 19 em 2015, 12 em 2016, 25 em 2017 € 27 em
2018. A diferenca quantitativa para os relatorios do INPI é explicada pelo fato de os numeros
apresentados pela universidade englobarem as patentes de invencao e as patentes de modelo de
utilidade. De modo geral, o Relatério de Gestao também expde o crescimento nas atividades de
patenteamento pela UFAL, destacando a meta superada de 20 depdsitos ao ano. O relatdrio ndo
faz referéncia a pedidos ja concedidos pelo INPI e também a contratos de licenciamento ou

cessdo para exploracio das invengdes a que se referem os pedidos depositados.2?

Em contato direto com o atendimento do NIT/UFAL, obteve-se as informagdes de que
auniversidade conta atualmente com 183 pedidos de patentes junto ao INPI, sendo 172 relativos
a patentes de invencao. Além dos nimeros de 2015 a 2018, a universidade depositou 22 pedidos
em 2019 e apresentou seu melhor desempenho historico no ano de 2020, com 33 pedidos. Do
total depositado, 6 patentes ja foram concedidas a instituicdo, porém nenhum contrato de
licenciamento ou cessao para exploracao dos pedidos ou patentes concedidas foi celebrado pela

institui¢dao até o momento.

Ao confrontar esse quadro com a compreensao funcional e constitucional do direito de
patente desenvolvida no presente estudo, surgem importantes questionamentos sobre esse
enorme destaque apresentado pelas ICT dentre as atividades de patenteamento no pais. Afinal,
as instituicdes de ciéncia e tecnologia consagraram historicamente as atividades de ensino
superior e pesquisa basica, ndo se dedicando a participarem enquanto agentes economicos dos

ambientes de industria e mercado. De se questionar, portanto, qual a finalidade dessa atividade

199 Disponiveis em: Estatisticas preliminares — Portugués (Brasil) (www.gov.br). Acesso em: 10.05.2021.
200 Disponivel em: 2018 — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 01.09.2021.
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patentaria por parte das ICT brasileiras, qual a conexao e congruéncia entre essa finalidade, o
sistema juridico de patentes e o sistema constitucional brasileiro, tais quais assimilados nessa
pesquisa, bem como a pertinéncia dessa atividade académica de patenteamento diante do

conteudo material dos direitos de patentes interpretado até aqui.

Algumas delimita¢des precisam ser feitas diante da literatura e da legislacdo. As ICT
constituem na verdade um grande género de organizagdes que inclui as universidades. Corre-
se o risco de, desatentamente, tomar a espécie pelo género e causar maiores confusdes que
esclarecimentos. Como sera visto mais adiante, a Lei de Incentivo a Inovagao, n°® 10.973/2004,
alterada posteriormente pela Lei n° 13.243/2016, define o conceito de “Institui¢do Cientifica,

Tecnoldgica e de Inovacao (ICT)” como:

Orgio ou entidade da administragdo ptblica direta ou indireta ou pessoa juridica de
direito privado sem fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com
sede e foro no Pais, que inclua em sua missdo institucional ou em seu objetivo social
ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnologico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servigos ou processos.?!

Percebe-se que o conceito legal de ICT apresenta um grande alcance. A Lei de Incentivo
a Inovagdo estabelece ainda que as ICT publicas e as privadas beneficiadas pelo poder publico
deverdo enviar informagdes anuais ao Ministério de Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e
Comunicagdes (MCTIC), por meio do Formulario para Informacdes sobre a Politica de
Propriedade Intelectual das Instituicdes Cientificas, Tecnologicas e de Inovacdo do Brasil
(Formict). No ultimo relatorio Formict publicado pelo MCTIC, as ICT estdo distribuidas em
trés perfis principais, sem prejuizo de outras formas: Instituicdes de Ensino Superior, Institutos

de Pesquisa e Institutos de Educacao Profissional e Tecnologica.

Pela Lei n° 9.394/1996 que estabelece as diretrizes e bases da educagdo nacional, as
universidades s3o Instituicdes de Ensino Superior definidas como “instituicdes
pluridisciplinares de formacao dos quadros profissionais de nivel superior, de pesquisa, de
extensdao ¢ de dominio e cultivo do saber humano”, sendo expressamente autorizadas a
“estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa cientifica, producao artistica e atividades
de extensdo”. Portanto, as universidades, enquanto uma das espécies de institui¢cdes de ensino
superior, estdo abrangidas pelo conceito legal de ICT, constituindo, no entanto, apenas uma de

suas diferentes organizagdes.

201 Disponivel em: MCTI (mctic.gov.br). Acesso em: 29.09.2021.
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Ainda pelo ultimo relatério Formict, das 305 ICT que preencheram o formulério, 68,5%
publicas e 31,5% privadas, quatro delas estdo localizadas no estado de Alagoas. Sdo elas a
Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a Universidade do Estado de Alagoas (UNEAL), o
Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e o Centro Universitario CESMAC, este tltimo a tnica
pessoa juridica de direito privado instituido na forma de fundagdo privada. Por opgdo
metodologica, essa pesquisa se concentrara na analise sobre a UFAL, a tnica dessas quatro
institui¢des presente em todos os Ultimos cinco rankings de maiores depositantes nacionais de

pedidos de patentes no Brasil, como visto.

4.1. O CONTEXTO EVOLUCIONARIO DA UNIVERSIDADE PARA A COMPREENSAO
DA FINALIDADE DAS ATIVIDADES DE PATENTEAMENTO NAS ICT

A escolha académica por patentear resultados de suas pesquisas estd inserida em um
amplo contexto institucional de gestdo tecnologica nas ICT, vista como uma etapa subsequente
as atividades de pesquisa basica que resultam em conhecimentos identificados como possiveis
de serem convertidos em novas tecnologias comercializaveis, dentro de uma nogao pratico

teorica dos processos cientifico e de inovagio.?*?

Justamente no ano de 2000, Henry Etzkowitz e Ben Martin escreveram sobre o futuro
das universidades pelo mundo e sobre os desafios e as oportunidades que o novo século
reservava a ciéncia e suas institui¢des. No final dos anos 1990 e ao longo dos anos 2000, esses
e outros autores debatiam uma transformacao nos sistemas de producao cientifica e tecnologica
e no papel desempenhado pelas universidades dentro desses desenvolvimentos, resultando em
abordagens teoricas como “universidade empreendedora”, “Triple Helix” ou “Hélice Triplice”,

e “sistemas de inovagio”.?%

A institui¢do universitaria passou por diferentes periodos historicos. A ciéncia e os
modelos econdmicos de producdo se transformaram e se condicionaram mutuamente, fazendo

com que as institui¢des cientificas adaptassem sua estrutura e seus sentidos social e epistémico

202 GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Licia Vitale. Gestdo de tecnologia em universidades:
uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia no Estado de
Sao Paulo. In: Gestao & Produgdo, v. 16, n. 4, p. 624-638, 2009, p. 626-627. Disponivel em: Gestdo de tecnologia
em universidades: uma andlise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de
tecnologia no Estado de Sao Paulo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

203 MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of
mode, v. 2, 2000, p. 2-4. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu).
Acesso em: 04.05.2021.
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conforme os periodos pelos quais passaram.’’* Na Idade Média, instituicdes tidas como
precursoras das universidades partiram da fun¢do de educar e formar padres, servidores
publicos e advogados — em uma formagado teoldgico-jurista e humanista com organizagao

205

corporativista™ — para assumirem pouco a pouco uma iniciativa de desenvolver o potencial

dos estudantes para outras diferentes habilidades e conhecimentos necessarios e uteis a

evolugdo da sociedade e da ciéncia, a exemplo da medicina.?%

A evolugao académica na sociedade estabelecia ¢ intensificava relagdes da ciéncia com
outras instituigdes, como a igreja, o governo, o setor produtivo e outras instituicdes de ensino.
A conexdo com a igreja era inicialmente fundamental para a sua existéncia, tendo em conta a
influéncia do cristianismo como base do pensamento e ordem medievais, havendo apenas
séculos depois uma mudanca para uma posi¢do institucional religiosamente neutra.?’’
Conforme crescia o protagonismo das academias na formagao e educacgao dos povos, bem como
na capacidade de producdo e defesa de uma sociedade, aumentava também o seu papel e
participa¢do no ambiente publico da organizacdo social e politica. Em muitos lugares, essas
institui¢des foram historicamente incorporadas as atribuigdes governamentais, € em outros
foram desenvolvidas fora do governo, mas sempre com intima relacdo.?® Ainda, a universidade
e suas precursoras também ultrapassaram fases historicas de maior aproximacdo ou
distanciamento com o setor produtivo, conforme principalmente se apresentava o contexto

econdmico em que estava inserida, geralmente reforgados os vinculos em periodos de maiores

204 DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI, Lucidio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-
nac¢do as conveniéncias do mercado. In: Revista Brasileira de Educacao, v. 21, n. 64, p. 79-99, 2016, p. 83-88.
Disponivel em: Redalyc.Universidade moderna: dos interesses do Estado-nagdo as conveniéncias do mercado.
Acesso em: 04.05.2021; Também Lauro Muhry observou que a universidade muda as sociedades e a propria
historia, enquanto essas exigem mudangas constantes nas universidades: MOHRY, Lauro. Universidade em
questiao. 2003. Disponivel em: Repositorio Institucional da UnB: Universidade em questdo. Acesso em:
03.05.2021.

205 DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI, Lucidio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-
nagao as conveniéncias do mercado. In: Revista Brasileira de Educacao, v. 21, n. 64, p. 79-99, 2016, p. 83-88.
Disponivel em: Redalyc.Universidade moderna: dos interesses do Estado-nacdo as conveniéncias do mercado.
Acesso em: 04.05.2021.

206 SIMOES, Mara Leite. O surgimento das universidades no mundo e sua importancia para o contexto da formagao
docente. In: Universidade Federal da Paraiba. Revista Temas em Educacao, v. 22, n. 2, p. 136, 2013, p. 136-
137. Disponivel em: O SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES NO MUNDO E SUA IMPORTANCIA PARA
O CONTEXTO DA FORMACAO DOCENTE - ProQuest. Acesso em: 04.05.2021.

207 ANDRADE, Alexandra Gabriela Zen de; BURIGO, Carla Cristina Dutra. A concepg¢io de universidade e o
processo de formacio dos gestores universitarios. 2019, p. 3. Disponivel em: A CONCEPCAO DE
UNIVERSIDADE E O PROCESSO DE FORMACAO DOS GESTORES UNIVERSITARIOS (ufsc.br). Acesso
em: 04.05.2021.

208 SIMOES, Mara Leite. O surgimento das universidades no mundo e sua importancia para o contexto da formag&o
docente. In: Universidade Federal da Paraiba. Revista Temas em Educacao, v. 22, n. 2, p. 136, 2013, p. 137.
Disponivel em: O SURGIMENTO DAS UNIVERSIDADES NO MUNDO E SUA IMPORTANCIA PARA O
CONTEXTO DA FORMACAO DOCENTE - ProQuest. Acesso em: 04.05.2021; e MARTIN, Ben;
ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of mode, v. 2, 2000,
p. 9. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu). Acesso em: 04.05.2021.
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necessidades nacionais, como por exemplo em periodos de guerra ou de competitividade

internacional acirrada.?%’

A evolu¢ao no tempo nao deu origem na modernidade a uma tUnica espécie de
universidade, mas sim a diferentes tipos de instituicdes, cada qual com estrutura e fungdes
sensivelmente distintas. As mudangas socioecondmicas e sociopoliticas do fim do século XVIII
e inicio do século XIX imprimiram pressdes externas sobre as organizacdes cientificas, muitas
das quais enfrentavam crises alimentadas pelas transformacdes conjunturais € os decorrentes
descompassos institucionais. Essas transformagdes foram puxadas pelos movimentos
ideoldgicos liberais revolucionarios, com destaque para a revolugdo industrial britdnica
impactando especialmente a técnica, a ciéncia e a economia, € a revolucao francesa impactando
principalmente o sistema politico, social e educacional. O periodo entdo ¢ marcado por uma
multiplicidade de obras teoricas voltadas para a educacao em geral e para a educagao superior

em particular.?!°

Dentre as variadas formas de institui¢cdes cientificas desenvolvidas ao longo do século
XIX, houve destaque de dois principais grupos de formatos caracteristicos: a universidade
classica e a universidade técnica. Das universidades classicas teriam ramificado modelos
distintos no decorrer historico de transformagdes e disputas culturais e politicas, com destaque
para o modelo de Humboldt, na Alemanha, o modelo napolednico francés, e o de Cardinal
Newman, na Gra-Bretanha, posteriormente exportados para outros locais. Também surgidas na
Europa e exportadas para outras localidades, as universidades técnicas apresentavam uma
conexao mais direta com as demandas das regides em que estavam inseridas. Foram exemplos
as escolas politécnicas da Franga — Ecole polytechnique —, destinadas a treinar engenheiros e
atender as necessidades militares do pais, algo semelhante as escolas politécnicas na Alemanha
e Suiga, aos institutos de ciéncia e tecnologia em Manchester, e as escolas imperiais de Londres.

Mais tarde, surgiram nos EUA o MIT — Massachusetts Institute of Technology — e a Caltech —

209 MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of
mode, v. 2, 2000, p. 9. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu). Acesso
em: 04.05.2021.

210 Como grandes exemplos, “O plano de uma universidade” (1775), de Diderot, “Cinco memdrias sobre a
instrugdo publica” (1791), de Condorcet, “O conflito das faculdades” (1798), de Immanuel Kant, “Por uma
universidade organica de Erlangene” (1805) e “Plano dedutivo de uma institui¢do de ensino superior a ser edificada
em Berlim, que esteja estreitamente associada a uma Academia de Ciéncias” (1807), ambas de Johann Gottlieb
Fichte, “Pensamentos de circunstancia sobre a universidade segundo a concepgao alema” (1808), de Friedrich
Schleiermacher, e “Sobre a organizac¢do interna e externa das institui¢des cientificas superiores em Berlim” (1810),
de Wilhelm von Humboldt. Essas e outras obras sdo citadas por DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI,
Lucidio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-nagdo as conveniéncias do mercado. In: Revista
Brasileira de Educacio, v. 21, n. 64, p. 79-99, 2016, p. 88-91. Disponivel em: Redalyc.Universidade moderna:
dos interesses do Estado-nacdo as conveniéncias do mercado. Acesso em: 04.05.2021.
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California Institute of Technology. No Japdo, a Tokyo Institute of Technology, e em Mildo e
Turim as politécnicas italianas para treinamento de engenheiros para companhias como a
Olivetti e a Fiat. Em suma, normalmente surgiram dois ou mais tipos de institui¢cdes cientificas
concomitantemente em cada desenvolvimento local, convivendo e estabelecendo disputas entre

Si.211

As universidades classicas também enfrentaram nesse periodo uma dualidade marcante:
a exclusividade da atividade de ensino e a combinag¢ao indissociavel das fungdes de ensino e
pesquisa. Essa combinacdo costuma ser referida como “primeira revolucdo académica” na
literatura, quando a universidade incorpora institucionalmente a pesquisa cientifica como
missdo académica central, ao lado do ensino superior.2'? O Cardeal Newman argumentava que
fazer descobertas e ensinar sao funcdes e dons distintos, € que a pessoa que se dedica a repassar
conhecimentos a alunos dificilmente encontraria tempo e energia para também adquirir novos
conhecimentos, principais motivos pelos quais a natureza e a historia da filosofia
recomendariam tal divisdo do trabalho intelectual.’!* No mesmo sentido, Condorcet ja havia
escrito antes que “o talento de instruir ndo ¢ o mesmo daquele que contribui ao progresso das
ciéncias”, pois o primeiro exige clareza e método, enquanto o segundo demanda forca e

engenhosidade.?!*

De modo contrario, o modelo de Humboldt cultivava desde entdo a ideia de que a
pesquisa e o ensino tinham que fazer parte de uma mesma institui¢do de maneira indissociavel,

compondo um “todo organico, de tal forma que cada parte, na medida em que ela adquire uma

2L MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of
mode, v. 2, 2000, p. 9-10. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu).
Acesso em: 04.05.2021.
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transferéncia de tecnologia no Estado de Sdo Paulo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

213 NEWMAN apud TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt e a formacdo do modelo de universidade e pesquisa
alema. In: Cadernos De Filosofia Alema: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p. 140.
Disponivel em: Humboldt e a formagdo do modelo de universidade e pesquisa alema | Cadernos de Filosofia
Alema: Critica e Modernidade (usp.br). Acesso em: 04.05.2021.

214 CONDORCET apud TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt e a formacdo do modelo de universidade e pesquisa
alema. In: Cadernos De Filosofia Alema: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p. 140.
Disponivel em: Humboldt ¢ a formagdo do modelo de universidade ¢ pesquisa alema | Cadernos de Filosofia
Alema: Critica e Modernidade (usp.br). Acesso em: 04.05.2021.
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certa independéncia, ainda assim coopera com as demais para uma finalidade geral”.?!>
Humboldt defendia que as liberdades de ensinar e aprender deveriam ser combinadas para a
formac¢do de uma comunidade em torno do cultivo da ciéncia pura, em uma relagdo professor-
aluno essencialmente distinta das demais etapas anteriores da educagdo por ele reconhecidas: a
educacdo elementar e a educagdo escolar. O professor ndo estd na universidade para o aluno,
mas ambos estdo para a ciéncia, pois diferentemente da escola que ensina conhecimentos ja
estabelecidos, a universidade assume a ciéncia como um compromisso € um propoésito infinito

e eternamente inacabado, para os quais devem se dedicar tanto professores quanto alunos.?'®

Essa dualidade entre a exclusividade do ensino e a combinagdo de ensino e pesquisa
logo evoluiu para um antagonismo entre dois pontos de vistas distintos sobre o proposito
académico: uma concepg¢ao pura representada pela finalidade exclusiva de oferecer educacao e
passar conhecimento desinteressado, € uma concepg¢do instrumental ou utilitaria, de criar e
disseminar conhecimento, mas também treinar individuos com habilidades imediatamente tteis
a sociedade. A concepcdo pura do ethos académico foi consagrada de modo mais destacado no

modelo da Cardinal Newman University,*"

enquanto que a concepgao utilitaria das instituicoes
cientificas acabou sendo consagrada pelas universidades de pesquisa da Alemanha, que
acabaram absorvendo ao longo do tempo uma abertura para a industria e para a difusdo de
conhecimentos mais diretamente relacionados com as demandas da sociedade e do Estado em
que inseridas. As universidades de pesquisa foram exportadas para todo o mundo, inclusive
para a Inglaterra, que mais tradicionalmente separava as atividades de ensino e pesquisa, €
também para os EUA, com a abertura da John Hopkins University nos moldes do modelo

alemio de pesquisa académica, em 1876.13

215 HUMBOLDT apud TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt e a formac¢do do modelo de universidade e pesquisa
alema. In: Cadernos De Filosofia Alema: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p. 144.
Disponivel em: Humboldt e a formagdo do modelo de universidade e pesquisa alema | Cadernos de Filosofia
Alema: Critica e Modernidade (usp.br). Acesso em: 04.05.2021.

216 TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt e a formagdo do modelo de universidade e pesquisa alema. In: Cadernos
De Filosofia Alema: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p. 145. Disponivel em: Humboldt e
a formag@o do modelo de universidade e pesquisa alema | Cadernos de Filosofia Alema: Critica e Modernidade
(usp.br). Acesso em: 04.05.2021.

217 A expressdo é referéncia ao Cardeal John Newman, intelectual de Oxford que se dedicou a estudar e pensar a
universidade desde suas origens, o que o levou a Idade Média.

213 A titulo de esclarecimento, apesar de também buscar se aproximar de uma concepgio pura da ciéncia, o modelo
humboldtiano pensou as institui¢cdes cientificas para funcionarem como forca unificadora necessaria a formagao
do Estado-Nacgdo e a legitimacdo de um projeto de nacionalidade, entendendo que a ciéncia deveria cumprir um
papel preponderante no processo de mediar a construcdo e a modernizacdo do Estado alemao. Nesse ponto
especifico, assemelhava-se ao modelo napolednico, no qual a ciéncia assumia expressamente uma fungao
instrumental, provedora de forgas profissionais que, em termos tedricos e praticos, ¢ por meio do dominio e
instrumentalizacdo da natureza, teria como metas a ordem, o progresso, o desenvolvimento e a modernizagdo da
sociedade e do Estado, além da constru¢do de uma identidade nacional. Em suma, por ambos os modelos, as
questdes sociopoliticas e socioecondmicas dependeriam essencialmente da educagdo e da ciéncia, e por elas
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Mais recentemente, com marco temporal varidvel conforme contexto de cada pais,
novos fatores externos e internos provocaram mais uma vez mudangas e desafios consideraveis
as instituicdes cientificas como um todo, motivando novos debates sobre o papel a ser
desempenhado pelas universidades no desenvolvimento econdmico e social. Alguns desses
fatores, desafios e mudangas sdo fundamentais para compreender o aumento das atividades de
patenteamento nas ICT brasileiras. Areas tecnologicas e econdmicas muito dependentes de
pesquisa basica cresceram consideravelmente em importancia, como por exemplo a
biotecnologia, a nanotecnologia e as tecnologias da informa¢do e comunicacdo. Esse
crescimento associado ao processo de globaliza¢do e ao advento de uma economia e sociedade
do conhecimento imprimiu forte pressdo sobre as universidades — normalmente as principais
produtoras de pesquisa basica desde as mudancas e evolucdes referidas nos paragrafos
anteriores — para que aumentassem as suas participacdes nos desenvolvimentos nacionais,
diante de um cendrio internacional cada vez mais competitivo em torno da importancia

estratégica do conhecimento e da tecnologia.?!’

Em cadeia, o mercado de ensino superior foi se transformando em um ramo de atividade
cada vez mais global, apresentando novos concorrentes oriundos de diversas origens, como do
ensino virtual a distancia e do proprio setor industrial, que passou a fundar institui¢des proprias
para desenvolver pesquisas diretamente Uteis as suas atividades econdmicas, além de formar e

capacitar seus proprios profissionais. Isso porque as empresas se tornaram mais dependentes de

deveriam ser resolvidas, refletindo perfeitamente a incorporacdo da ciéncia no ambito de coordenagdo do Estado
como fendmeno concomitante ao desenvolvimento e fortalecimento do Estado-Nagao na Europa. O principal ponto
de distingdo entre esses modelos estava na relagdo entre as instituigdes cientificas e o governo. O modelo
humboldtiano proclamava a autonomia cientifica na produgdo do conhecimento, embora com estreita ligagdo aos
interesses nacionais, caracterizando-se por uma ideal conciliagdo entre a autonomia do saber cientifico e os
objetivos do Estado, numa concepgdo ideologica liberal de auto-organizacdo institucional cientifica em
substitui¢do a ideia de Estado absoluto educador. J4 o modelo napolednico focava justamente na administragdo e
controle centralizados do ensino superior e da ciéncia pelo Estado, combinando coer¢do, controle social e difusao
de uma doutrina comum através da mediagdo de um corpo docente escolhido pelo governo. No Brasil, a
Universidade de Sao Paulo teria adotado originalmente a concep¢ao humboldtiana de estruturag@o universitaria,
enquanto que a antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, teria se guiado pelo modelo napolednico.
Conforme demonstra a pesquisa de Ricardo Ribeiro Terra, “a referéncia a Humboldt e a universidade de pesquisa
¢ constante nas reflexdes sobre a universidade. A fundacdo da Universidade de Sdo Paulo em torno da Faculdade
de Filosofia, Ciéncia e Letras ¢ tida como sendo de inspiragdo humboldtiana; a fundacdo da Universidade de
Campinas também foi pensada como retomando o espirito humboldtiano. [...] Na eterna busca por mais recursos,
ou quando surge alguma crise na universidade, a concep¢@o de universidade humboldtiana é retomada e usada
como argumento.” Cf.: TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt ¢ a formag@o do modelo de universidade e pesquisa
alema. In: Cadernos De Filosofia Aleméa: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p. 133 ¢ 144.
Disponivel em: Humboldt e a formagdo do modelo de universidade e pesquisa alema | Cadernos de Filosofia
Alema: Critica e Modernidade (usp.br). Acesso em: 04.05.2021; DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI,
Lucidio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-nagdo as conveniéncias do mercado. In: Revista
Brasileira de Educacio, v. 21, n. 64, p. 79-99, 2016, p. 88-91. Disponivel em: Redalyc. Universidade moderna:
dos interesses do Estado-nacdo as conveniéncias do mercado. Acesso em: 04.05.2021.

29 LYOTHARD apud MOHRY, Lauro. Universidade em questdo. 2003. Disponivel em: Repositorio
Institucional da UnB: Universidade em questdo. Acesso em: 03.05.2021.
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conhecimentos e habilidades cada vez mais “prontas” e especializadas para competirem nos
novos mercados progressivamente mais competitivos na escala global e com ciclos de inovacao
cada vez mais curtos, € sentiram que as instituigdes mais tradicionais ndo vinham
desempenhando esse papel de maneira efetiva e atualizada para essa nova realidade mais

apressada.??

Em suma, as alteragdes no contexto em que as institui¢des cientificas estdo inseridas
vém demandando maior participagdao no desenvolvimento de novas tecnologias, na formacgao
mais estratégica de recursos humanos e na autossuficiéncia nacional dentro de uma economia

global do conhecimento.??!

Tais alteragdes provocam modificacdes estruturais nas
universidades: no plano sociopolitico, uma transi¢ao do ensino de elite para o ensino de massas;
no plano tecnoldgico, a incorporacao da pesquisa aplicada que transforma profundamente as
instituicdes meramente académicas e cientificas com foco exclusivo no ensino superior € na
pesquisa basica; e no plano econdmico, a transformagao das “torres de marfim académicas” em

instituigdes que efetivamente servem a comunidade e com ela interagem constantemente.??

Em que pese o marco temporal para essas transformagdes variar conforme o contexto
de cada pais, Etzkowitz e Martin apontaram a década de 1980 para os primeiros aparecimentos
dos fatores que pressionaram as institui¢des cientificas na dire¢do apontada. Ja4 Boaventura de
Sousa Santos apontou que foi a partir da década de 1970 que pressdes sobre as universidades
abalaram a perenidade dos objetivos académicos consagrada ao longo dos séculos.?>> A grosso
modo, esses periodos coincidem com o desmoronamento das bases de sustentacdo do
relacionamento entdo vigente durante os periodos de guerra e segundo pds-guerra, entre a
ciéncia e a universidade de um lado, e o Estado e a sociedade de outro. Durante esse periodo,
as institui¢des cientificas se estabeleciam em um modelo linear de inovagao, que partia da
pesquisa basica, passando pela pesquisa aplicada, pelo desenvolvimento tecnoldgico, e dai
entao para o resultado inovativo. Nesse modelo, a ciéncia imprimia a inovagao e as instituigoes

cientificas gozavam de elevada autonomia e prestigio.

220 LYOTHARD apud MOHRY, Lauro. Universidade em questdo. 2003. Disponivel em: Repositorio
Institucional da UnB: Universidade em questdo. Acesso em: 03.05.2021.

221 MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of
mode, v. 2, 2000, p. 15. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu).
Acesso em: 04.05.2021.

222 DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI, Lucidio. Universidade moderna: dos interesses do Estado-
nagdo as conveniéncias do mercado. In: Revista Brasileira de Educacao, v. 21, n. 64, p. 79-99, 2016, p. 91.
Disponivel em: Redalyc.Universidade moderna: dos interesses do Estado-nacdo as conveniéncias do mercado.
Acesso em: 04.05.2021.

223 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Da ideia de Universidade a Universidade de ideias. In: Revista critica de
ciéncias sociais, n. 27-28, p. 11-62, 1989, p. 12-13.
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Embora as bases desse formato apresentassem como mérito a simplicidade e o maior
entendimento entre os diferentes atores sociais, os resultados futuros dos investimentos em
ciéncia apresentavam a indeterminagdo e a imprevisibilidade como principais caracteristicas,
enquanto que as mudangas conjunturais trouxeram outras expectativas: um retorno mais claro
e determinado dos investimentos publicos em ciéncia, ¢ um vinculo maior entre a producao
cientifica e as necessidades da economia e da sociedade, com reflexo em uma agenda politica
de pesquisa fundada também nos objetivos sociais € nao apenas cientificos ou académicos.
Somado a isso, o prestigio ¢ a autonomia da academia foram pouco a pouco ameagados por
uma politica econdmica de maiores restricdes orcamentarias, cujos discursos reclamavam maior
responsabilidade e transparéncia em todas as areas de execugdo do orgamento publico,
incluindo a ciéncia e a universidade. Como ja ha algum tempo refletia Robert Merton, “a
ciéncia, como qualquer outra atividade que envolve colaboragdo social, esta sujeita a mudancas

de fortuna.”?**

Gradativamente, as avaliagdes politicas na qualidade do ensino e da pesquisa
desenvolvida passaram a ser mais frequentes e os critérios mais rigidos, pressionando a classe
docente para uma maior dedicagdo a pesquisa, geralmente puxada por altas exigéncias de
publicagdes cientificas para avaliagcdo politica dos departamentos académicos. Como fatores
internos de impactos significativos no modelo académico tradicional, essa pressao associada a
passagem progressiva para um ensino superior de massa, que exigia maior dedicacdo dos
professores também as atividades de ensino, acarretaram aumento no estresse € na insatisfagao
da classe do magistério superior. Toda essa combinacdao de fatores externos e internos foi
alterando o modelo de inovag¢ao, tornando-o mais complexo e de dificil entendimento politico
entre os diferentes atores sociais para investimentos e esfor¢os, dentre os quais a universidade.
Novos modelos tedricos institucionais passaram a buscar mecanismos voltados, ao mesmo
tempo, para a atender as novas demandas da sociedade sobre o seu desempenho e para suplantar

as necessidades econdmicas da producao cientifica em um novo quadro or¢amentario.

Em resumo, anunciava-se o fim de um contexto em que os novos conhecimentos
cientificos eram produzidos quase que exclusivamente nos modelos tradicionais de instituigdes
de ensino e pesquisa basica, cuja cultura institucional pregava maior autonomia e liberdade
académicas e apresentava menor conexao com as demandas da sociedade — também em virtude

de um alto grau de prestigio académico —, o que por sua vez resultava em resultados de

224 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura — tradugdo de Miguel Maillet. Sdo Paulo: Editora Mestre
Jou, 1999, p. 651.
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pesquisas transferidos para um publico que poderia ou ndo lhes fazer uso. Em outras palavras,
o prestigio, autonomia e continuidade da pesquisa cientifica ndo dependiam do uso e do destino
dados aos resultados que produziam. Esse perfil deu margem a uma linha politico argumentativa
que apontava baixa responsabilidade e exigéncia social na utiliza¢ao dos recursos publicos para
financiamento das atividades académicas e para a propria escolha académica dos problemas
com os quais trabalhar e desenvolver, embora a concepcdo pura do propdsito académico
consagrasse e¢ garantisse um elevado compromisso exclusivamente com a ciéncia € com o

avanco do conhecimento.

Assim, a comunidade académica foi testemunhando a passagem para uma nova
realidade, que incluia agora maior destaque a pesquisas multidisciplinares; desenvolvimento e
exploracdo do conhecimento por uma variedade de instituigdes € ndo mais apenas por
universidades tradicionais; flexibilizagdo e aproximacao nas fronteiras entre atores sociais —
como universidade, industria e governo; e pesquisas desenvolvidas em um contexto de
aplicacado, representando uma maior conexdo com as demandas sociais € uma proclamagao de
maior responsabilidade e exigéncia social com os recursos publicos empregados, com maior

influéncia da realidade econdmica e social na escolha dos problemas para desenvolver pesquisa.

Acontece que a evolucdo das instituicdes cientificas pode ser definida como uma
« - " TR . .
transicdo sem fim”, onde a institui¢do ja provou por diversas vezes a sua capacidade de
d - fi : Arpig 225 At =
adaptagdo para afirmar a sua importancia.”~> De um certo modo, a concorréncia na produgio do
conhecimento cientifico sempre existiu e as proprias universidades tradicionais abrigaram
formatos distintos e concepgdes diversas do propdsito académico, que coexistiram e
concorreram em diferentes momentos historicos. Das escolas técnicas, a internet, & “Open
University”, as institui¢des de ensino a distancia, etc. A convivéncia das institui¢des cientificas
com a concorréncia se deu através de mudancas, transformacgdes e adaptagdes. Lauro Morhy
afirmou que a universidade sonhada nunca chegou a acontecer simplesmente porque sempre foi
um ideal; uma utopia que talvez explique a sua existéncia que atravessou séculos e diferentes

paradigmas historicos.??

225 DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Da ideia de Universidade a Universidade de ideias. In: Revista critica de
ciéncias sociais, n. 27-28, p. 11-62, 1989, p. 12-17; ETZKOWITZ, Henry; LEYDESDORFF, Loet. The endless
transition: a" triple helix" of university-industry-government relations: Introduction. In: Minerva, p. 203-208,
1998. Disponivel em: THE ENDLESS TRANSITION: A "TRIPLE HELIX" OF UNIVERSITY-INDUSTRY-
GOVERNMENT RELATIONS: Introduction on JSTOR. Acesso em: 04.05.2021.

226 MOHRY, Lauro. Universidade em questdo. 2003. Disponivel em: Repositorio Institucional da UnB:
Universidade em questdo. Acesso em: 03.05.2021.
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Etzkowitz e Martin afirmaram que essas pressdes conjunturais ndo ameagavam a
sobrevivéncia futura das universidades, pois o conhecimento das suas origens e evolucdes atesta
uma grande capacidade de adaptagao de sua parte. Boaventura de Sousa Santos também chamou
atencao para a “notavel continuidade” da instituicdo universitaria, atribuindo aos objetivos
académicos permanentes a razdo dessa perenidade institucional, ilustrada pela afirmacao de
Clark Kerr sobre o fato de as universidades representarem mais de oitenta por cento das
institui¢des existentes em 1520 e que seguiam vivas em 1982 desempenhando fungdes
similares. Por sua vez, Robert Merton ja havia observado que inumeras e diferentes estruturas
sociais ao longo da histéria proporcionaram pelo menos algum espaco e apoio a produgdo da
ciéncia.??’

Portanto, a evolugcdo das instituicdes cientificas acompanha as mudancas e
transformagdes dos contextos econdmicos, politicos e sociais em que estdo inseridas. Diante de
sua adaptabilidade, as universidades sobrevivem tomando novas formas evolutivas ou
estabelecendo novas reproducdes hibridas de formatos e concepcdes académicas. Etzkowitz e
Martin, entdo, projetaram o convivio entre uma variedade maior de modelos de instituicdes
cientificas, mas destacaram dentre elas a concepg¢ao da universidade empreendedora, institui¢ao
semelhante as universidades tradicionais que se diferenciam pela grande énfase dada a uma
nova funcdo académica: participacdo ativa no desenvolvimento economico local ou nacional,

sem abandonar as suas fung¢des classicas de ensino e pesquisa.??®

Nesse cenario, a universidade empreendedora ¢ apresentada como uma das formas de
adaptagdao das instituicdes cientificas aos novos contextos de desafios, concorréncias e
exigéncias tanto para as instituicdes como para os docentes. Ao mesmo tempo, esse modelo
busca mecanismos para tornar a universidade parcialmente autossustentavel diante das maiores
restri¢des no financiamento de suas atividades, na medida em que buscam auferir ganhos com
resultados diretos de suas pesquisas académicas. Sdo exemplos desses instrumentos as

participagdes societarias em empresas formadas a partir de inovagdes desenvolvidas dentro da

227 MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura — tradugdo de Miguel Maillet. Sdo Paulo: Editora Mestre
Jou, 1999, p. 653; MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species.
In: Organisation of mode, v. 2, 2000. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities
(psu.edu). Acesso em: 04.05.2021; DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Da ideia de Universidade a Universidade
de ideias. In: Revista critica de ciéncias sociais, n. 27-28, p. 11-62, 1989, p. 12; MOHRY, Lauro. Universidade
em questao. 2003. Disponivel em: Repositorio Institucional da UnB: Universidade em questdo. Acesso em:
03.05.2021.

222 MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In: Organisation of
mode, v. 2, 2000, p. 17-18. Disponivel em: The Evolution of Knowledge Production and Universities (psu.edu).
Acesso em: 04.05.2021.
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instituicdo — como as spin-offs académicas — e as receitas provenientes de royalties de patentes

de titularidade da universidade.

4.1.1. Heélice triplice de inovac¢ao e a universidade empreendedora

Como dito, um dos modelos institucionais das universidades despontados nos seus
ultimos tempos de transformacgdes e adaptagdes ¢ o da universidade empreendedora. Nesse
formato, a universidade avanga suas func¢des académicas — ensino superior, pesquisa basica e
extensao — na dire¢do de um estreitamento das relagdes com outras instituicdes sociais para
participagdes harmonicas e entrosadas no desenvolvimento econdmico e social, notadamente o
setor produtivo e o governo, motivando a teorizacdo do padrdo ja citado da Hélice Triplice ou

Triple Helix, originalmente de Etzkowitz e Leydendorff.??

A necessidade de um setor académico responsavel pela gestdo tecnoldgica seria
explicada por um modelo institucional que resultou do contexto evolucionario brevemente
exposto. Em ultima instancia, de todos os fatores externos e internos citados, a diminuigdo
crescente do financiamento publico frente a expansdo das atividades académicas, combinada
com um cenario de transbordamento do conhecimento técnico-cientifico produzido dentro das
universidades como resultado de décadas de pesquisas académicas desenvolvidas,
pavimentaram um contexto favoravel as atividades empreendedoras e a uma maior
aproximacao das universidades com o setor produtivo. Com isso, a implantagdo de uma gestao
tecnologica se justifica pela necessidade institucional de garantir o melhor interesse da entidade
e comunidade académica nessas relagdes e atividades, maximizando os beneficios e
minimizando as perdas e conflitos, ao passo em que abre portas e canais de comunica¢do com

o setor produtivo.?*°

Uma economia e uma sociedade do conhecimento colocam a ciéncia como nucleo
fundamental do processo de desenvolvimento; como forga geradora do crescimento
socioecondmico. Isso impde uma visdo sistémica de setores tradicionalmente tratados de modo

isolados: a ciéncia, o ensino, a pesquisa, a inovagao, a produc¢do e o desenvolvimento, pois sem

229 ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Triplice: inovagdo e empreendedorismo universidade-
industria-governo. In: Estudos avancados, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017. Disponivel em: Hélice Triplice: inovagao
e empreendedorismo universidade-industria-governo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

230 GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Licia Vitale. Gestdo de tecnologia em universidades:
uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia no Estado de
Sao Paulo. In: Gestao & Producio, v. 16, n. 4, p. 624-638, 2009, p. 626. Disponivel em: Gestdo de tecnologia em
universidades: uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia
no Estado de Sao Paulo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.
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ciéncia ndo ha inovagio e sem inovagdo nio ha desenvolvimento.?’! Diante desse cendrio,
aproximam-se universidade, indUstria e governo para se relacionarem e atuarem como esferas
institucionais imprescindiveis a um plano estratégico voltado para o crescimento ¢ para a
competitividade dentro do novo quadro econdémico pautado no conhecimento.?*? Essas trés
entidades representam trés hélices independentes que atuam no processo de inovacdo de

maneira interdependente e colaborativa.?*?

Esse modelo tedrico tem como inspiracao o “Tridngulo de Sabato” proposto por Sébato
e Botana, enquanto acdo coordenada de trés elementos identificados como fundamentais ao
desenvolvimento social: o governo, a estrutura produtiva e a estrutura cientifica e tecnoldgica.
Georg Simmel também ¢ apontado como um referencial tedrico central, pela adaptacdo da sua
analise sociologica sobre o potencial das triades em niveis individuais de relagdes pessoais e
familiares, a moldes organizacionais de relacionamentos entre institui¢des sociais e politicas.
Basicamente, no amago do formato triplice esta a superacao da relacdo bilateral, mais comum
e na qual se percebe mais facilmente a forca das inclinagdes de amor e ddio inerentes a qualquer
diade, onde tendencialmente se aceita condi¢des, agdes e propostas sem maiores consideracdes
e cuidados, ou se estanca avancos por conflitos e antipatias, conforme a positividade ou

negatividade dos sentimentos estabelecidos ao longo dessas relagdes.?**

Alternativamente, a trilateralidade apresentaria antes de tudo uma suavizagdo dessas
tendéncias naturais a bilateralidade, pois oferece possibilidades de modera¢ao, mediagdo e
coalizdes as comunicagdes estabelecidas entre os participes, elevando os niveis de
reflexividade, serenidade e produtividade nas atividades e relagcdes desenvolvidas. O confronto
entre relagdes triplices e duplices € justificado pela afirmagdo de que os relacionamentos sao
todos redutiveis a esses dois tipos basicos, pois “um relacionamento com quatro elementos

desmembra-se em duas diades, ou em uma triade e um elemento isolado”. Por esse ponto tedrico

21 Ideia destacada em manifesto escrito e assinado esse ano por todos os ex-ministros da pasta de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagao do periodo de redemocratizagdo do Estado brasileiro. Disponivel em: Ex-ministros langam
manifesto em defesa da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo — ABC. Acesso em: 12.05.2021.

232 ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Triplice: inovagdo e empreendedorismo universidade-
industria-governo. In: Estudos avang¢ados, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017, p. 24-25. Disponivel em: Hélice Triplice:
inovacdo e empreendedorismo universidade-industria-governo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

233 STAL, Eva; FUJINO, Asa. As relagdes universidade-empresa no Brasil sob a 6tica da Lei de Inovagdo. RAI-
Revista de Administracdo e Inovacdo, v. 2, n. 1, p. 5-19, 2005. Disponivel em: Redalyc.AS RELACOES
UNIVERSIDADE-EMPRESA NO BRASIL SOB A OTICA DA LEI DE INOVACAO. Acesso em: 04.05.2021.
234 PRESTES, Gabriel; XAVIER, Valdirene Salvador; SEVERO, Eliana Andréa; NEUMANN, Juliane Laviniki.
Inovagdo no Brasil e sua Relagdo com a Triplice Hélice Universidade. In: XVII Mostra de Iniciacio Cientifica,
Pés-graduacdo, Pesquisa e Extensdo. 2017, p. 3. Disponivel em: Prestes (ucs.br). Acesso em: 04.05.2021.
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fundamental e basilar do modelo, ndo parece haver sentido novas evolugdes formuladas na

literatura com aspecto mais empirico sobre hélices de inova¢io quadruplares, quintuplas, etc.2*

O padrao ¢ estruturado na universidade, governo e industria enquanto elementos
primarios fundamentais de um relacionamento institucional triplice, que por sua vez admite a
formagao de relagdes com outras instituicdes que deverdo ser consideradas secundarias dentro
da engrenagem construida.*® A universidade se apresenta como uma institui¢do fundamental
nas sociedades baseadas no conhecimento, mas a industria segue sendo a protagonista no
ambito da produgdo de bens e tecnologias, bem como o governo segue sendo o principal
responsavel pela garantia de um ambiente estavel e seguro para o desenvolvimento de relagdes
entre individuos e institui¢des. Ja as organizagdes secundarias sdo fortalecidas ou mesmo
formadas a partir das interagdes interdependentes e da coevolugdo das esferas principais que
fardo surgir trés espagos primordiais para o desenvolvimento do modelo: espagos de

conhecimento, consenso ¢ inovagao.

A construgdo teorica de Etzkowitz se deu a partir da observagao de desenvolvimentos
regionais de inovagdo que apresentavam destacado sucesso, como o localizado em Boston,
EUA, na regido identificada pela Rota 128, e também no Vale do Silicio, Califérnia, também
EUA. Contudo, o autor afirma que o padrao identificado ¢ universal e sustentavel, ndo devendo
ser encarado de modo estanque a um nivel meramente regional, sob pena do imediatismo do
resultado pratico prevalecer sobre a essencialidade do processo e do objetivo final.>*’” Como ja
dito, o foco do modelo estd na concepgao de uma universidade empreendedora, quem aprimora
as suas fungdes institucionais para desenvolver tecnologia, inovacdo e empreendedorismo, ao
lado das atividades cléssicas de difusdo cultural, de pesquisa e de ensino critico. Como constata
Lauro Morhy, “os conceitos advindos da universidade antiga misturam-se com os que foram se

impondo ao longo da histéria e com as urgéncias pragmaticas da atualidade.”?8

235 Cf. MINEIRO, A. C.; SOUZA, D. L.; VIEIRA, K. C.; CASTRO, C. C.; BRITO, M. J. Da hélice triplice a
quintupla: uma reviséo sistematica. In: E&G Economia e Gestio, Belo Horizonte, v. 18, n. 51, Set./Dez. 2018.
Disponivel em: DA HELICE TRIPLICE A QUINTUPLA: UMA REVISAO SISTEMATICA | Revista Economia
& Gestdo (pucminas.br). Acesso em: 15.09.2021.

236 ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Triplice: inovagdo e empreendedorismo universidade-
industria-governo. In: Estudos avancados, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017, p. 24. Disponivel em: Hélice Triplice:
inovacdo e empreendedorismo universidade-industria-governo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

27 ETZKOWITZ, Henry; ZHOU, Chunyan. Hélice Triplice: inovagdo e empreendedorismo universidade-
industria-governo. In: Estudos avancados, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017, p. 25.. Disponivel em: Hélice Triplice:
inovacdo e empreendedorismo universidade-industria-governo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

233 MOHRY, Lauro. Universidade em questdo. 2003, p. 3. Disponivel em: Repositorio Institucional da UnB:
Universidade em questdo. Acesso em: 03.05.2021.
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Em resumo, o modelo da Hélice Triplice estd pautado no arranjo institucional de uma
universidade empreendedora que adota uma postura mais ativa no desenvolvimento
socioecondmico da sua regido, dividindo o protagonismo com a industria € o governo a partir
de interagdes e mecanismos dindmicos € harmonicos que, ao passo em que garante autonomia
institucional a cada participe, pressupde uma coevolucdo e uma interdependéncia na atuagado
estratégica dentro de um processo de inovagdo. Nesse contexto, justifica-se no ambito
institucional e organizacional das ICT o estabelecimento de uma gestao tecnologica voltada
para a necessidade de garantir o melhor interesse da entidade e sua comunidade, maximizando
os beneficios das relagdes com outros atores do processo inovativo e minimizando as perdas e

os conflitos.?**

4.1.2. Os sistemas de inovacio

Etzkowitz afirma existir uma oposi¢@o entre a hélice triplice no processo de inovagado e
a abordagem dos “sistemas de inova¢do”, também no mesmo campo de estudos. Porém, ¢
possivel perceber que ambas as abordagens estdo muito presentes no contexto institucional no
qual a universidade brasileira e os processos de patenteamento dentro dela estdo inseridos.
Mesmo na literatura nacional, muitas sdo as referéncias a um sistema nacional de inovagao e,

de mesmo modo, a uma hélice triplice para a inovagao.

A ideia de sistemas de inovagao surgiu na literatura do final dos anos 1980 e inicio dos
anos 1990, com os trabalhos de Christoph Freeman, Bengt-ake Lundvall e Richard Nelson,
respectivamente em 1987, 1992 e 1993. Charles Edquist define o sistema de inovacao como o
conjunto de todos os fatores que influenciam o desenvolvimento, a difusdo e o uso da inovagao,
sejam eles econdmicos, sociais, politicos, organizacionais ou de qualquer outra natureza. Para
este autor, o processo de inovagao apresenta um mecanismo natural, ndo linear, e de necessaria
interdependéncia entre diferentes atores, tendo em mente que as empresas nao inovam sozinhas
de modo isolado, mas sim dentro de uma cadeia de colaboragao com outras organizacdes: outras

empresas, universidades, escolas, institutos, governo, agéncias publicas, etc.?*°

239 GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Licia Vitale. Gestdo de tecnologia em universidades:
uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia no Estado de
Sao Paulo. In: Gestao & Producio, v. 16, n. 4, p. 624-638, 2009, p. 626. Disponivel em: Gestao de tecnologia em
universidades: uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia
no Estado de Sao Paulo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.

240 EDQUIST, Charles. The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of
the art. In: DRUID conference, Aalborg. 2001, p. 4. Disponivel em: Microsoft Word - DRUID 2001-
Edquistl.doc (researchgate.net). Acesso em: 04.05.2021.
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As acdes e comportamentos desses diferentes atores sdo moldadas pelo contexto
institucional em que estdo inseridos, composto por leis, normas, regras e costumes que
funcionam como incentivos ou obstaculos a essas atividades e as interagdes que acontecem
dentro do sistema. Diante desse cenario, identificar os atores e institutos que participam e
influenciam no processo de inovagdo de determinada regido, pais e setor, bem com as atividades
e funcdes por eles exercidas, significa identificar os elementos chaves de um todo que se

apresenta coerente, a que a Edquist nomeou sistema de inovagdo.**!

Edquist ressalva que os sistemas de inovagdo nao se apresentam como teoria cientifica
formalmente desenvolvida, com hipdteses e proposi¢des bem definidas e testadas a partir das
analises de variaveis e de relagdes de causalidade. O autor prefere referir-se a uma abordagem
e analise de trabalho que se servem de diferentes perspectivas, apresentando-se como uma visao
mais complexa do processo inovativo que deve ser usada como um quadro conceitual para
formulagdo de andlises empiricas especificas sobre as condigdes concretas para a inovagao em
determinado pais, regido e setor de atividade. Desse modo, reconhece-se que diferentes areas
do conhecimento se tornam necessarias para entender a inovacdo como um processo real e
evolucionario: economia, direito, sociologia, histéria, ciéncia politica, administragao,

geografia, estatistica, psicologia, urbanismo, etc.>*

Sintetizando, nos sistemas de inovac¢ao, individuos e organizacdes exercem atividades
fundamentais para o desenvolvimento, difusdo e implementacao das inovagdes, sendo, portanto,
elementos chaves para o sistema. Como individuos e organizagdes atuam inseridos em uma
estrutura institucional que inclui os sistemas politico e legal, essas atividades sao estimuladas
ou dificultadas por institutos como leis, normas, regras e costumes. Depreende-se, entdo, haver
relacdes entre os elementos chaves para o sistema de inovacdo: entre atores do processo
inovativo e entre eles e o contexto institucional que os molda. Ainda, muitas das organizagdes
chaves criam novos institutos e até novas organizagdes para desempenho de atividades
especificas, e isso representa uma retroalimenta¢cdo do processo, apontada como caracteristica

fundamental para um sistema espontineo e auto organizado. Exemplo disso sdo os escritorios

241 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems_of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.

242 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 17-18. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.



100

de patentes criados pelo governo, por universidades e por institutos de pesquisa, bem como as

normas sobre patentes formuladas a niveis nacionais, regionais e internos de cada organizacao.

Os atores envolvidos podem exercer diferentes atividades e também mais de uma
atividade, o que variara conforme cada regido ou pais, e conforme o contexto institucional
vigente. Como ressalta Edquist, a relagdo entre organizagdes e atividades inovativas ¢ menos
direta, pois ha sobre ela a influéncia do arcabouco institucional que versa sobre “se”, “quando”
e “como” as instituicdes exercerao tais atividades. Nesse contexto, a universidade brasileira ¢
um exemplo importante, pois realiza diferentes agdes, com destaque para o ensino superior €

para a pesquisa basica, sendo também chamada hoje a desenvolver pesquisa aplicada e a

participar da cadeia de inovagdo com maior protagonismo.

O ensino superior € a pesquisa basica ja representavam sozinhos insumos fundamentais
a inovagdo, influenciando na formag¢dao de competéncias € no desenvolvimento de capital
humano, de conhecimentos e tecnologias. Ocorre que o conhecimento e a tecnologia precisam
ser implementados, gerando novos valores para a economia e sociedade. A etapa de
implementagao costuma se revestir de complexidades, demandando soma de esforcos,
colaboragdes e aproximacgdes para o compartilhamento e circulacdo de informacdes e
conhecimentos necessarios ao desenvolvimento aplicado; ou mesmo para a transferéncia do

conhecimento e da tecnologia para o contexto de aplicagao.

A capacidade inovativa de um pais foi apontada como sendo a capacidade desse pais
produzir e comercializar conhecimento e tecnologia para o mundo. Essa competéncia ¢
influenciada diretamente pelo arcabouco institucional que age sobre ela, e no qual ela se
desenvolve. Com isso, fala-se por exemplo nos investimentos realizados em P&D, nas escolhas
politicas quanto a extensdo e limites dos direitos de propriedade intelectual, quanto a
participacdo das instituigdes académicas de ciéncia e tecnologia na pesquisa desenvolvida
dentro do pais, quanto ao relacionamento existente entre tais institui¢cdes e o setor privado para
a transferéncia do conhecimento e da tecnologia, e ainda quanto ao estoque de conhecimento

existente.2*?

Quer dizer, uma implicagdo direta da interface entre pesquisa € inovagao € a conexao

entre a academia e a pesquisa € as empresas que se voltam para a difusdo e implementacao da

243 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 17-18. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.
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inovagdo. Tais empresas geralmente apresentam uma necessidade vital de colaboragdo e
relacionamento com universidades e institutos de pesquisa, € nesse ponto os governos podem
influenciar diretamente com a criagdo de normas e de organizagdes voltadas para essa
aproximacao — estimulando ou obstaculizando. Nesse contexto, destaca-se no Brasil a Lei de

Incentivo a Inovacgado, n° 10.973 de 02 de dezembro de 2004.

4.2. O DIREITO DE PATENTE NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA LEI
BRASILEIRA DE INCENTIVO A INOVACAO

O primeiro deposito de pedido de patente feito por uma universidade no Brasil ocorreu
em 1979, através da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ. Até o fim dos anos de
1980, a atividade de patenteamento por universidades brasileiras foi quase inexistente, e até os
anos 2000, essa atividade se mostrou irregular, com bem menos protagonismo dessas
institui¢des que o percebido nos ultimos anos.>** As primeiras universidades a estabelecerem,
ainda na década de 1980, normas internas sobre direitos de propriedade intelectual e a criarem
departamentos internos para apoio as atividades de patenteamento foram a Universidade de Sao

Paulo (USP) e a Universidade de Campinas (Unicamp).

A Universidade do Estado de Sao Paulo (Unesp) estabeleceu suas primeiras normas
internas em 1991, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMGQG) criou seu primeiro
departamento interno para inovacdo e transferéncia de tecnologia em 1997, a Universidade
Federal de Sao Paulo (Unifesp) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) também se
anteciparam a Lei de Inovacao, estruturando normas e 6rgaos internos em 2001. A Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar) se

estruturaram institucionalmente para tais atividades em 2003.

Até esse periodo existia uma deficiéncia de coeréncia e seguranga juridica na legislagao
do pais quanto aos temas de inovagado e, principalmente, de utilizagdo e comercializacdo dos
direitos de propriedade industrial pelas universidades.?*’ Isso significa dizer que a estrutura

institucional brasileira para os desenvolvimentos de inovagdo ¢ relativamente recente, com

244 POVOA, Luciano Martins Costa. Patentes de universidades e institutos piblicos de pesquisa e a
transferéncia de tecnologia para empresas no Brasil. 2008. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciéncias
Econdmicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponivel em: Formatese para dissertao e tese (ufmg.br).
Acesso em: 04.05.2021.
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depositos das universidades publicas paulistas (1995-2006). In: Ciéncia da Informacéo, v. 38, n. 2, p. 9-18, 2009,
p. 11-12. Disponivel em: University patents: analysis of the deposits of paulista public universities (1995-2006)
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destaque para a Lei de Inovagdo, n® 10.973 de 02 de dezembro de 2004, seu respectivo Decreto
regulamentador, n® 5.563, de 11 de outubro de 2005, e para a Lei do Bem, n® 11.196/2005 —
lembrando que a atual Lei de Propriedade Industrial, n® 9.279, foi promulgada em 14 de maio

de 1996, portanto oito anos mais cedo.

A Lei de Inovagdo de 2004, alterada posteriormente pela Lei n® 13.243, de 2016, e pelo
Decreto n® 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, buscou trazer instrumentos de incentivo para
atividades de ciéncia, tecnologia e inovagao no pais, definindo regras gerais para a participagao
e relacionamento dos principais atores envolvidos com o processo de inovagdo. Uma de suas
principais novidades foi a previsdo legal expressa para criagdo de Nucleos de Inovacdo

Tecnologica nos ambientes académicos do pais — NIT.

Os incentivos e as regras gerais trazidas pela Lei e o estabelecimento paulatino dos NIT
dentro das universidades brasileiras sao apontados como trés dos principais fatores para uma
mudanca de paradigma no cendrio de depositos de pedidos de patentes realizados por
universidades no Brasil, ao lado da atualizacdo das legislagdes nacionais relativas a propriedade
intelectual e do crescimento na intensidade das atividades de P&D no pais, puxado por sua vez
pelo aumento consideravel, na época, do financiamento publico destinado aos programas de
pos-graduacdo, o que refletiu em um aumento no niimero de novos pesquisadores ativos e de

novos doutores.>*¢

Em sintese, a Lei de Inovagao foi editada com o objetivo de estabelecer regras gerais
sobre o ambiente inovativo do pais, harmonizando o assunto com o tema e a legislagdao da
propriedade intelectual, e atraindo de vez a universidade para o ntcleo de agentes da inovagao.
Na esteira do caminho entdo aberto, as universidades do pais comecaram a estabelecer algum
tipo de normatizacao interna sobre propriedade intelectual e inovagdo, como forma de atender
as determinagdes da recente legislagdo e regulamentar seus contextos particulares de acordo
com o que previsto e estabelecido pelas regras gerais recém editadas em ambito federal.
Importante dizer, em que pese os exemplos referidos de universidades que se anteciparam a Lei
de Inovacdo, esta, como regra geral, serviu de fio condutor para o inicio e aceleracdo da
estruturagao institucional das universidades nacionais no tocante aos temas de inovagao e de

protecao do conhecimento.

246 POVOA, Luciano Martins Costa. Patentes de universidades e institutos piblicos de pesquisa e a
transferéncia de tecnologia para empresas no Brasil. 2008. Tese de Doutorado. Faculdade de Ciéncias
Econdmicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponivel em: Formatese para dissertao e tese (ufmg.br).
Acesso em: 04.05.2021.
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No caso da UFAL, a Instru¢cdo Normativa 01/2008 — IN 01/2008 PROPEP/UFAL (Pr6
Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduacdo), foi editada em 03 de setembro de 2008 para dispor
“sobre a propriedade e a gestao de direitos relativos a Propriedade Intelectual e de Inovagao no
ambito” da universidade — portanto, quatro anos ap6s a publicacao da Lei de Inovagdo. De
acordo com o contexto nacional e seguindo as determinagdes da lei geral de 2004, a referida
Instru¢@o Normativa, que foi editada conforme Estatuto e Regimento Geral da UFAL, também
criou oficialmente o Nucleo de Inovagdao Tecnoldgica da universidade — NIT/UFAL, ja
contando previamente com a aprovacdo do Conselho Universitirio — CONSUNI/UFAL,

formalizada na Resolu¢do 15/2008, de 10 de margo de 2008.24

A Lei de Inovagdo anuncia trazer ao sistema juridico brasileiro medidas de “incentivo a
inovagao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitagao
tecnologica, ao alcance da autonomia tecnologica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional do Pais”. Percebe-se uma evidente harmonia da disposicdo legislativa
inaugural com a cldusula finalistica presente no artigo 5°, XXIX, referente aos direitos de
propriedade industrial. Dentre os fundamentos constitucionais apontados no diploma, destaca-
se os artigos 218, 219 e 219-A da Constitui¢ao Federal, que regem o capitulo referente a

Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo, definidas como matérias prioritarias para o pais.

Ainda no artigo 1°, a Lei elenca seus principios regentes, dentre os quais a consagragao
mais uma vez da promogao das atividades de ciéncia e tecnologia como estratégia fundamental
para o desenvolvimento economico e social do Pais. De modo continuo as disposi¢des
preliminares, percebe-se que a legislacao foi estruturada em trés eixos principais. O capitulo II
disciplina os termos legais para que os governos de todos os entes federativos, bem como suas
respectivas agéncias de fomento, proporcionem estimulos a construcdo de ambientes
especializados e cooperativos de inovagao, buscando promoverem a articulagdo, a colaboragao
€ a interagdo para a inovagao entre os setores publico e privado, entre empresas, ICT e entidades
privadas sem fins lucrativos. Percebe-se a presenca da ideia de formagdo de um ambiente
harmoénico composto por entidades variadas que se relacionam de modo cooperativo, algo
semelhante ao que revela a literatura referente aos sistemas de inovacdo. A disciplina ¢
orientada para duas frentes de trabalho: constituicido de “aliancas estratégicas” e

“desenvolvimento de projetos de cooperagdo”. Ademais, estabelece instrumentos diversos e

247 Disponiveis em: Inovagdo Tecnoldgica — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em: 04.05.2021.
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determina trés objetivos: realiza¢ao de P&D, geracdo bem sucedida de inovagao, e transferéncia

e difusdo de tecnologia.

O capitulo III e o capitulo IV trazem ordens de estimulo as atividades de inovacao nas
ICT e nas empresas, respectivamente. Com esses trés eixos principais, o diploma se aproxima
do modelo tedrico da hélice triplice para inovagdo, com suas trés esferas institucionais
principais — governo, universidade e setor produtivo — e os espagos de sobreposi¢des formados
entre elas. Ainda, soma-se aos eixos principais o capitulo V, a respeito das possibilidades de
apoio aos inventores independentes por parte do governo e das ICT publicas, e o capitulo VI,
relativo a fundos de investimentos voltados para inovacdo, sobre os quais a Lei se limitou a
delegar competéncia a Comissdo de Valores Mobilidrios para regulagdo por meio de normas

complementares.

Retomando os principios da Lei, destaca-se o fortalecimento das capacidades
operacional, cientifica, tecnoldgica e administrativa das ICT, os incentivos a transferéncia de
tecnologia, e a atragdo de inventores independentes as atividades das ICT e da industria. Cabe
observar ainda que, relacionado aos fatores determinantes de pressdes externas e internas para
novos arranjos institucionais das universidades mencionados nas paginas 84 a 87, o artigo
primeiro determina ainda a simplificacdo de procedimentos para gestao de projetos de ciéncia,
tecnologia e inovagdo, bem como a adog¢do de constante controle e avaliagdo de despenho,
buscando acelerar atividades de pesquisa no Pais por meio de mecanismos que pressionam 0s
seus profissionais a produzirem de modo mais comprometido com entregas e resultados,

reduzindo desse modo o espaco para o desinteresse cientifico.

E de se compreender a lei federal como um exemplo de elemento fundamental de um
sistema inovativo, enquanto ferramenta institucional que influencia diretamente as relagdes e
as interacdes que individuos e organismos travam entre eles, bem como as atividades que
desempenham. Como exp0s Edquist, os individuos e as organizagdes exercem as atividades que
conferem dindmica ao sistema, enquanto que a estrutura institucional fornece incentivos e
obstaculos que influenciam diretamente essas atividades, também cumprindo de modo

destacado o seu papel na dindmica do todo.

Outro ponto a se observar esta no artigo 2°, que define o NIT como a “estrutura instituida
por uma ou mais ICT, com ou sem personalidade juridica propria, que tenha por finalidade
gestao de politica institucional de inovac¢ao” e com competéncias minimas estabelecidas na lei.

Assim, o diploma sobre inovagao ¢ também um exemplo de como os proprios elementos podem
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criar ou eliminar outros organismos € institutos, em uma logica de retroalimentagdo e auto

organizagio preconizada pelo autor.?*®

A ndo linearidade, a espontaneidade e a auto organizacdo dos sistemas de inovagao
evidenciam que os seus processos sao reais € multicausais, de modo que cada sistema apresenta
uma dindmica propria de atividades mais ou menos relevantes para as fungdes que
desempenham. Como consequéncia, esses processos ndo podem ser conscientemente
desenhados ou planejados, mas diante da necessidade de avangar o conhecimento sobre as
atividades relevantes para os sistemas de inovagao, Edquist listou algumas agdes: a) esfor¢o em
pesquisa e desenvolvimento para criagdo constante de novos conhecimentos; b) atengdo e
investimento dedicados aos processos de ensino e aprendizagem para a elevagdo do grau de
educagao da populacao, de formagao e reproducao do capital humano, e de competéncias e
habilidades necessarias a pesquisa, desenvolvimento e¢ a inovagdo; ¢) formagdao de novos
mercados; d) articulagdo entre a exigéncia de qualidade na demanda e as atividades de producao
de novas mercadorias; e) criacdo e modificagdo de organizagdes que sejam necessarias ao
desenvolvimento de novos campos de inovagao, como agdes de empreendedorismo para novas
empresas ¢ de intraempreendedorismo para diversificagdio de empresas existentes; f)
multiplicac@o de institutos de pesquisa, agéncias publicas de fomento, escritérios de patentes e
outras organizagdes; g) dedicagdo para formacao de redes de contatos através de mecanismos
de mercado ou ndo, incluindo parcerias para trocas de conhecimento e aprendizado entre
organizagdes envolvidas no processo de inovacao; 4) criacdo e modificagdo de institutos
fundamentais para maiores incentivos € menos obstaculos, como por exemplo leis de
propriedade intelectual, leis tributérias, regulacao de atividades e leis de incentivos financeiros
para pesquisa e desenvolvimento; i) incentivos para incuba¢do de atividades inovadoras; j)
criacdo de mecanismos eficientes de financiamento de inovagao e de atividades que facilitem a
comercializacdo e a troca de conhecimento e aplicacdes; k) e atencdo dedicada ao
aprimoramento de atividades como transferéncia de tecnologia, comércio juridico e de

informacio.>*’

248 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 26. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems_of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.

24 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 20-21. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.
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Analisando a Lei de Incentivo a Inovag¢do no Brasil, € possivel reconhecer algumas das
atividades listadas no paragrafo anterior, evidenciando a conexdo entre o contexto teodrico
explorado e o contexto institucional brasileiro. Tratando especificamente das universidades e
ICT em geral, os artigos 6° e 7° tratam da possibilidade dessas celebrarem contratos para
transferir tecnologia e para obterem direitos de uso ou de exploracdo de criagdo protegida
juridicamente, incluindo-as, portanto, no cendrio de circulagdo de tecnologias através de

mecanismos tipicos de mercado, como o contrato.

Na mesma linha de atividades, o artigo 8° dispde sobre as possibilidades de as ICT
prestarem servigos técnicos relacionados a inovacgdo para instituigdes publicas ou privadas,
visando sempre a implementacao da ciéncia e da tecnologia no ambiente produtivo do pais e o
aumento de competitividade das empresas nacionais. E nitida a intengio legislativa de buscar a
articulacdo e o intercambio entre diferentes atores do sistema para difusdo de informagoes,
conhecimentos, habilidades e competéncias relevantes para os processos de inovagao, através
da troca de servicos de consultoria e assisténcia técnica especializada. Muitas vezes
subestimadas, essas atividades sdo fundamentais para a troca e compartilhamento de
conhecimentos e competéncias que fazem total diferenca na implementagao de uma inovagao

no mercado.

Também no mesmo sentido e ja buscando prever e estabelecer formas de financiamento
para as atividades de inovagao, o artigo 9° prescreve sobre a celebragao de parcerias de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo entre as ICT e instituigdes publicas ou privadas, indicando,
inclusive, a possibilidade de instituicdo de bolsas de estimulo a inovagdo para sujeitos
vinculados as instituicdes e que estejam envolvidos nas atividades abrangidas pelo acordo
eventualmente celebrado, com custeio da préoprio ICT a que sejam vinculados ou de fundacao
de apoio ou agéncia de fomento. Fundamental mencionar que o paragrafo terceiro desse artigo
regula a titularidade de eventuais direitos de propriedade intelectual originados no curso ou na
conclusdo de tais parcerias, estabelecendo que os direitos de exploracao, de licenciamento e de
transferéncia da tecnologia devem ser assegurados as partes envolvidas, mas facultando a ICT
ceder a totalidade desses direitos ao parceiro privado, com ou sem compensa¢do financeira,

desde que tais direitos sejam economicamente mensuraveis.

O artigo 11 regula as possibilidades de as ICT cederem direitos sobre as criagdes de sua
titularidade exclusiva, impondo a opinido do NIT e manifestacdo prévia e motivada do seu
orgdo ou da sua autoridade maxima. Se cedidos a terceiros, deverd haver remuneragao, mas, se

cedidos ao pesquisador criador para que exerca em seu proprio nome € sob sua inteira
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responsabilidade, poderd ser gratuita. Em todo caso, a Lei ressalta a observancia das legislagdes
pertinentes e das normas internas da institui¢do, destacando o movimento preconizado para
criacdo, modificacdo e harmonizacdo de institutos relevantes para o incentivo a difusdo e
implementag¢ao de inovagdes, bem como para a regulagdo dos relacionamentos entre atores

diferentes do sistema.

O artigo 13 assegura a participagcdo do criador nos ganhos econdmicos oriundos de
exploracdo de criagdo desenvolvida nas ICT, definindo ganhos econdmicos como “toda forma
de royalty ou de remuneragdo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes da exploragao
direta ou por terceiros da criagdo protegida”, deduzido as despesas, encargos e obrigagdes legais
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual, e, se explorada diretamente, também
deduzidos os custos de producao da ICT. Essa participacdo sera de no minimo 5% e no maximo
1/3 dos ganhos econdmicos auferidos pela ICT, os quais constituem receita base para tal
calculo, e devera ser efetuada dentro de prazo de um ano apds a sua realizagdo. Ainda, podera
haver reparticdo da participacdo legal garantida entre os membros da equipe de pesquisa

envolvida no desenvolvimento da criacao.

Vale destacar que os sistemas de inovacdo podem diferir quanto as organizacdes
protagonistas no desenvolvimento de P&D, bem como quanto as normas legais referentes aos
direitos de propriedade intelectual atribuidos a essas organizacdes e aos pesquisadores
envolvidos no desenvolvimento de criagdes intelectuais. Institutos privados de pesquisa e
departamentos de pesquisa de empresas e corporagdes podem ser protagonistas nas atividades
de P&D em determinados paises, enquanto que as universidades publicas e os institutos
publicos de pesquisa sdo mais relevantes em outros. A Alemanha ¢ um exemplo marcante do
primeiro caso, enquanto que a Suécia ¢ destacada no segundo. Esses paises ainda diferem
quanto a titularidade sobre direitos de patentes sobre invengdes oriundas de pesquisas
académicas. Edquist destaca que diversos paises vém experimentando regulagdes distintas
sobre titularidades de conhecimentos e tecnologias geradas nas universidades, acreditando que
esse ¢ um ponto de influéncia crucial para inibir ou estimular as atividades de patenteamento e

de comercializacdo de conhecimentos economicamente tteis.>>°

230 EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal of Science,
Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 19. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-

2/publication/241678040 Systems of Innovation Perspectives and Challenges/links/552d25cf0cf29b22c¢9c4b
832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf. Acesso em: 04.05.2021.
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No Brasil, os artigos 88 a 93 da Lei de Propriedade Industrial determinam que a
titularidade de patentes apenas pertencera ao empregado quando houver desenvolvido a
invengdo sem utilizacao de recursos, meios, dados, materiais, instalacdes ou equipamentos do
empregador, de modo desvinculado ao contrato de trabalho vigente. J& ao empregador, a
titularidade sobre patente ¢ garantida legalmente para a hipotese de a invengdo ter sido
decorrente do contrato de trabalho “que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva,
ou resulte esta da natureza dos servigos para os quais foi o empregado contratado”. A terceira
hipotese legal ¢ para quando, no siléncio do contrato, a invengdo tiver decorrido de uma
contribuicdo pessoal do funciondrio em concorréncia com a utilizacdo dos recursos, dados,

meios, materiais, instalagcdes ou equipamentos do empregador.

A Lei de Inovacao também traz um esforgo para incentivar a formacao de uma rede de
contatos através de mecanismos de mercado ou nao, incluindo agdes de trocas de
conhecimentos e de aprendizados entre individuos de diferentes organizagdes envolvidas no
processo de inovagio.?>! H4 dispositivos legais para gerar e modificar os organismos do sistema
de inovagdo, visando o desenvolvimento de novos campos de desenvolvimentos, difusdo e

implementagdes, através da cultura de empreendedorismo para criagdo de novas empresas.

O artigo 14 permite a cessao de pesquisadores publicos para colaborarem em outra ICT,
desde que observada a conveniéncia e a compatibilidade das atividades a serem desenvolvidas
com a natureza do cargo efetivo. O artigo 14-A fala sobre a possibilidade de pesquisadores
publicos com dedicacdo exclusiva realizarem atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovagdao em outra ICT ou em empresas, recebendo remuneracdes e participando de projetos
custeados com recursos oriundos da Lei de Inovacao, também observada a conveniéncia ¢ a
continuidades das suas atividades de ensino e pesquisa na ICT de origem. Ainda, o artigo 15
traz a possibilidade de pesquisadores publicos gozarem de licencas nao remuneradas
concedidas pela administragdo publica, com a finalidade de constituir empresas voltadas para a

inovacdo, fixando prazo de 3 anos prorrogéveis por igual periodo — essa possibilidade nao

251 O Forum Nacional de Gestores de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia (FORTEC) é uma iniciativa nacional

nesse sentido. O FORTEC “é¢ uma associacdo civil de direito privado sem fins lucrativos com duragdo
indeterminada, de representagdo dos responsaveis nas universidades, institutos de pesquisa, instituigdes gestoras
de inovagdo e pessoas fisicas, pelo gerenciamento das politicas de inovagdo e das atividades relacionadas a
propriedade intelectual e a transferéncia de tecnologia, incluindo-se, neste conceito, os nucleos de inovagao
tecnoldgica (NITs), agéncias, escritorios e congéneres”. As atividades sdo desenvolvidas “por meio da execugao
direta de projetos, programas ou planos de a¢des, da doagao de recursos fisicos, humanos e financeiros ou prestagao
de servigos intermediarios de apoio a outras organizagdes sem fins lucrativos e a 6rgaos do setor publico que atuam
nas areas de interesse da associagdo”. Nesse sentido, instituiu o Programa de Pds-Graduacdo em Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologia para a Inovagdo, que ocorre em rede nacional. Disponivel em: Sobre |
Forum Nacional de Gestores de Inovagéo e Transferéncia de Tecnologia (fortec.org.br). Acesso em: 20.09.2021.
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abrange o pesquisador publico em estagio probatdrio por exclusdo expressa do Decreto

9.283/2018.

Por fim, no artigo 15-A a legislagdo obrigou as ICT a constituirem politicas internas de
inovagao, regulando a organizagao e a gestdo dos processos que orientem a transferéncia de
tecnologia e a geracdo de inovagdo no ambiente produtivo, harmonizando-se com a politica
nacional de ciéncia, tecnologia e inovagdo, e também com a politica industrial e tecnologica
nacional. O paragrafo unico desse artigo veicula um perfeito resumo com clara convergéncia a
lista de atividades elaborada por Edquist e citada paragrafos acima, fixando em seus incisos
uma série de diretrizes para as regulamentagdes internas de ICT publicas, como a adogdo de
uma posicdo estratégica no ambiente produtivo local, regional e nacional, a busca por
empreendedorismo, incubagdo e participacdo em empresas, as atividades de extensdo
tecnologica e prestacao de servigos técnicos, o compartilhamento de recursos fisicos € humanos,
a busca por parcerias com empresas e outras entidades para desenvolvimento de novas
tecnologias, e destacadamente a gestdo da propriedade intelectual e da transferéncia de
tecnologia, inclusive para desenvolvimento de acdes institucionais de capacitacao de recursos

humanos nessas areas, obrigando nesse cenario a institucionalizagdo e a gestao de um NIT.

O artigo 16 determina que os NIT poderdo ser proprios ou compartilhados com outras
ICT, fixando um rol de competéncias minimas a serem atribuidas a esses o6rgaos, dentre as
quais: zelar pela manuteng¢do da politica institucional de estimulo a prote¢do das criagdes,
licenciamento, inovagao e outras formas de transferéncia de tecnologia; avaliar e classificar os
resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposi¢des
legais; opinar pela conveniéncia e promover a prote¢ao das criagdes na instituicdo; desenvolver
estudos de prospeccdo tecnologica e de inteligéncia competitiva no campo da propriedade
intelectual, de forma a orientar as acdes de inovagao da ICT; desenvolver estudos e estratégias
para a transferéncia de inovacao gerada na ICT; e negociar e gerir os acordos de transferéncia

de tecnologia oriunda da ICT.

O NIT tem um grande destaque na Lei de Inovagdo, sendo apresentado como uma das
grandes novidades que evidencia as novas atividades a serem desenvolvidas pelas universidades
do pais, dentre as quais o desenvolvimento de tecnologias patentedveis e comercializaveis. Com
a obrigatoriedade para sua institui¢do e estruturacdo, a legislacdo incluiu definitivamente as
universidades e demais institui¢des de ciéncia e tecnologia como protagonistas do processo de
inovagdo, pressionando de vez essas organizacdes a adaptarem suas missoes, fungdes e

atividades a um novo contexto, na linha do que exposto na subsec¢do anterior.
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4.3. ODIREITO DE PATENTE NO CONTEXTO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALAGOAS

A consulta a norma interna da UFAL revela um arranjo institucional coerente e
harmodnico com o que estabelecido nas regras gerais da Lei de Inovagdo. A leitura de ambas as
legislagdes permite identificar os elementos teodricos tanto do modelo de hélice triplice para
inovacdo, quanto do modelo de sistemas de inovag¢ao ja referidos, evidenciando a utilidade de
previamente compreender qual o contexto tedrico em que o tema das patentes académicas esta

inserido.

De inicio, refletindo de algum modo o percurso evolucionario das fun¢des universitarias
tratado também nessa se¢ao do trabalho, com conflitos constantes entre a ampliacao das missdes
académicas e a preservacdo da autonomia e independéncia da universidade e pesquisa
cientifica, a IN 01/2008 PROPEP/UFAL consagra ja nos seus “considerandos” a autonomia
universitaria constitucionalmente prevista no artigo 207 da Carta e também na legislacao
infraconstitucional, como artigos 53 e 54 da Lei n° 9.394/1996.%5? Logo apds, anuncia atender
internamente de modo necessario as legislagdes referentes a propriedade intelectual no Brasil,
bem como de delegar competéncias internas para descentralizar agdes e para buscar celeridade
e simplificacdo nos procedimentos e iniciativas internas para o desenvolvimento de inovagao
tecnologica, prote¢do da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia — portanto, a
norma ressalta ja nas suas disposig¢des inaugurais a conexao intima entre temas como inovacgao,

propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia.?>?

No momento de instituir o NIT e definir suas competéncias, a instru¢do evidencia o
arranjo mencionado ao determinar as tarefas de “implementar, consolidar e zelar pela
manutencdo da politica institucional de estimulo a protecdo das criagdes, licenciamento,

inovagao e outras formas de transferéncia de tecnologia”. A missao do nucleo passa, entao, por

252 Constitui¢iio da Reptiblica Federativa do Brasil de 1988. “Art. 207. Art. 207. As universidades gozam de
autonomia didatico-cientifica, administrativa e de gestdo financeira ¢ patrimonial, ¢ obedecerdo ao principio de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensdo.” Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07.12.2020. Lei n® 9.394 de 20
de dezembro de 1996. “Art. 53. No exercicio de sua autonomia, sdo asseguradas as universidades, sem prejuizo
de outras, as seguintes atribui¢des: [...] Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Publico gozardo, na forma
da lei, de estatuto juridico especial para atender as peculiaridades de sua estrutura, organizacdo e financiamento
pelo Poder Publico, assim como dos seus planos de carreira e do regime juridico do seu pessoal.” Disponivel em:
L9394 (planalto.gov.br). Acesso em: 04.05.2021.

233José Roberto Amadei € Ana Lucia Vitale Torkomian resumem essa conexao intima entre os assuntos ressaltando
que o titulo de patente proporciona seguranca juridica para a negociag¢do e comercializagdo de invengdes, o que
por sua vez representam transferéncias de tecnologias para efetiva implementagao no setor produtivo. AMADEI,
José Roberto Placido; TORKOMIAN, Ana Lucia Vitale. As patentes nas universidades: analise dos depdsitos das
universidades publicas paulistas (1995-2006). In: Ciéncia da Informacio, v. 38, p. 9-18, 2009.
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prospectar tecnologia no ambito de atuacdo da universidade, avaliando e classificando os
resultados das pesquisas desenvolvidas pela instituicdo e com a instituicdo, sempre visando as
oportunidades de transferir tais frutos para setores capazes de difundi-los e implementa-los, ou
de celebrar parcerias com a mesma finalidade, certificando-se previamente das possibilidades,
necessidades e conveniéncia de protegdes juridicas para esses trabalhos. Note-se que a norma
deixa claro que além de avaliar a conveniéncia e a viabilidade da protecdo juridica de
conhecimentos e tecnologias, o nucleo deve promover e diligenciar condigdes para a sua
transferéncia, estimulando e promovendo as condigdes necessarias para a exploracao

econodmica das criagdes de titularidade da universidade.?>*

Em consonéncia com a busca do legislador por estimular a articulagdo entre diferentes
atores do sistema inovativo através da Lei de Inovagao, a IN 01/2008 PROPEP/UFAL trata nos
artigos 11 a 13 dos incentivos para a formagao de ambientes especializados e colaborativos de

inovacdo, incentivando a cooperacdo da universidade com empresas nacionais, outras ICT e

254 Universidade Federal de Alagoas. Instrucio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 7° Compete ao
NIT, além de suas atribuigdes constantes dos Arts. 1° e 2° da Resolugdo 15/2008-CONSUNI/UFAL: 1 —
implementar, consolidar e zelar pela manutengdo da politica institucional de estimulo a prote¢do das criagdes,
licenciamento, inovagdo e outras formas de transferéncia de tecnologia; II — fazer prospecgao tecnologica, avaliar
e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposi¢des da
Lein 10.973/2004, e o Decreto n°® 5.563/2005 que a regulamento; III — avaliar solicitag@o de inventor independente
para a adogdo de invengdo na forma do art. 23, do Decreto no 5.564/2005, compreendendo o seguinte: a) ao
inventor independente que comprove depdsito de pedido de patente é facultado solicitar a adog@o de sua criagao
pela Universidade, por intermédio do Nucleo, que decidiré, ouvido o CPII quanto a conveniéncia e oportunidade
da solicitacdo para futuro desenvolvimento, incubagdo, utilizagdo e industrializacdo pelo setor produtivo; b) o
projeto de que trata a alinea anterior pode incluir, entre outros, ensaios de conformidade, construg@o de prototipo,
projeto de engenharia e analises de viabilidade econémica ¢ de mercado; ¢) a invengao sera avaliada pelo NIT, o
qual submetera o projeto a Administragdo Superior da UFAL, para decidir sobre a sua adogdo, mediante contrato;
d) o NIT informara ao inventor independente, no prazo maximo de seis meses, a decisdo quanto a adogdo a que se
refere a alinea “a”, do inciso III, deste artigo; ¢) adotada a invenc¢@o, o inventor independente devera, mediante
contrato, compartilhar os ganhos econdmicos auferidos com a exploragdo industrial da invengdo protegida; f) o
NIT dara conhecimento ao inventor independente de todas etapas do projeto, quando solicitado; g) cabe ao inventor
independente a responsabilidade sobre redagdo e deposito de suas criagdes. [V — manifestar-se pela conveniéncia
e promover o pedido de registro ou de patente no 6érgdo competente e acompanhar o processo de protec¢ao, nacional
e/ou internacional, das criagdes desenvolvidas na Instituicdo, e o seu licenciamento, ouvido o CPII quando
pertinente; V — promover as acdes de transferéncia de tecnologia, licenciamento, industrializacdo e
comercializa¢do, direta ou indiretamente, mediante celebragdo de instrumentos contratuais e congéneres, ¢
diligenciar toda e qualquer inciativa que vise esse proposito, inclusive atribuir valor financeiro ou econémico as
criagdes, ou providenciar parecer técnico de terceiros neste sentido; VI — opinar quanto a conveniéncia de
divulgacdo das criagdes desenvolvidas na Instituicdo, passiveis de protegdo intelectual; VII — acompanhar e zelar
pela manutencio e defesa dos titulos de Propriedade Intelectual da Instituigio; PARAGRAFO UNICO. Ficara a
critério do NIT a aceitagdo, mediante justificativa fundamentada e ouvido o CPII, das solicitagdes oriundas de
inventores, observados os seguintes pressupostos: a- quando a cria¢do originar-se de inventor independente, ndo
sera cabivel qualquer recurso contra decisdo que negar a sua aceita¢do; b- quando a criacdo originar-se de criador
ou pesquisador publico, serdo admitidos os recursos previstos no Regimento Geral da Universidade; e c- nenhum
ressarcimento sera devido, pela Universidade, em razdo da negativa de aceitacdo de criacdo suscetivel das agdes
previstas neste artigo. Art. 8° - Cabera ao Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica da UFAL, na medida do interesse da
Universidade, exercer e fazer cumprir as disposi¢des desta Instrugdo Normativa, estimular e promover a prote¢ao
juridica e a exploragdo econdmica das criagdes da UFAL”. Disponivel em: 2008-10 Instru¢ao Normativa NIT.pdf
— Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.
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organizagoes de direito privado sem fins lucrativos e voltadas para pesquisa e desenvolvimento.
Prevé também a busca por formagao de projetos e redes nacionais e internacionais de pesquisa
tecnoldgica, bem como por participacdo e implementacao de agdes de empreendedorismo e

inovagao, como criagdo de incubadoras e parques tecnoldgicos.

Nesse ponto especifico, a UFAL ja havia criado, em 09 de novembro de 1999, a
Incubadora de Empresas de Alagoas (INCUBAL) para prospecc¢ao, criagdo e desenvolvimento
de novos negocios advindos do ambiente da pesquisa e desenvolvimento do estado. Além do
pioneirismo da INCUBAL, a universidade conta com outras iniciativas, como a do Nucleo
Espaco Gente (NEQG), incubadora destinada a fomentar o empreendedorismo no ambito de
projetos tradicionais e sécio culturais. A Incubadora Tecnoldgica de Economia Solidaria
(ITES), com atuagdo voltada para o desenvolvimento e incubagao de redes locais de economia
solidaria por meio de tecnologias sociais € de gestao coletiva dos bens comuns, com sede em
Campus da universidade localizado no municipio de Arapiraca — portanto, j& resultado do
importante processo de interiorizacdo da instituicdo, buscando atender as necessidades e
potencialidades das comunidades de toda a regido. E, por fim, a Incubadora de Tecnologia
Social da FEAC (ITES-FEAC), iniciativa originada na Faculdade de Economia, Administragao
e Contabilidade da UFAL, e que busca também promover a inovagdo em tecnologia social de

projetos e negocios estruturados no cooperativismo.?>>

Nesse mesmo ambito de agdes também tem destaque o Programa de Melhoramento
Genético da Cana de Actcar da UFAL (PMGCA), que conta com resultados consistentes nos
temas de prote¢do juridica do conhecimento e tecnologia gerados com participacao da
universidade, bem como de transferéncia de tecnologia e inova¢do. O PMGCA ¢ desenvolvido
na esteira da Rede Interuniversitdria para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético
(RIDESA), um amplo trabalho desenvolvido em rede nacional e que envolve universidades e

setor produtivo, pautado, portanto, nas premissas de cooperacio e trabalho estratégico.?®

25 Disponivel em: Incubadora de Empresas de Alagoas - INCUBAL — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br).
Acesso em: 04.05.2021.

236 O programa ¢ originado do PLANALSUCAR (Programa Nacional de Melhoramento da Cana de Agucar),
instituido em 1971 pelo Instituto do Agticar e do Alcool (IAA), enquanto érgio interno do Ministério da Industria
e Comércio. O escopo do projeto passava pela melhoria dos rendimentos da cultura de cana de agticar a partir da
estruturacdo de um so6lido aparato de pesquisa cientifica e tecnoldgica agroindustrial distribuido entre os estados
produtores. O estado de Alagoas representava uma das cinco Coordenadorias regionais do projeto original e a
Universidade Federal de Alagoas foi posteriormente uma das institui¢des universitarias que incorporou unidades
do PLANALSUCAR, quando de sua extingdo, ¢ formaram o RIDESA. Cf.: RIDESA: Historia. Acesso em:
21.09.2021.
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No ambito dessas iniciativas, a norma interna prevé a possibilidade de
compartilhamento de laboratorios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalagdes
fisicas da universidade, desde que as acdes estejam voltadas para a inovagao tecnologica e nao
prejudique suas atividades fins — ressalva legal onde se pode perceber busca por protecao e
preservagdo das missdes académicas tradicionais. Esse compartilhamento podera se dar com
microempresas, empresas de pequeno porte, empresas nacionais e organizacdes de direito
privado sem fins lucrativos que se voltem a pesquisa e desenvolvimento, mediante adogdo e
divulgacao de critérios e requisitos técnicos e de prioridade, bem como garantia de igualdade

de oportunidades a interessados.

A mengdo expressa a inovacao “tecnoldgica” pode ser analisada de forma critica para
uma interpretacao juridica mais ampla — corroborada at¢ mesmo na diversidade das iniciativas
de incubadoras da UFAL, como o NEG e a ITES. E que, conforme aponta Edquist, nos estudos
e politicas sobre inovagdo, hd uma tendéncia em focar mais nos processos e produtos
tecnoldgicos provenientes das ciéncias naturais, bioldgicas, da satide e engenharias. Porém, a
inovagdo nao deve ser entendida como sindnimo de transformagdes ou rupturas tecnologicas
em sentido estrito, mas sim como toda e qualquer criagdo com novo significado econdmico,
consistindo em novidades absolutas ou em novas combinacdes de elementos ja existentes,
normalmente realizada por empresas, mas também empreendida por individuos e outras
organizagdes — portanto, algo mais amplo. O autor explica que a inovagado ¢ uma questao sobre
0 que ¢ produzido e sobre como ¢ produzido, representando, entdo, produtos e processos,
tecnologicos em sentido estrito ou nao, redutiveis a algo tangivel ou ndo. Nesse cenario, as
inovagdes que persistem como intangiveis apds a sua implementagdo e utilizagdo ndo podem
ser desconsideradas, pois sdo igualmente fundamentais para o crescimento economico, para a

geracdo de emprego e para o aumento de competitividade de mercados e empresas.?’

Do artigo 14 ao artigo 16 a Instrucdo Normativa estabelece e regula os estimulos a
participagdo direta da universidade nos processos de inovacao, determinando ja no artigo 14 o
compromisso da instituicdo em celebrar contratos de licenciamentos e outras formas de
transferéncia de tecnologia. Ordena que o NIT/UFAL seja sempre ouvido previamente, obriga
a realizacdao de licitacdo, nos termos do artigo 24, XXV, da Lei n°® 8.666/93, e reproduz a

ressalva de dispensa de licitacdo da mesma lei, regulando as particularidades desses casos

27 EDQUIST, Charles. The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account of the state of
the art. In: DRUID conference, Aalborg. 2001, p. 6-8. Disponivel em: Microsoft Word - DRUID 2001-
Edquistl.doc (researchgate.net). Acesso em: 04.05.2021.
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dentro do ambito especifico da norma. Em vista disso, impde a publicacdo prévia de edital que
fixe os critérios para a qualificacdo e escolha do contratado sempre que estiver presente clausula
contratual de exclusividade, com descricdo detalhada do objeto do contrato, condi¢des para a
contratagdo, como comprovagao de regularidade juridica e fiscal do interessado, qualificagao
técnica e econdmico-financeira para a exploracdo da tecnologia, prazos e condi¢des para a
comercializa¢do efetiva da cria¢do, além de critérios técnicos objetivos para qualificagdo da
contratacdo mais vantajosa, consideradas as especificidades da criagdio e o objeto do contrato.>®
Vélido mencionar mais uma passagem que expressa a importancia da efetivagao da exploracao
da tecnologia protegida e comercializada, prevendo a norma interna a possibilidade de
resolucdo do contrato celebrado quando ndo se verificar tal desempenho pela empresa
contratada.

Na linha do que estabelece os artigos 8° e 9° da Lei de Inovagdo, o artigo 17 da IN
01/2008 PROPEP/UFAL regula a possibilidade de prestagdo de servicos de inovacao
tecnologica por parte da universidade a instituigdes publicas ou privadas. A norma interna
regula as particularidades no ambito da institui¢do, mas de modo geral repete as disposi¢des da
Lei federal, prevendo inclusive a possibilidade de remuneracao dos servidores envolvidos na
prestagdo de servicos através de recursos arrecadados pela atividade desenvolvida, seja pela
universidade, seja por instituicio de apoio.?’

Através do artigo 19, a norma interna impde a comunidade académica o dever de
comunicar a universidade sobre quaisquer criagdes intelectuais passiveis de protecao e
comercializacdo. A titularidade da UFAL sobre criagdes intelectuais pode decorrer da atuagao
dos seus recursos humanos no processo de desenvolvimento, do uso da sua infraestrutura fisica
ou da aplicacdo de dotagdes orcamentarias com ou sem utilizagdo de dados, meios, informagdes
ou equipamentos da universidade, observando, portanto, o disposto nos artigos 88 a 93 da Lei
de Propriedade Industrial. Ainda, ¢ possivel a co-titularidade com outras instituigdes ou
empresas, nacionais ou estrangeiras, sendo obrigatdrio nesses casos a previsdo contratual
expressa das obrigacdes e dos percentuais atribuidos a cada parte, bem como a indicagdo de

todos os envolvidos como depositantes.?®°

258 A UFAL ja langou duas chamadas publicas em seu sitio eletrdnico para transferéncia de tecnologia por meio
de licenciamento ou cessdo de direitos de exploracdo de tecnologia patenteada. No entanto, essas duas
oportunidades ndo contaram com empresas interessadas. Ufal consegue patente nos Estados Unidos para pomada
que cura infec¢des do HPV — Universidade Federal de Alagoas. Acesso em: 20.09.2021.

239 Essa remuneragdo ndo incorpora o saldrio do servidor e ndo pode ser acumulada com bolsas de estimulo a
inovagdo previstas no artigo seguinte e voltadas para parcerias celebradas com a finalidade de realizar pesquisa e
desenvolvimento junto com institui¢des publicas ou privadas.

260 Universidade Federal de Alagoas. Instrugio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 19. Todas as
pessoas referidas no art. 4° desta Instrugdo Normativa, deverdo comunicar a Universidade suas criagdes intelectuais
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Esses requerimentos e depdsitos sdo de incumbéncia do NIT/UFAL, que contard com a
possibilidade de contratar escritorio especializado na matéria sempre que as especificidades de
cada caso assim demandarem.?¢! Deverdo ser sempre indicados como autores os pesquisadores
responsaveis pela criacdo, ¢ os custos decorrentes do procedimento e da manutengdo da
titularidade serdo atribuidos a institui¢do, observando-se as disposi¢des contratuais nos casos
de co-titularidade com outras organizagdes.?> O NIT/UFAL devera observar analises prévias
do interesse da Universidade no pedido de protecao juridica, levando em conta “a viabilidade

de exploragio comercial do produto ou processo desenvolvido pelo criador”.?®® Quando tais

passiveis de serem protegidas e comercializadas, obrigando-se a manter segredo sobre as mesmas ¢ a apoiar as
acdes da Universidade com vistas a protecdo juridica e a exploragdo econOmica pertinentes. §1° A obrigacdo de
manter segredo, de que trata este artigo, estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de criagdo intelectual,
até o deposito de pedido de patente, assegurando protecdo juridica. §2° A defini¢ao da viabilidade e prioridade de
prote¢do, no Brasil e/ou no Exterior, contard com o parecer do Comité de Propriedade Intelectual e Inovagao. [...]
Art. 23. Sera propriedade da Universidade a criag¢do intelectual de que trata o inciso VI do art. 3° desta Instrugao
Normativa, desenvolvida no seu ambito, decorrente da atuagdo de recursos humanos, ou do uso da infra-estrutura
fisica, ou da aplicacdo de dotagdes orcamentarias com ou sem utilizacdo de dados, ou de meios, informagdes e
equipamentos da Instituicdo, independentemente da natureza do vinculo existente com o criador. PARAGRAFO
UNICO — O direito de propriedade referido no caput deste artigo poderé ser exercido em conjunto com outras
instituigdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo ser fixado expressamente o percentual e as obrigagdes
das partes no instrumento contratual celebrado entre as mesmas. Art. 24. A criagdo intelectual desenvolvida
parcialmente fora da Universidade por pessoas mencionadas no art. 4°, incisos I, II e III desta Instrugdo Normativa,
mas que tenha utilizado recursos ¢ instalagdes da Universidade, pertencera as instituicdes envolvidas, através da
atividade do criador. §1° No caput deste artigo o termo recursos inclui recursos humanos e engloba quaisquer
formas de apoio oferecidas pela UFAL aos seus pesquisadores. §2° As instituigdes envolvidas celebrardo convénio
ou contrato regulando os direitos de propriedade e as condi¢cdes de exploragdo da criagdo. Art. 25. Nos casos de
criagdo intelectual resultante de projeto ou atividade financiada ou realizada em conjunto com outras instituicdes
ou empresas, nacionais ou estrangeiras, figurardo como depositantes ou requerentes a Universidade e as demais
entidades, sendo a divisao dos direitos de propriedade e as condi¢des de exploracao estabelecidas em conformidade
com o que dispuser o contrato ou convénio firmado entre as partes. PARAGRAFO UNICO: Enquadram-se nas
situagdes previstas neste artigo, os servidores afastados para formagédo ou aperfeicoamento.”. Disponivel em: 2008-
10 Instrugdo Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.

261 Essa contratacio chegou a ocorrer, por exemplo, no processo de pedido da patente intitulada “COMPOSICAO
FARMACEUTICA PARA TRATAMENTO DE INFECCOES HPV UTILIZANDO EXTRATOS DE
BARBATIMAO”, junto ao escritorio de patentes dos Estados Unidos da América (USPTO na sigla em inglés)
com o titulo. Ufal consegue patente nos Estados Unidos para pomada que cura infec¢des do HPV — Universidade
Federal de Alagoas. Acesso em: 20.09.2021.

262 Universidade Federal de Alagoas. Instru¢io Normativa 01/2008 —- PROPEP/UFAL. “Art. 26. O Nucleo de
Inovacdo Tecnologica da UFAL -NIT/UFAL incubir-se-4 do requerimento ¢ acompanhamento dos pedidos de
protecdo da criagdo intelectual — INPI e a outros 6rgaos encarregados de registrar a propriedade intelectual no Pais
e no exterior. Paragrafo unico: Para fins previstos neste artigo, a Universidade podera contratar escritorio
especializado na matéria, sempre que as exigéncias ou especificidades da cria¢do intelectual assim o
determinarem.”. Disponivel em: 2008-10 Instru¢do Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas
(ufal.br). Acesso em 04.05.2021.

263 Universidade Federal de Alagoas. Instru¢io Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 29. A anélise do
interesse da Universidade no pedido de protecdo da criagdo intelectual devera levar em conta a viabilidade de
exploracdo comercial do produto ou processo desenvolvido pelo criador, através de parecer do Comité de
Propriedade Intelectual e Inovagdo. §1° - Caso o parecer do Comité de Propriedade Intelectual e Inovagdo seja
desfavoravel ao pedido de requerer a respectiva protegdo, cedendo gratuitamente ao pesquisador o direito de fazé-
lo em seu nome e abdicando de quaisquer ganhos econdmicos sobre o produto ou processo. §2° - No caso de
abdicac¢ao de direitos referidos no paragrafo anterior, o nome da Universidade ndo podera ser vinculado ao produto
ou processo em questdo, seja no processo de protecdo ou eventual licenciamento, transferéncia, produgdo ou
comercializagd@o. §3° - O exercicio do direito de que tratam os paragrafos anteriores, ndo podera conflitar com as
normas que regulamentam as atividades de docentes em regime de dedicagdo exclusiva e as referentes as atividades
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analises concluirem pelo desinteresse da instituicdo na protecdo juridica da criagdo intelectual
avaliada, a Universidade podera renunciar ao seu direito de requerer a protecdo juridica,
cedendo-o gratuitamente ao pesquisador e abdicando de quaisquer ganhos econdmicos sobre a
criagao.

Do artigo 30 ao artigo 33 a IN 01/2008 PROPEP/UFAL trata da exploracdo dos
resultados das criagdes intelectuais protegidas e dos ganhos econdmicos decorrentes, que serdo
compartilhados com o(s) criador(es). Os direitos de exploragao direta ou indireta das criagcdes
pertencentes a UFAL poderdo ser licenciados ou cedidos por meio de contrato ou convénio,
devendo o(s) criador(es) prestar(em) assessoria técnica e cientifica necessaria a utiliza¢ao pelo
licenciado ou cedido. Os ganhos econdmicos correspondem aqueles decorrentes de cessdes de
direitos, royalties, lucros de exploragao direta ou indireta, participagdes econdmicas reguladas
por contratos, convénios e instrumentos congéneres.

Deverd haver uma divisdo desses ganhos em parcelas iguais entre o NIT/UFAL, o(s)
autor(es) e as Unidades Académicas ou 6rgaos internos onde foram realizadas as atividades que
resultaram na criagdo intelectual protegida e explorada economicamente. A parcela atribuida
ao NIT/UFAL formard um fundo a ser gerido financeiramente pela Fundag¢ao Universitaria de
Desenvolvimento de Extensdo e Pesquisa — FUNDEPES, através de um Programa de Inovagao,
destinando-se ao custeio de despesas relativas aos procedimentos de prote¢ao e manutengdo das
acoes e atividades relacionadas a propriedade intelectual e inovagdo que compdem os objetivos
do NIT/UFAL. A parcela atribuida as Unidades Académicas ou 6rgdos internos da universidade
terd como destino o refinanciamento das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao,
sob a lideranca dos criadores envolvidos, na mesma propor¢ao de suas participagdes na criagao
referente a tais recursos. Ja a parcela atribuida aos pesquisadores devera ser repassada de acordo
com a periodicidade do recebimento dos valores por parte da Universidade, nao sofrendo limites
relacionados ao valor e ndo sendo incorporada aos vencimentos do servidor. O procedimento
de distribuicdo das parcelas sera de responsabilidade da FUNDEPES e os encargos, impostos e

obrigagdes legais serdo de responsabilidade exclusiva de cada beneficiario.?**

de consultoria”. Disponivel em: 2008-10 Instru¢do Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas
(ufal.br). Acesso em 04.05.2021.

264 Universidade Federal de Alagoas. Instrugio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 30. Cabera a
Universidade, salvo disposi¢do em contrario expressamente estabelecida em contrato ou convénio celebrado com
instituicdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, o direito exclusivo de exploracdo da criagdo intelectual
concebida e desenvolvida segundo os termos desta Instru¢do Normativa, assegurando ao criador o
compartilhamento nos resultados financeiros dai decorrentes. §1° - A exploracao dos resultados, de que trata este
artigo, podera ocorrer direta ou indiretamente pela Universidade, através da cessdo ou de licenciamento de direitos
a ser formalizado através de contrato ou convénio. §2° - O criador devera prestar a assessoria técnica e cientifica
necessaria a utilizagdo, e ao licenciamento ou transferéncia da tecnologia.”. Disponivel em: 2008-10 Instrucao
Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.
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4.4. CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO, DIREITO DE PATENTE E
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA:

Desde o inicio da legislagdao nacional sobre o direito de patente se percebe indicativos
da crenga politica no uso da propriedade intelectual como um mecanismo de fomento a industria
nacional. No contexto constitucional, a ordem do pais deseja exatamente a satisfagdo imediata
e regular do titular do direito individual, pois acredita que essa dindmica fard com que os
objetivos coletivos também sejam alcancados. Ha a crencga constitucional de que os interesses
coletivos da sociedade brasileira serdo realizados pelo pleno e eficaz funcionamento da
economia sob o sistema de mercado e concorréncia para troca livre de bens e servigos, onde a

propriedade privada assume imprescindibilidade.

Essa ideia estd presente também no capitulo constitucional referente a ciéncia,
tecnologia e inovacao, definindo-se expressamente no artigo 219 que “o mercado interno
integra o patrimdnio nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e sécio-econdmico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnologica do Pais”.
Nesse trecho da Carta se encontra os principais fundamentos para o subsistema juridico de
inovagao, dentre os quais a definicao das pesquisas cientificas e tecnoldgicas como atividades
prioritarias do Estado pelo fato de promoverem o bem publico e o progresso, e os principios
fundantes de cooperagdo e articulacdo entre entidades e organismos, publicos e privados, para

o desenvolvimento cientifico, tecnolégico e de inovagio do Pais.?%

265 Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil de 1988. “Art. 218. O Estado promovera e incentivard o
desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitagdo cientifica e tecnologica e a inovagdo. § 1° A pesquisa
cientifica basica e tecnologica recebera tratamento prioritario do Estado, tendo em vista o bem publico e o
progresso da ciéncia, tecnologia e inovagao. § 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a preponderantemente para a
solug¢do dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3° O
Estado apoiara a formacao de recursos humanos nas areas de ci€ncia, pesquisa, tecnologia e inovagao, inclusive
por meio do apoio as atividades de extensdo tecnologica, e concedera aos que delas se ocupem meios e condigdes
especiais de trabalho. § 4° A lei apoiara e estimulara as empresas que invistam em pesquisa, criagcdo de tecnologia
adequada ao Pais, formagdo e aperfeigoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de
remuneragdo que assegurem ao empregado, desvinculada do saldrio, participagdo nos ganhos econdmicos
resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5° E facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de
sua receita orgamentaria a entidades ptblicas de fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e tecnologica. § 6° O
Estado, na execugao das atividades previstas no caput , estimulara a articulagdo entre entes, tanto publicos quanto
privados, nas diversas esferas de governo. § 7° O Estado promovera e incentivard a atuagdo no exterior das
instituigdes publicas de ciéncia, tecnologia ¢ inovagdo, com vistas a execucdo das atividades previstas no
caput. Art. 219. O mercado interno integra o patrimdénio nacional e serd incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e sdcio-econdmico, o bem-estar da populagdo e a autonomia tecnologica do Pais, nos
termos de lei federal. Paragrafo tinico. O Estado estimulard a formag@o e o fortalecimento da inovacdo nas
empresas, bem como nos demais entes, publicos ou privados, a constituicao e a manutenc¢do de parques e polos
tecnoldgicos e de demais ambientes promotores da inovacao, a atuagdo dos inventores independentes e a criacao,
absor¢do, difusdo e transferéncia de tecnologia. Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios poderdo firmar instrumentos de cooperagdo com 6rgéos e entidades publicos e com entidades privadas,
inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, para a execugdo de
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Desde a primeira lei brasileira sobre patentes, também esta presente a preocupacao
politica em assegurar mecanismos para contornar eventuais abusos do direito sobre criagdes
técnicas, como os requisitos de uso publico do invento e exploragao econdmica efetiva dentro
do territorio nacional. A exigéncia legal do uso efetivo da invengdo patenteada esteve presente
durante todo o desenvolvimento da legislacdo sobre o tema no Brasil, parametrizando a
interpretacdo juridica a partir de um aspecto funcional do direito de patente que s6 assume seu
sentido de existéncia dentro da l6gica de exploragdao econdomica. Com isso se quer dizer que a
obrigacdo de explorar comercialmente o invento patenteado ajuda a evidenciar que a
propriedade industrial da patente somente existe em sua forma dindmica, como bem produtivo,
sob controle do seu titular, que necessariamente devera desenvolver uma atividade econdmica

de exploragao comercial da tecnologia.

No contexto institucional de ciéncia, tecnologia e inovagao no qual as instituicdes de
ensino superior como a UFAL estdo inseridas, as atividades de patenteamento fazem parte de
um leque de acdes voltadas para o desenvolvimento, difusdo e implementacdo de inovacdes no
cenario nacional e/ou regional. Os depositos de pedidos de patentes ndo constituem uma
finalidade ultima nesse contexto, pois o objetivo final ¢ concluir processos inovativos com o
maior grau possivel de eficiéncia, o que significa desenvolver tecnologias e também difundi-
las e implementa-las efetivamente nos ambientes produtivos e sociais, impactando a regido ou
o0 pais através do crescimento econdmico e tecnologico, da geracao de empregos e do aumento
da competitividade do Brasil e das empresas nacionais no mercado. Percebe-se que os aspectos
funcionais coincidem, de modo que a compreensdo constitucional do tema se harmoniza na

identificacdo dos objetivos finais buscados pelo constituinte.

Reforg¢ando, diversas atividades podem ser desenvolvidas para a promogdo da inovacao
e dentre elas estd a transferéncia de tecnologia por meio de licenciamentos e cessoes de direitos
de uso ou exploragdo sobre criagdes intelectuais juridicamente protegidas. Nesse ponto, a IN
01/2008 leva em consideracdo a “necessidade de organizar, no ambito da Universidade,

estrutura destinada a incentivar a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente

projetos de pesquisa, de desenvolvimento cientifico e tecnologico e de inovacdo, mediante contrapartida financeira
ou nao financeira assumida pelo ente beneficiario, na forma da lei. Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo (SNCTT) serd organizado em regime de colaboragdo entre entes, tanto publicos quanto
privados, com vistas a promover o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovagdo § 1° Lei federal dispora
sobre as normas gerais do SNCTI. § 2° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios legislardo concorrentemente
sobre suas peculiaridades.” Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm.
Acesso em: 07.12.2020.
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produtivo”, por forca da Lei de Inovacio.?®® Dessa forma, o que se constata é que quando
utilizada essa agdo especifica para promover inovagao — patenteamento para a exploragado direta
ou para a transferéncia de tecnologia por meio de cessao ou licenciamento de uso ou exploragao
de um invento — o conteudo funcional do direito de patente estd perfeitamente harmonizado e

envolvido pelas finalidades do subsistema constitucional de ciéncia, tecnologia e inovagao.

Ao instituir o NIT/UFAL, a norma interna declara que o seu objetivo ¢ “dar apoio as
acoes que tenham por fundamento a inovagdo tecnoldgica em todos os segmentos da ciéncia e
da tecnologia”, destacando as matérias que constituem objeto das variadas legislagdes de
propriedade intelectual. Quando anuncia a missdo desse novo 6rgdo, a instru¢do normativa
deixa claro que a finalidade de suas a¢des deve ser a transferéncia de conhecimento e tecnologia
e a celebracdo e fortalecimento de parcerias entre a universidade e a sociedade. Pelas
conceituagdes expressamente adotadas pela norma, tecnologia diz respeito ao “conjunto
organizado de todos os conhecimentos cientificos, empiricos ou intuitivos, empregados na
producdo e comercializagcdo de bens e servigos”, enquanto que a transferéncia de tecnologia
deve ser entendida como transmissao do “conhecimento gerado nas universidades e centros de
pesquisa, de forma a permitir ao receptor a absor¢ao do conjunto de conhecimentos, adapta-lo

a condigdes locais, aperfeigoa-lo e, eventualmente, criar tecnologias de forma autonoma”.

A norma ressalta que a transferéncia de tecnologia por parte da universidade deve ser
realizada como estratégia deliberada com vistas ao desenvolvimento econdmico, tecnoldgico e
social do Pais. Repetindo os termos de dispositivo constitucional que institui o Sistema
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao (SNCTI), a instru¢do expde a quase exata
correspondéncia com a expressao utilizada pelo constituinte na parte final do artigo 5°, XXIX,
referente aos direitos dos inventores.?®’

Por conseguinte, dentre as competéncias do NIT/UFAL esta a tarefa de prospectar
tecnologia, avaliando e classificando os resultados das pesquisas desenvolvidas na institui¢ao,
com vistas a atender o que disposto na Lei de Inovacdo. Cabera ao 6rgdo universitario avaliar

a conveniéncia de eventuais pedidos de patente e promover as agdes para licenciamento,

266 Universidade Federal de Alagoas. Instru¢io Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. Disponivel em: 2008-
10 Instrugdo Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.

267 Constitui¢io da Republica Federativa do Brasil de 1988. “Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem
distin¢cdo de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: [...] a lei assegurara
aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua utilizagdo, bem como prote¢do as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a outros signos distintivos, tendo em vista o
interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e econdomico do Pais.” Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07.12.2020.
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industrializacdo e comercializacdo das criagdes técnicas protegidas. Ainda no mesmo plano, a
norma afirma que a celebracdo de contratos de transferéncia de tecnologia constitui
compromisso institucional da universidade.?®

Para a celebracao desses contratos, ¢ obrigatéria a demonstragdo por parte do
interessado de que dispde de condi¢des técnicas e econdmico-financeiras para a exploragdo
efetiva da criagdo intelectual que constitua objeto do contrato, bem como a fixa¢do de prazo e
condigdes para que a comercializacdo seja levada a cabo pelo contratado. Deixando ainda mais
claro, a norma prescreve que nas hipoteses de contratos com cldusula de exclusividade, a
empresa contratada perdera o direito adquirido se ndo comercializar a criagdo intelectual dentro
do prazo e das condi¢des cuja fixagdo constitui requisito obrigatério para a celebragio.?®

Evidencia-se a conexdo e a congruéncia da normativa interna da universidade com o
contexto institucional da ciéncia, tecnologia e inovagdo do pais, € com a compreensao
constitucional e funcional dos direitos de patentes, segundo a qual o direito de patente
representa uma op¢ao do inventor, ou de quem a lei ou contrato atribua a titularidade do direito
a patente, de se valer do sistema juridico de exclusividades no plano abstrato para explorar
economicamente a inovagdo tecnoldgica desenvolvida, sendo certo que essa opcao deve ser
feita por quem disponha dos mecanismos necessarios para efetivamente promover a produgao

industrial e/ou a comercializagdo da tecnologia no ambiente de mercado.

4.5. A AUSENCIA DE EXPLORACAO ECONOMICA DOS DIREITOS DE PATENTES
POR PARTE DA UFAL

Pela andlise da literatura sobre o papel desempenhado pelas universidades, a evolugao

pela qual passaram e o sentido que tomaram, compreendemos melhor o ponto atual no qual

268 Universidade Federal de Alagoas. Instrugio Normativa 01/2008 - PROPEP/UFAL. “Art. 14. E compromisso
da Universidade celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direitos de
uso ou de exploragdo de criagdo por ela desenvolvida, tanto a titulo exclusivo como ndo exclusivo. §1° Nos
contratos a que se refere o caput deste artigo, sera sempre ouvido o NIT/UFAL. §2° A transferéncia de tecnologia
e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragdo de criagdo reconhecida em ato do Presidente da
Republica ou de Ministro de Estado, por ele designado como de relevante interesse publico somente podera ser
efetuada a titulo ndo exclusivo, observando o dispoto no at. 6°, §2°, do Decreto n® 5.563/2005.”. Disponivel em:
2008-10 Instru¢ao Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.

269 Universidade Federal de Alagoas. Instruciio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 15. E dispenséavel
a realizagdo de licitagdo, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993, pela
Universidade, para a transferéncia de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploracao de
criagdo protegida. [...] §2° O edital contera, necessariamente, as seguintes informacdes: [...] Il — condi¢des para a
contratacdo, entre elas a comprovagdo da regularidade juridica e fiscal do interessado, e sua qualifica¢@o técnica e
econdmico-financeira para a exploracdo da criagdo, objeto do contrato.”. Disponivel em: 2008-10 Instrugao
Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.
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essas institui¢des se encontram no Brasil. A partir da leitura da Lei de Inovagao, percebe-se que
as ICT podem desenvolver atividades de empreendedorismo e também explorar
economicamente suas invengdes ¢ demais criagdes intelectuais de modo direto ou indireto. Em
suma, as universidades foram convocadas a compor o protagonismo no campo da inovacao do

pais.

A norma interna da UFAL estabelece que, via de regra — quando ndo houver disposi¢ao
contratual ou convencional em sentido contrario —, a universidade possui o direito exclusivo de
exploracdo das criagdes intelectuais concebidas e desenvolvidas sob os termos expressos da IN
01/2008, ressaltando que tal exploracdo podera ocorrer de forma direta ou indireta, através de
contratos de cessdo ou licenciamento de direitos. O artigo 31 define que os ganhos econémicos
referentes a exploracdes de resultados das criagdes intelectuais protegidas e titularizadas pela
universidade incluem a cessdo de direitos, os royalties, os lucros de exploracao direta ou

indireta e a participacio regulada por contratos e instrumentos congéneres.>”°

Como visto, abordagens tedricas constataram que as universidades e os institutos de
pesquisa representam um ambiente natural e propicio para novas criagdes intelectuais,
especialmente quando ocorre transbordamento de conhecimentos construidos a partir das
pesquisas basicas. Por esse motivo que em seu contexto evolucionario foram chamadas a

atuarem de modo mais destacado nos processos de inovagdo, em um arcabougo institucional

270 Universidade Federal de Alagoas. Instrucio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 30. Cabera a
Universidade, salvo disposi¢do em contrario expressamente estabelecida em contrato ou convénio celebrado com
instituigdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, o direito exclusivo de exploragdo da criagdo intelectual
concebida e desenvolvida segundo os termos desta Instru¢do Normativa, assegurado ao criador o
compartilhamento nos resultados financeiros dai decorrentes. §1° - A exploracdo dos resultados de que trata este
artigo, podera ocorrer direta ou indiretamente pela Universidade, através da cessdo ou de licenciamento de direitos
a ser formalizado através de contrato ou convénio. §2° - O criador devera prestar a assessoria técnica e cientifica
necessaria a utilizagdo, e ao licenciamento ou transferéncia de tecnologia. Art. 31. Os direitos econdomicos
auferidos da exploracdo econdmica de inventos e criagdes e de transferéncia de tecnologia, sob a forma de cessdo
de direitos, royalties, lucros de exploragdo direta ou indireta, participacdo regulada por contratos, convénios,
ajustes e instrumentos congéneres, a qualquer titulo, serdo divididos em parcelas iguais entre: I. o Nucleo de
Inovacao Tecnologica da UFAL; II. as Unidades Académicas ou 6rgdos onde foram realizadas as atividades das
quais resultou a criagao intelectual protegida, respeitadas as proporg¢des de participagdo; I1I. o autor ou autores da
criagdo intelectual protegida, indicados nos incisos do art. 4°. §1° - A parcela, a que se refere o inciso I deste artigo
formara um fundo, cuja gestdo financeira sera realizada pela Fundag@o de Apoio ao Desenvolvimento de Extenséo
e Pesquisa — FUNDEPES, através de um Programa de Inovacao. A aplicag@o desses recursos sera feita com vistas
ao cumprimento do disposto no art. 8°, o custeio das despesas de que tratam os Art. 26 a 29, e o custeio das
atividades relacionadas a Propriedade Intelectual e Inovacéo, de interesse do NIT. §2° - A parcela a que se refere
o inciso II deste artigo, sera destinada ao refinanciamento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao
lideradas pelos criadores, na mesma propor¢do de suas participacdes. §3° - A parcela a que se refere o inciso III
deste artigo, serad repassada aos criadores, obedecida a periodicidade de percep¢do dos ganhos econdmicos por
parte da Universidade. §4° - Nao ha limite de valor para os ganhos econdmicos referidos no paragrafo anterior, os
quais ndo se incorporardo, a qualquer titulo, aos vencimentos do servidor. §5° - Se a autoria da criagdo intelectual
for compartilhada, a parte que couber a cada autor serd proporcionalmente dividida, conforme disposto no
paragrafo tnico do art. 27.”. Disponivel em: 2008-10 Instru¢do Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de
Alagoas (ufal.br). Acesso em 04.05.2021.
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que a elege como uma das protagonistas dessa sistemética, ao lado do setor produtivo, do
governo e de organismos desenvolvidos nas fronteiras e zonas de sobreposi¢do entre eles. Esse
esquema se baseia no estimulo constante para interagdes, articulagdes e colaboracdes entre os
atores envolvidos, facilitando a circula¢ao de informagdes ¢ conhecimentos entre individuos e
organismos que dispdem de capacidades e competéncias para desenvolverem, difundirem e

implementarem novidades no mercado e sociedade.

Sintetizando pontos fundamentais, as pesquisas académicas, cientificas e tecnolédgicas,
constituem fonte abundante de novas ideais e de descobertas, sendo encaradas como uma
espécie de motor principal na economia e sociedade do conhecimento, de onde se origina o
protagonismo das institui¢cdes de ciéncia e tecnologia. Ocorre que as ICT ndo protagonizam
sozinhas o0s processos de inovacdo, precisando de ajuda para aperfeicoarem seus
desenvolvimentos e principalmente para difundirem e implementarem suas criagdes, fazendo
avancar tais descobertas para um produto ou servigo final que aproveite o mercado e a

sociedade.

O conceito de transferéncia de tecnologia ¢ formulado nesse arranjo e envolve uma
variedade de mecanismos, dentre os quais estdo os contratos de licenciamento e cessao de
direitos de patente.?’! Ao apresentar os indicadores de atividades de transferéncia de tecnologia
nos seus relatorios de atividades, o INPI divide tais atividades entre “servigos de assisténcia
técnica”, “fornecimento de tecnologia”, “exploracdo de patentes (cessdo e licenca)”, “uso de
marcas (cessdo e licenga)” e “franquias”. Essas formas estdo presentes na IN 01/2008
PROPEP/UFAL, que prevé o compromisso da universidade em celebrar contratos de cessao e
licenciamento de direitos exclusivos sobre criagdes intelectuais (artigo 14 a 16), ao lado da
possibilidade de prestar servicos de consultoria e assisténcia técnica de inovagao tecnoldgica a
institui¢des publicas ou privadas (artigo 17), e de celebracdo de contratos de parcerias com
outras institui¢des publicas ou privadas para realizar pesquisa e desenvolvimento, dos quais
podera resultar direitos de propriedade intelectual assegurados tanto a universidade quanto aos

parceiros.

A transferéncia de tecnologia por meio de licenciamento ou cessao de uso ou exploracao

de criacao intelectual técnica se assemelha, de certa forma, com o proprio processo de inovagao,

27 GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Licia Vitale. Gestdo de tecnologia em universidades:
uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia no Estado de
Sao Paulo. In: Gestao & Producio, v. 16, n. 4, p. 624-638, 2009, p. 627. Disponivel em: Gestdo de tecnologia em
universidades: uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia
no Estado de Sao Paulo (scielo.br). Acesso em: 04.05.2021.
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na medida em que ocorre mediante uma cadeia ou sequéncia de atividades, com participagao
plural de atores em cada etapa e com direcdo apontada para a implementagao efetiva de uma
novidade no mercado e na sociedade. O processo mais comumente se origina na pesquisa
cientifica produtora de resultados criativos, os quais, uma vez percebidos e identificados pelo
pesquisador, poderd resultar em alguma forma de prote¢do juridica, como sdo as diversas
espécies de direitos de propriedade intelectual. Uma vez protegidas, as criagdes precisam ser
valoradas e divulgadas ao mercado, para que se busque iniciar negociagdes de parcerias,
licengas ou cessdes para individuos ou organismos interessados na sua explora¢ao econdmica,
com competéncias e capacidades necessarias ao aperfeicoamento, a produgdo e comercializacao
que garantirdo ao publico os beneficios da inovacdo desenvolvida. O sucesso nessa cadeia de
acdes promovera tanto o avango cientifico, tecnologico, cultural, economico e social de um pais
ou regido, enquanto lucro finalistico, como também vantagens e remuneragdes financeiras aos
produtores, criadores e demais agentes envolvidos nas etapas do processo inovativo, enquanto

lucro secundario, embora imediato.?”>

No Brasil, os contratos de transferéncia de tecnologia devem ser obrigatoriamente
registrados junto ao INPI para que produzam efeitos em relagdo a terceiros, motivo pelo qual a
base de dados do 6rgdo federal se apresenta como fonte segura de indicadores sobre essas
atividades no pais.?”> Nesse ponto, é importante notar que a base de dados do instituto nio
aponta contratos de transferéncia de tecnologia em que a UFAL figure como parte cedente ou
licenciadora de direitos sobre invencdes ou de direitos de patentes, seja no periodo considerado
no inicio da se¢do desse trabalho a respeito dos nimeros de depdsitos de pedidos de patentes,
seja em periodo anterior. Do mesmo modo, a instituicdo ndo apresenta quaisquer dados
referentes a contratos de cessdo ou licenciamento para exploracdo de criagdes técnicas em
relatorios de gestao ou de atividades divulgados no seu sitio eletronico ou na pagina eletronica
do seu NIT.?’* Pondere-se que o caso da UFAL ndo parece destoar do cenario nacional no qual
estd inserida, tendo sido apontado em pesquisa realizada com 57 institui¢gdes que a maioria

absoluta das universidades brasileiras ndo vem conseguindo licenciar nenhum de seus direitos

272 DOWBOR, Ladislau. Da propriedade intelectual 2 economia do conhecimento. In: Journal on Innovation and
Sustainability RISUS, v. 1, n. 1, 2010, p. 19. Disponivel em: 2932 (pucsp.br). Acesso em: 04.05.2021.

273 Lei de Propriedade Industrial. Lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996. “Art. 211. O INPI fara o registro dos
contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em
relagdo a terceiros. Paragrafo unico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo
serd proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro.” Disponivel em:
www.planalto.gov.br/ccivil _03/Leis/L9279.htm. Acesso em 29.01.2021.

274 Relatérios de gestdo da universidade sdo divulgados no enderego: Gestdo — Universidade Federal de Alagoas
(ufal.br).
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de patentes ou pedidos de patentes. O mesmo estudo indicou que apenas quatro universidades
brasileiras apresentavam desempenho de negociagao de tecnologias patenteadas similar a média

internacional de 10% dos portfélios de patentes.?”

Apenas a titulo de incremento de informagdes, sem extrapolar os limites do objeto de
estudo, em que pese a auséncia de informagdes publicadas de maneira oficial nos canais de
comunica¢do da universidade, a literatura aponta dentro do periodo aqui considerado que a
UFAL tem encontrado maior sucesso no campo da transferéncia de tecnologia fora da area de
direitos patentarios. Especificamente quanto a cultivares desenvolvidas no programa de estudos
e pesquisas da cana de agtcar, a instituicdo teria celebrado contratos e convénios com o setor
produtivo, fundagdes de pesquisa e outras institui¢des de ensino superior.?’® Nesse sentido, o
Programa de Melhoramento Genético da Cana de Ac¢ticar (PMGCA) pode ser apontado como
a acdo académica mais avangcada no que se refere aos temas de protecao juridica do
conhecimento e tecnologia gerados com participacdo da universidade, transferéncia de
tecnologia e, consequentemente, inovagdo. O PMGCA ¢ desenvolvido na esteira de um amplo
trabalho desenvolvido em rede que envolve universidades e setor produtivo, pautado, portanto,

nas premissas de cooperagio e trabalho estratégico. 27’

E preciso considerar a complexidade do processo de implementa¢do, desenvolvimento
e consolidacdo de um Orgdo instituido para atuar em uma &area extremamente técnica,

multidisciplinar e com diversas atividades e demandas.’’® No entanto, caso busquemos

275 DOS SANTOS, Marli Elizabeth Ritter; TORKOMIAN, Ana Licia Vitale. Technology transfer and innovation:
The role of the Brazilian TTOs. In: International Journal of Technology Management & Sustainable
Development, v. 12, n. 1, p. 89-111, 2013. Disponivel em: Technology transfer and innovation: The role of the
Brazilian TTO...: Ingenta Connect. Acesso em: 01.09.2021. No mesmo sentido, estudo envolvendo as cinco
universidades que mais depositaram patentes no Brasil entre 2004 e 2015: DE BRITO, Eduardo Vieira; FAUSTO,
Daiane Aparecida. Critérios utilizados por universidades publicas para o abandono de patentes e de pedidos de
patentes nao licenciados. In: Revista iPecege, v. 1, n. 2, p. 147-168, 2015. Disponivel: A natureza e o licere de
pedido de patente de inveng¢do no Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de
medicamentos genéricos perante (ameaga de) ajuizamento de acdo de infracdo por parte do requerente de pedido
de patente de medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es). Acesso em: 01.09.2021.

276 DA SILVA, Patricia Branddo Barbosa da; UCHOA, Silvia Beatriz Beger; TONHOLO, Josealdo; Mann, Renata
Silva; MENDONCA, Valéria Melo. Panorama das Protecdes Intelectuais Realizadas pelo Nucleo de Inovagio
Tecnologica da UFAL. In: ISTI/SIMTEC — VII International Symposium on Technological Innovation:
Innovation to Inspire and Implement. Aracaju/SE — 21 a 23 de setembro de 2016. Vol. 3/ n. 1/ p. 74-82.
Disponivel em:
https://scholar.archive.org/work/5zpq6kgurjendjSv7nztoltm3a/access/wayback/http://www.api.org.br/conference
s/index.php/ISTI2016/ISTI2016/paper/download/30/10. Acesso em: 21.09.2021.

277 Sobre a Rede Interuniversitiria Para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergértico (RIDESA), confira:
RIDESA: Historia. Acesso em: 21.09.2021.

278 A literatura especializada aponta trés perfis institucionais a serem adotados multidisciplinarmente de modo
ideal pelos NIT: o perfil legal para regulagdo e formalizacdo das atividades de inovagdo, bem como para
relacionamento direto e constante com o departamento juridico da ICT; o perfil administrativo para criagdo e
execugdo de procedimentos internos voltados para a concretizagdo de convénios, contratos, parcerias e atividades
junto a o6rgdos publicos, outras ICT e setor privado; e o perfil negocial para ativagdo de acles avaliagdes
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estabelecer um indice de licenciamento e cessdo de tecnologias desenvolvidas na universidade,
mediante a razdo entre o numero de tecnologias licenciadas ou cedidas e o niimero de
tecnologias protegidas, o protagonismo conquistado pela universidade no cendrio de
patenteamento demonstrado no inicio dessa se¢ao simplesmente desaparece na transposi¢ao da
andlise para um cendrio de difusdo e implementagdo das suas atividades de inovagdo
tecnologica.?”” Considerando que a busca do direito de patente ndo constitui uma finalidade,
mas sim uma ferramenta ou mercadoria a ser aplicada em um processo que busca na verdade o

sucesso na inovacao, tem-se constatada uma quebra na légica do processo.

Este trabalho ndo teve o objetivo de analisar a atuagdo da universidade no tocante as
estratégias e politicas adotadas, a estrutura fisica, financeira e humana para o desenvolvimento
das agdes de inovagao, tampouco os obstaculos estruturais enfrentados nesses processos €
atividades. Também nao se vislumbra responder de modo taxativo se a universidade deve ou
ndo patentear criagdes técnicas, posto a propria legislagdo garantir essa possibilidade e até
mesmo obrigar tal andlise e avaliacdo, as quais na verdade serdo sempre casuisticas, embora
devam idealmente compor uma estratégia institucional — preferencialmente alinhada a uma
estratégia regional ou nacional. O objetivo foi de compreender as atividades de patenteamento
dentro das universidades e interpretar juridicamente os direitos delas decorrentes a partir dos
seus conteudos funcional e constitucional. Dai entdo, relacionar as conclusdes ¢ avaliar o
destaque conquistado pela Universidade Federal de Alagoas nos ultimos anos e sua posi¢ao

juridica enquanto titular desses direitos.

Do ponto de vista institucional e organizacional, diversas perspectivas de abordagem
sobre essa realidade constatardo inicialmente uma quebra na cadeia de inovagdo, indicando
certamente uma dificuldade da universidade no momento de implementar ou transferir as
tecnologias desenvolvidas no seu ambito de atuagdo e protegidas no campo de competéncias e
acoes do seu nucleo de inovacdo tecnologica. Essas quebras e as possiveis dificuldades e
obstaculos devem ser avaliadas, diante do subsistema de inovacao, enquanto falhas na execucao

de politicas publicas de ciéncia, tecnologia e inovagdo. Conjugando os fatos de que as

econdmicas dos resultados de pesquisas académicas, ativagdo de agdes de marketing e divulgagdo, e para
estabelecimento, estreitamento ¢ manutengdo de relacionamentos comerciais com empresas interessadas em
ciéncia e inovagdo. Cf.. LOTUFO, Roberto. A institucionalizagdo de nucleos de inovacdo tecnoldgica e a
experiéncia da Inova Unicamp. In: SANTOS, M. E. R. dos; TOLETO, P. T. M.; LOTUFO, Roberto (org).
Transferéncia de Tecnologia: estratégias para a estruturacdo e gestdo de nucleos de inovagdo tecnologica.
Campinas: Komedi, 2009, p. 41-75.

27 GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Lucia Vitale. Gestdo de tecnologia em universidades:
uma analise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio a transferéncia de tecnologia no Estado de
Sao Paulo. In: Gestao & Producéo, v. 16, n. 4, p. 624-638, 2009.
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universidades publicas figuram invariavelmente como destaques absolutos nos rankings anuais
de maiores depositantes residentes de pedidos de patentes de invengdo, com as dificuldades
cronicas em essas mesmas instituigdes se estruturarem de maneira efetiva e eficiente voltando-
se para a implementacdo e transferéncia de tecnologias, constata-se uma quebra na coeréncia
constitucional do sistema de ciéncia, pesquisa, tecnologia e inova¢io do pais.?®* Como area
caracterizada pela interdisciplinaridade, percebe-se na literatura cientifica movimentos e
estudos em diversas areas do conhecimento sobre os obstaculos estruturais e concretos

enfrentados pela universidade, em particular, e pelo pais em geral.

Como visto, o contexto de legislacdo e politicas de inovacdo colocam as atividades de
patenteamento — dentre as protecdes juridicas sobre criagdes intelectuais — como etapa
intermediaria no processo de transferéncia de tecnologia. Como etapa, o patenteamento sucede
outras agdes, como a prospeccao tecnoldgica e avaliacdo e classificacdo dos resultados de
pesquisas, e deve estar inserido em uma politica estratégica voltada para futuros
desenvolvimentos, industrializagdes e comercializagdes pelo setor produtivo. Demanda, dessa
forma, avaliacdes sobre viabilidade técnica e econdmica das criagdes com potencial de

protecao.

O artigo 29 da IN 01/2008 PROPEP/UFAL prescreve expressamente que “a analise do
interesse da Universidade no pedido de protecao da criacdo intelectual devera levar em conta a
viabilidade de exploragdo comercial do produto ou processo desenvolvido”, devendo ser
formulado, inclusive, parecer técnico do Comité de Propriedade Intelectual e Inovagdo, a ser
formado por dois servidores da instituicdo € um membro externo, todos com titulos de doutor

ou equivalente.”®! Deve-se levar em conta ndo apenas o objetivo de atingir sucesso nas

280 Diante dos recentes manifestos escritos e assinados esse ano e em ano anterior por todos os ex-ministros da
pasta de Ciéncia, Tecnologia e Inovac¢do do periodo de redemocratizagdo do Estado brasileiro, bem como de
eventos organizados pela comunidade cientifica com o propoésito de chamar a aten¢do da populacao brasileira e da
comunidade politica para os pesados cortes sucessivos no orcamento de ciéncia e pesquisa por parte dos ultimos
governos federais, chegando ao apice de mais de 90% de redu¢do de recursos com o atual governo, ¢ quase que
impositivo debater com profundidade a coeréncia e efetividade do sistema constitucional brasileiro, apresentando
os fatos aqui expostos. Afinal, como uma ordem constitucional constroi todo um sistema de desenvolvimento
cientifico, tecnologico, econdmico e social que atribui protagonismo as institui¢des cientificas, convive com —
simbolicamente — 90% de descrédito para tais instituigdes por parte do Poder Publico na execucao do or¢amento
publico? Como resistirad o proprio sistema de patentes, compreendido aqui como intimamente conectado com a
ordem econdmica constitucional e com os objetivos constitucionais da Republica, abastecido internamente pelo
absoluto protagonismo cientifico e inovador dos pesquisadores académicos, se esses mesmos pesquisadores
recebem pesados e progressivos obstaculos e desincentivos que alcangam agora mais de 90% de corte nos recursos
destinados ao financiamento de suas atividades? Disponiveis em: Ex-ministros langcam manifesto em defesa da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacao — ABC. Acesso em: 12.05.2021; Ministro reitera que foi pego de surpresa com
corte de 92% das verbas para Ciéncia e Tecnologia - Noticias - Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br).
Acesso em: 01.11.2021.

281 Universidade Federal de Alagoas. Instrucio Normativa 01/2008 — PROPEP/UFAL. “Art. 7° Compete ao
NIT, além de suas atribuigdes constantes dos Arts. 1° e 2° da Resolugdo 15/2008-CONSUNI/UFAL: 1 —
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participagdes da universidade no sistema de inovagdo, como também os custos que envolvem

os procedimentos para depositar pedidos de patente e a sua manutencdo pelo periodo de

implementar, consolidar e zelar pela manutengdo da politica institucional de estimulo a protegdo das criagdes,
licenciamento, inovagao e outras formas de transferéncia de tecnologia; II — fazer prospecg¢ao tecnoldgica, avaliar
e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das disposicdes da
Lein 10.973/2004, e o Decreto n°® 5.563/2005 que a regulamento; III — avaliar solicitag@o de inventor independente
para a adogdo de invengdo na forma do art. 23, do Decreto no 5.564/2005, compreendendo o seguinte: a) ao
inventor independente que comprove depdsito de pedido de patente é facultado solicitar a adog@o de sua criagao
pela Universidade, por intermédio do Nucleo, que decidiré, ouvido o CPII quanto a conveniéncia e oportunidade
da solicitacdo para futuro desenvolvimento, incubagdo, utilizagdo e industrializacdo pelo setor produtivo; b) o
projeto de que trata a alinea anterior pode incluir, entre outros, ensaios de conformidade, construg@o de prototipo,
projeto de engenharia e analises de viabilidade econémica ¢ de mercado; ¢) a invengao sera avaliada pelo NIT, o
qual submetera o projeto a Administragdo Superior da UFAL, para decidir sobre a sua adogdo, mediante contrato;
d) o NIT informara ao inventor independente, no prazo maximo de seis meses, a decisdo quanto a adogdo a que se
refere a alinea “a”, do inciso III, deste artigo; ¢) adotada a invenc¢@o, o inventor independente devera, mediante
contrato, compartilhar os ganhos econdmicos auferidos com a exploragdo industrial da invengdo protegida; f) o
NIT dara conhecimento ao inventor independente de todas etapas do projeto, quando solicitado; g) cabe ao inventor
independente a responsabilidade sobre redagdo e deposito de suas criagdes. [V — manifestar-se pela conveniéncia
e promover o pedido de registro ou de patente no érgao competente e acompanhar o processo de protec¢ao, nacional
e/ou internacional, das criagdes desenvolvidas na Instituicdo, e o seu licenciamento, ouvido o CPII quando
pertinente; V — promover as agdes de transferéncia de tecnologia, licenciamento, industrializagdo e
comercializa¢do, direta ou indiretamente, mediante celebragdo de instrumentos contratuais e congéneres, ¢
diligenciar toda e qualquer inciativa que vise esse proposito, inclusive atribuir valor financeiro ou econémico as
criagdes, ou providenciar parecer técnico de terceiros neste sentido; VI — opinar quanto a conveniéncia de
divulgacdo das criagdes desenvolvidas na Instituicdo, passiveis de protegdo intelectual; VII — acompanhar e zelar
pela manutengio e defesa dos titulos de Propriedade Intelectual da Instituigio; PARAGRAFO UNICO. Ficara a
critério do NIT a aceitacdo, mediante justificativa fundamentada e ouvido o CPII, das solicitagdes oriundas de
inventores, observados os seguintes pressupostos: a- quando a cria¢do originar-se de inventor independente, ndo
sera cabivel qualquer recurso contra decisdo que negar a sua aceita¢do; b- quando a criacdo originar-se de criador
ou pesquisador publico, serdo admitidos os recursos previstos no Regimento Geral da Universidade; e c- nenhum
ressarcimento sera devido, pela Universidade, em razdo da negativa de aceitacdo de criacdo suscetivel das agdes
previstas neste artigo. Art. 8° - Cabera ao Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica da UFAL, na medida do interesse da
Universidade, exercer e fazer cumprir as disposig¢oes desta Instrucdo Normativa, estimular e promover a prote¢ao
juridica e a explora¢do econdmica das criagdes da UFAL. [...] Art. 19. Todas as pessoas referidas no art. 4° desta
Instru¢do Normativa, deverdo comunicar a Universidade suas criagdes intelectuais passiveis de serem protegidas
e comercializadas, obrigando-se a manter segredo sobre as mesmas e a apoiar as acdes da Universidade com vistas
a protecdo juridica e a exploragdo economica pertinentes. §1° A obrigacdo de manter segredo, de que trata este
artigo, estende-se a todo o pessoal envolvido no processo de criacao intelectual, até o deposito de pedido de patente,
assegurando protecao juridica. §2° A defini¢@o da viabilidade e prioridade de prote¢do, no Brasil e/ou no Exterior,
contard com o parecer do Comité de Propriedade Intelectual e Inovacdo. Art. 20. No caso de intercimbio de
pessoal, entre a Universidade e outras instituigdes ou empresas, nacionais ou estrangeiras, em que exista a
possibilidade de geragdo de produtos ou processos tecnologicos, devera ser celebrado convénio ou contrato que
contemple as condi¢des de segredo, direitos de publicagdo, divulgacao e utilizacdo dos resultados das atividades
desenvolvidas. Art. 21. O envio de material ou informagdes relacionadas a cria¢do intelectual da Universidade
para outras institui¢des ou empresas, nacionais ou estrangeiras, s6 podera ser efetuado apds a formalizagdo, pelos
responsaveis das instituigdes envolvidas, de convénio ou contrato de que trata o art. 20. [...] Art. 29. A anélise do
interesse da Universidade no pedido de protecdo da criagdo intelectual devera levar em conta a viabilidade de
exploragdo comercial do produto ou processo desenvolvido pelo criador, através de parecer do Comité de
Propriedade Intelectual e Inovagdo. §1° - Caso o parecer do Comité de Propriedade Intelectual e Inovagdo seja
desfavoravel ao pedido de requerer a respectiva protegdo, cedendo gratuitamente ao pesquisador o direito de fazé-
lo em seu nome e abdicando de quaisquer ganhos econdmicos sobre o produto ou processo. §2° - No caso de
abdicac¢ao de direitos referidos no paragrafo anterior, o nome da Universidade ndo podera ser vinculado ao produto
ou processo em questdo, seja no processo de protecdo ou eventual licenciamento, transferéncia, produgdo ou
comercializagdo. §3° - O exercicio do direito de que tratam os paragrafos anteriores, ndo podera conflitar com as
normas que regulamentam as atividades de docentes em regime de dedicacdo exclusiva e as referentes as atividades
de consultoria”. Disponivel em: 2008-10 Instru¢do Normativa NIT.pdf — Universidade Federal de Alagoas
(ufal.br). Acesso em 04.05.2021.
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protecdo legal, as acdes voltadas para monitorar e efetivar a protecdo garantida pela ordem
juridica, bem como para o marketing, divulgagdo e negociacao para transferéncias. Em resumo,
as patentes envolvem custos e demandas a serem considerados no momento de avaliar a escolha

pelo patenteamento.?%?

Nesse ponto, chama-se a atengdo para o fato de que o Relatorio de Gestdo da UFAL
relativo ao ano de 2018 e ja referido nesse trabalho ndo atribui a sua pagina 98 valor econdmico-
financeiro aos seus ativos intangiveis, incluindo as patentes de invengdo, em que pese 0 mesmo
documento destacar resultados positivos no tocante as atividades de patenteamento na
institui¢do.?®* O siléncio pode sugerir auséncia de avaliagdes economicas desses ativos, o que
pode gerar dificuldades e deficiéncias no momento de divulga-los e negocid-los junto ao setor
produtivo, bem como inseguranca juridica para celebragdao de negocios envolvendo tal parcela

do patrimoénio da instituicao.

Diante da legislacdo especificamente patentdria, para além das falhas na execugdo de
politicas publicas de C,T&I, a interpretagdo juridica sobre a realidade da atuagdo da UFAL
nesse campo especifico do sistema de inovagao indica uma posi¢ao de vulnerabilidade juridica
e riscos. Como demonstrado, o direito de patente deve ser interpretado funcionalmente como
uma opc¢ao do inventor, ou de quem a lei ou contrato atribua titularidade patrimonial sobre o
invento, de se valer do sistema juridico de exclusividades no plano abstrato para explorar
economicamente a inovacao tecnologica desenvolvida, sendo certo que essa opcao deve ser
feita por quem disponha dos mecanismos necessarios para efetivamente promover a produgao
industrial e a comercializa¢do da tecnologia no ambiente de mercado, considerando sempre o
interesse social e o desenvolvimento tecnologico e econdmico do pais, conforme preceitua o

artigo 5°, XXIX, da Constituicao.

282 Ha inclusive exemplos internacionais de regulagio e pratica institucionais a respeito do abandono de direitos
de patentes por parte de universidades, cujo valor econdmico nao tenha se concretizado ao longo do tempo ou
mesmo reduziu consideravelmente por multiplos fatores, como a rapida superagdo tecnoldgica por inovagdo
subsequente. Enfim, a analise a respeito do quadro normativo da UFAL aponta um siléncio da institui¢do quanto
a tais possibilidades, ensejando inseguranga juridica para a atuagdo do seu NIT nessa diregdo. Percebe-se tdo
somente algumas possibilidades de renunciar ao direito de solicitar a patente para determinadas invengdes cuja
avaliagdo de viabilidades técnica e/ou econdmica tenham demonstrado baixo interesse da institui¢do envolvido.
Mas essas possibilidades versam sobre o abandono do direito & patente e ndo do direito de patente, retomando
ponto de desenvolvimento fundamental nesse trabalho. A respeito do tema de abandono de patentes, cf.: DE
BRITO, Eduardo Vieira; FAUSTO, Daiane Aparecida. Critérios utilizados por universidades publicas para o
abandono de patentes e de pedidos de patentes ndo licenciados. In: Revista iPecege, v. 1, n. 2, p. 147-168, 2015.
Disponivel em: A natureza e o licere de pedido de patente de invengdo no Brasil: Concorréncia desleal e direito da
concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaca de) ajuizamento de acdo de infragcdo por
parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es). Acesso em:
20.09.2021.

283 Disponivel em: 2018 — Universidade Federal de Alagoas (ufal.br). Acesso em 20.09.2021.
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A Lei de Propriedade Industrial trouxe mecanismos corretivos para casos em que o
exercicio dos direitos de patentes se dé de modo contrario ao seu contetido material. As licencas
compulsorias sdo aplicaveis nas hipdteses de: emergéncia nacional ou interesse publico
declarado em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado
ndo atenda a essa necessidade; quando o titular da patente, “exercer os direitos dela decorrentes
de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico”’; quando se constatar a
“falta de fabricacao ou fabrica¢dao incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do
processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade economica, quando serd admitida a
importa¢do”; ou ainda quando a comercializagdo, embora presente, ndo satisfizer as

necessidades do mercado.?®*

Tais hipoteses legais evidenciam a patente como um direito que s6 assume seu sentido
de existéncia dentro da légica de exploracdo econdmica. A propriedade industrial da patente
somente existe em uma forma dinamica, como bem produtivo, cujo titular necessariamente deve
desenvolver uma atividade econdmica de exploragdo comercial da tecnologia. Dentre as
hipoteses legais de licenciamento compulsorio, destacamos na se¢do anterior as situagoes de
falta de fabricacao ou fabricacdo incompleta do produto ou processo patenteado, bem como de
comercializacdo insuficiente para as necessidades do mercado. A lei limita o direito de requerer
a licenca compulsoria a pessoas com legitimo interesse e capacidade técnica e econdomica para
explorar a criagdo intelectual de modo eficiente e direcionado ao mercado interno
predominantemente. Além desses requisitos para requerimento da licengca compulsoria, a Lei
ainda prevé que o titular da patente objeto do requerimento poderd evitar a sua concessao
justificando o desuso de sua invengdo por razdes legitimas ou obsticulos de ordem legal, ou

ainda comprovando que realizou sérios e efetivos preparativos para a exploracao.

Como ja visto, tais hipdteses para pedido de licenciamento compulsorio exigem que haja
decorrido um prazo de trés anos da concessao da patente objeto de protesto. Portanto, a atengao
maior quanto aos insucessos na transferéncia de tecnologia via licenciamento e cessdo de
patentes deve se dar sobre os pedidos ja decididos favoravelmente pelo INPI. A busca na base

de dados do INPI revela seis patentes ja expedidas com titularidade da UFAL. O resultado

284 BRASIL. Lei 9.279/96, Art. 68: O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer
os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econdmico, comprovado
nos termos da lei, por decisdo administrativa ou judicial. § 1° Ensejam, igualmente, licenca compulsoéria: 1 - a
ndo exploragdo do objeto da patente no territorio brasileiro por falta de fabricagdo ou fabricacdo incompleta do
produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econdmica,
quando sera admitida a importagdo; ou II - a comercializagdo que ndo satisfizer as necessidades do mercado.
Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br). Acesso em: 25.05.2021.



130

coincide com informacdo obtida junto ao NIT da instituicdo, por meio de atendimento

eletronico para consulta.

A universidade conta com o destaque de um titulo de patente internacional expedido no
ambito do Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes (PCT na sigla em inglés). O pais
estrangeiro escolhido para depdsito foi os Estados Unidos da América, diante do seu Escritorio
de Patentes (USPTO na sigla em inglés). A Carta Patente tem como titulo “COMPOSICAO
FARMACEUTICA PARA TRATAMENTO DE INFECCOES HPV UTILIZANDO
EXTRATOS DE BARBATIMAO”.?®° Tal pedido foi depositado em 2013 com decisao final do
orgdo competente em 2015. No ambito interno, buscou-se junto ao INPI a patente para
“COMPOSICAO FARMACEUTICA A BASE DE EXTRATO DE Abarema cochilocarpos,
UTIL NO TRATAMENTO DE INFECCOES POR PAPILOMA VIRUS HUMANO E SEU
PROCESSO DE PREPARACAO”. O depésito foi realizado em 2010 sob o numero PI

1004542-2 B1, e a expedicdo da patente ocorreu em 2018.28¢

No mesmo ano de 2018 mas quase cinco anos mais cedo, foi expedida a patente
intitulada “EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO E CAPTURA DE INSETOS”. A
tecnologia compreende um equipamento para captura de diversos insetos presentes na cultura
da cana de acucar, predominantemente da familia Castniide (Telchin Licus Licus), da ordem
Lepidoptera e popularmente conhecida como “Broca Gigante”. O pedido foi depositado em
2011 sob o numero PI 1107292-0 C8 e a pesquisa contou com a parceria entre o Centro de

Ciéncias Agrarias (CECA) e o Instituto de Quimica e Biotecnologia (I1QB).

Ja em novembro de 2020 foi expedida mais uma patente sob o titulo “DERIVADOS
PIPERIDINICOS DA  (-)-CASSINA E  (-)-SPECTALINA, COMPOSICOES
FARMACEUTICAS CONTENDO OS MESMOS E PROCESSOS PARA SUA
PREPARACAO”. A patente é de co-titularidade entre a UFAL, a Universidade Federal de
Alfenas (UNIFAL) e a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP).

285 A invencdo foi resultado de pesquisas desenvolvidas por 12 anos na institui¢io sobre as potencialidades e
aplicagdes da planta barbatimao, bastante comum e conhecida na regido. A tecnologia desenvolvida consiste em
pomada de uso topico para tratamento de lesoes causadas pelo virus do HPV (papiloma virus humano), um dos
causadores de cancer do colo do utero nas mulheres. O medicamento desenvolvido pela UFAL garante cura para
as afecgoes tratadas e nao apresenta nenhum efeito colateral ou contraindicagdes, além de se apresentar ao mercado
como uma alternativa aos demais tratamentos invasivos e dolorosos. Participaram de todo o processo
pesquisadores vinculados ao Instituto de Quimica e Biotecnologia (IQB), do Centro de Ciéncias Agrarias (CECA),
do Instituto de Ciéncias Bioldgicas e da Satde (ICBS) e da Faculdade de Medicina (FAMED). Ufal consegue
patente nos Estados Unidos para pomada que cura infec¢cdes do HPV — Universidade Federal de Alagoas. Acesso
em: 20.09.2021.

285 A tecnologia também é resultado dos mesmos trabalhos de pesquisa desenvolvidos pelos departamentos
indicados na nota anterior.
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tecnologia envolve compostos, e seu processo de preparacdo, que apresentam atividade
analgésica e anti-inflamatoria com utilidade no tratamento de doengas inflamatdrias, incluindo
neuropatias como a Doenga do Alzheimer. O pedido foi depositado em 2007 sob o numero
P10704074-1 C8, resultando de pesquisas desenvolvidas com a participacao do Instituto de
Ciéncias Biologicas e da Saude da UFAL (ICBS).

No ano corrente de 2021, mais trés patentes foram expedidas pelo INPI com titularidade
da UFAL. Em fevereiro, a patente com o titulo “PROCESSO DE OBTENCAO E
ISOLAMENTO DO TRITERPENO ACIDO TORMENTICO EM MATERIAL VEGETAL”,
envolvendo tecnologia inserida no campo dos processos empregados para obtencdo e
isolamento de produtos a partir de extratos de espécies vegetais, mais especificamente
relacionado ao processo de obtencao e isolamento do acido torméntico, indicado para diversas
atividades bioldgicas. A inovacao tecnologica consiste em um processo mais simples e rapido
para obtencdo de extratos etanolicos da raiz, tronco, casca da raiz e casca do tronco da espécie
Cecropia pachystachya, composto que conta com a possibilidade de sua utilizacio em
compostos farmacéuticos e cosméticos, entre outros. O pedido foi depositado em 2015 sob o

numero BR 10 2015 005828 4 B1, envolvendo o CECA ¢ o IQB.

Em marco, foi expedida patente de co-titularidade da UFAL e da UFRJ com o titulo
“COMPOSTOS HIDRAZIDA-N-ACILIDRAZONAS, PROCESSO DE OBTENCAO DE
COMPOSTOS HIDRAZIDA-N-ACILIDRAZONAS, USO DE COMPOSTOS A PARTIR DE
HIDRAZINA-N-ACILIDRAZONAS PARA TRATAMENTO DE LEISHMANIOSE E
DOENCA DE CHAGAS E COMPOSICOES FARMACEUTICAS OBTIDAS”. Trata-se de
tecnologia relacionada a obtencdo de inibidores de cisteina proteinases envolvidas nos
processos infecciosos causados pelos parasitas trypanossoma cruzi e leishmania sp, com o
objetivo de gerar um principio ativo para composicoes farmacéuticas voltadas ao tratamento de
leishmaniose e doencas de chagas. O pedido da patente foi depositado em 2012 com o niimero

BR 102012 019095 8 B1 ¢ as pesquisas envolveram o ICBS da UFAL.

Por fim, em abril foi expedida a patente “SINTESE DA ZEOLITA ZSM-22
COM TEMPO DE CRISTALIZACAO REDUZIDO E SEM UTILIZACAO DE
DIRECIONADORES ORGANICOS DE ESTRUTURAS” A presente invengdo relata um
processo de obtengdo da zeolit ZSM-22 pura, um composto inorganico mineral formado a partir
de silicio e aluminio, com propriedades quimicas e fisicas de grande interesse para mercados
globais, como o mercado de processamento de petroleo e seus derivados. O processo patenteado

resulta na obten¢do do composto em tempo muito menor do que os que ja eram conhecidos
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anteriormente, apresentando também custos de producdo consideravelmente reduzidos. O
pedido foi depositado em 2014 com o numero BR 10 2014 028798 1 B1, resultando de
pesquisas com participacao do Centro de Tecnologia da UFAL (CTEC/UFAL) e o do IQB.

Diante do que analisado, impde-se concluir que ¢ fundamental que a gestdo da
propriedade intelectual da universidade se desenvolva voltando-se de modo evidente para a
exploracdo da tecnologia, estruturando, por exemplo, um setor de atividades responsavel pela
valoragao econOmica de suas tecnologias patenteadas, com ativacdo evidente das acoes de
divulgagdo e de marketing, de modo que seja possivel demonstrar que a instituigdo trabalha de
modo efetivo e profissional para que haja produg¢do e comercializagdo dessas criagdes
intelectuais para as quais busca protecao. Em trabalho de pesquisa desenvolvido no ambito da
Pos Graduagdo da universidade e voltado para uma proposta de criacdo de uma Vitrine
Tecnologica na UFAL, restou constatada a completa auséncia de estratégias e programas
institucionais voltados para a divulga¢do dos ativos de inovagdo tecnoldgica da universidade
visando acdes de transferéncia de tecnologia. As tnicas formas de divulgacao dos seus ativos
tecnologicos ocorrem de maneira desarticulada, predominantemente através dos proprios
pesquisadores envolvidos, com uso de publicagdes e participagdes em eventos sem, contudo,

estabelecerem claramente um publico alvo para parcerias e negocios.?®’

Embora os riscos estejam mais precisamente sobre as patentes concedidas, ¢ certo que
os processos de divulgacao e negociacdo de contratos de transferéncia de tecnologia costumam
ser complexos, de modo que os preparativos para licencas e cessdes devam se dar o quanto
antes, e ndo somente apds a concessdo do pedido da patente pelo INPI. Na realidade, o histérico
problema estrutural do backlog na decisdo estatal sobre pedidos de patentes, associado a
realidade disruptiva do mercado de invengdes cada vez mais acelerado, impde o exercicio
imediato dos direitos de patentes, embora ainda precarios antes da expedicdo do titulo

solicitado.

A conclusdo ¢ importante no momento em que se constata que a literatura referente as
patentes de titularidade de universidades e outras ICT ¢ dominada por analises

multidisciplinares voltadas para o sistema de inovagdo e para o papel académico no seu

287 Do mesmo modo, o NIT busca atividades de divulgagdo somente em eventos dos quais participa, como sdo
exemplos os promovidos pelo FORTEC (Férum Nacional de Gestores de Inovacao e Transferéncia de Tecnologia).
Ademais, reforce-se que a consulta ao sitio eletronico da instituicao nao revelou quaisquer divulgagdes e agdes de
marketing para as suas tecnologias patenteadas. Cf.: PIRES, Maria Cristina Ferreira Silva et al. Politica publica
de incentivo a inovacio: uma proposta de criacao da vitrine tecnolégica na Universidade Federal de Alagoas
(UFAL). 2018. Dissertacio de Mestrado. Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Economia,
Administragdo e Contabilidade (FEAC).
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funcionamento. Economistas, estatisticos, administradores, engenheiros, cientistas e tecnologos
de diversas areas se debrucam sobre os multiplos aspectos que envolvem a inovagao tecnologica
e o papel das instituigdes de pesquisa e de ensino superior, buscando identificar os elementos
fundamentais desses processos inovativos, os fatores determinantes para sucessos e fracassos e
as consequéncias nos ambientes institucionais, econdomico, empresarial, social, tecnologico e

cientifico.

Contudo, o confronto entre uma interpretacdo juridica, constitucional e funcional do
direito de patente, com uma compreensao geral da politica nacional de inovagdo, permite
entender de modo preciso a atividade de patenteamento por parte das universidades, em que
contexto ela ocorre e qual finalidade visa cumprir. Nesse ponto, sdo fundamentais os
esclarecimentos diante de perceptiveis incompreensdes. Os pedidos de patentes, bem como as
expedicoes dos titulos solicitados ao INPI, compdem os critérios de avaliacdo e pontuagdo das
instituicdes académicas e seu corpo docente. Além disso, tais nimeros costumam ser aplicados
enquanto indicadores para avaliacdo das agdes de inovagao dos paises, conforme apontado no
inicio dessa se¢do do trabalho. Também visto ao longo dos dois primeiros capitulos, os direitos
de patentes sdo historicamente trabalhados e compreendidos de modo equivocado como
sinbnimos perfeitos dos direitos dos inventores, fazendo com que pesquisadores
frequentemente compreendam o pedido de patente como exercicio necessario dos seus direitos
enquanto autores de uma criagdo intelectual. Tais incompreensdes se tornam fatores que
pressionam um exercicio juridico incoerente e impertinente dos direitos de patentes, que apenas
dificulta a gestdo eficiente da tecnologia e da propriedade intelectual pela universidade,
colocando-a em uma posicao juridica vulneravel diante do ordenamento juridico e enquanto

titular de direitos exclusivos.

Vale dizer, concluindo, que a busca por patentes no ambito da universidade deve se dar
no ambito da implementagao de uma estratégia institucional voltada para a inovagao, enquanto
objetivo final a ser perseguido. Os direitos exclusivos ndo constituem fins em si mesmos, mas,
antes, ferramentas ou mercadorias que se prestam a producdo ou a comercializagdo de
novidades técnicas no mercado. Isso significa que os critérios de avaliagdo e pontuacao
aplicados a comunidade académica, bem como os indicadores de inovagao considerados pela
comunidade politica e cientifica, devem ser adequadamente contextualizados e compreendidos.
A patente expedida ou o seu pedido depositado ndo significam, por si sos, inovacao, mas sim
um dos instrumentos possiveis para implementar inovacdo. Esta se aperfeicoa com os

beneficios, antes apenas prometidos, efetivamente percebidos no mercado concorrencial e na
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sociedade, de um modo que imprima desenvolvimento tecnolégico, econdomico e social. Ainda,
os direitos dos inventores sdo anteriores a patente e incluem a propria faculdade de solicitar,
junto ao INPI, um titulo de propriedade industrial. Uma invengao pode e deve ser gerida antes

da patente expedida ou mesmo antes da patente requerida.

Defende-se que tais conclusdes permitem identificar, entender e explicar os riscos
juridicos de um cenério de incompreensdes e quebras na execu¢do de politicas publicas que
abrangem o direito de patente — mas ndo se resumem a ele. Defende-se, sobretudo, que a
compreensdo constitucional e funcional do direito de patente pode iluminar uma estruturagao
da gestdo de propriedade intelectual e da transferéncia de tecnologia no ambito da universidade

que esteja efetivamente voltada para a execucao de politicas e agdes de inovagao.

5. CONCLUSOES

A pesquisa buscou aprofundar o tema das atividades de pedidos de patentes junto ao
INPI por parte das instituigdes de ciéncia e tecnologia (ICT), especialmente as universidades
publicas brasileiras, valendo-se mais atentamente da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
como caso representativo a ser considerado mais atentamente. O objetivo metodologico foi
descritivo e o método predominantemente qualitativo e dedutivo, consistindo em pesquisas
bibliograficas e em andlises legislativas e documentais. Nao obstante, foram consideradas
informacdes sobre os numeros relativos a depositos de pedidos de patentes, expedicao de titulos
de patentes e contratos de transferéncia de tecnologia envolvendo as universidades em geral e
a UFAL em particular. Nesse ponto, foi feita a op¢cdo metodologica por considerar apenas os
numeros oficialmente publicados ou disponiveis em documentos publicamente

disponibilizados pelo INPI e pela universidade considerada, sem interferéncia do pesquisador.

A principal motivagao foi de compreender um quadro de destaque absoluto das ICT nos
relatorios, rankings e base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
relativos aos depositos de pedidos de patentes por nacionais. Diante disso e de uma visdo
constitucional do conteudo material do direito exclusivo sobre invengdes, buscou-se descrever
com profundidade a posicdo juridica atual sustentada pela UFAL, enquanto titular desses

direitos.

Em outras palavras, o objetivo passava por identificar e analisar minuciosamente a
conexao, congruéncia e pertinéncia do destaque de universidades publicas como titulares de

direitos de patentes, ja que, a uma primeira vista, suas agendas e engrenagens institucionais nao
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guardam sintonia com as agendas e engrenagens institucionais da industria e do mercado. Quer
dizer, teve-se como premissas o histérico das instituigdes académicas mais voltadas ao ensino
superior € a pesquisa basica, a atividade cientifica mais isolada frente as atividades tecnoldgicas
e de inovagdo, e o direito de patente com conteido essencialmente consistente em
exclusividades juridicas para exploragdo econdmica de tecnologias individualizaveis por
requisitos técnicos legais, correspondendo, assim, a bens de producdo cuja propriedade suporta

uma funcionalidade a ser consagrada necessariamente na légica econdmica de mercado.

Tais proposi¢des foram em parte confirmadas ao longo do trabalho. E que o
descompasso entre as universidades e a induastria, assim como um historico institucional
académico que ndo consagra a atuacdo econdmica no ambiente de mercado para articular bens
de producdo, sugeriam impertinéncia nas titularidades de pedidos de patente por parte das
universidades. Isso, como dito, quando assumida a hipotese de que os direitos exclusivos se
voltam necessariamente para a exploracdo econdmica de tecnologias. De modo contrério, a
pesquisa demonstrou que as atividades de patenteamento nas institui¢des de ensino superior
estao inseridas em um contexto teodrico e institucional voltado para a inovagao e coerente com
0s objetivos constitucionais do pais. Contudo, no caso da UFAL, o insucesso na execugao de
sua politica de inovagdo tem levado a universidade ao desuso das invengdes para as quais busca
protecdo patentaria, colocando-a em uma posi¢ao juridica vulneravel frente ao regime juridico

da Lei de Propriedade Industrial.

A segunda secdo da dissertagao foi dedicada a aprofundar o aspecto estrutural do
instituto juridico da patente, voltando-se para como esse direito se formou e se estruturou dentro
dos ordenamentos juridicos modernos. A revisao da bibliografia buscou principalmente clarear
as fronteiras do contetido material do direito de patente a partir de consideracdes sobre a origem
e o desenvolvimento tedrico e legislativo desse instituto. Diante de informacgdes que apontam a
existéncia de regimes de recompensa e premiacdo promovidos por governantes a inventores
antes mesmo de se identificar privilégios de exclusividades similares ao sistema de patentes
atual, concluimos que sempre houve por parte do organismo social alguma forma de

reconhecimento a importancia coletiva de determinadas tecnologias, sobretudo para o

desenvolvimento socioecondmico de uma regido como um todo.

As alternativas apontadas como origem de um sistema de privilégios semelhantes as
patentes atuais indicam uma valorizagdo econOmica e estratégica das criagdes técnicas, sempre
buscando extrair o maximo dos beneficios coletivos das atividades inventivas ¢ a afirmacao da

regido no cenario competitivo diante das demais civilizagdes. Em verdade, o reconhecimento
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de direitos aos inventores propriamente considerados pouco marcou as origens e
desenvolvimentos dos regimes de privilégios. Na mesma sec¢do ainda se avangou na delimitacao
dos contornos estruturais dos direitos sobre invencdes. Esperava-se com uma pesquisa de
literatura concluir sobre a natureza juridica, os fundamentos e a estrutura do objeto estudado
para interpretacdes mais solidas sobre o seu aspecto funcional e a posicao juridica do titular do
direito de patente. As consideragdes permitiram concluir definitivamente que os direitos dos
inventores nao se confundem com o instituto juridico das patentes. Identificar essa fronteira foi
fundamental para o seguimento da pesquisa, pois distinguir os direitos dos inventores e o direito
de patente se faz importante no momento de melhor orientar pesquisadores no contexto

académico e melhor avaliar a op¢ao de depositar um pedido de patente.

Estruturalmente e conceitualmente, as patentes nao se confundem com todos os direitos
de exploragao econdmica dos inventores, tampouco com os demais direitos dos inventores de
aspecto ndo patrimonial. Ao contrério, os direitos de exploragdo econdmica dos inventores
surgem com o ato-fato da criagdo intelectual, possuindo uma natureza juridica eminentemente
patrimonial, mas nao necessariamente afeta ao direito empresarial. Dentre esses direitos, o
ordenamento juridico confere um direito a obtengcdo de uma carta patente, a qual, uma vez
expedida, faz surgir os direitos de propriedade industrial da patente, ligados essencialmente ao
direito comercial. Portanto, a carta patente ¢ opc¢ao do inventor, ou de quem a lei ou contrato
atribua titularidade sobre o invento, de se valer do sistema juridico de exclusividade no plano
abstrato para explorar patrimonialmente a inovacao tecnoldgica desenvolvida. Essa opgao deve
ser feita por quem disponha dos mecanismos necessarios para levar a cabo a producao industrial
e a comercializagdo da tecnologia no ambiente de mercado, marcando a passagem do inventor

para o empresario, sejam eles a mesma pessoa ou nao.

Portanto, o direito de patente s6 assume seu sentido de existéncia dentro da logica de
producdo econdmica, exatamente como bem de produgdo, motivo pelo qual o constituinte se
vale da expressdo “privilégio tempordrio para sua utilizacdo”. Com isso se quer dizer que a
propriedade industrial da patente somente existe em sua forma dinamica, sob controle do seu
titular, quem necessariamente deve desenvolver uma atividade econdmica de exploracao
empresarial. Compreendida a patente como uma propriedade dindmica de um titular, a
localizagdo constitucional do instituto estd entre os principios da ordem econdmica que buscam
efetivar um justo equilibrio entre valores de ordem individual e coletiva. E com essa conclusao
atingida, possibilitou-se avancar na se¢ao seguinte sobre a analise constitucional e funcional do

direito de patente.
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No seu caso especifico, enquanto atribui faculdades juridicas que tutelam de forma
direta e imediata os interesses patrimoniais dos titulares, dando-lhes a possibilidade de
exploragdo temporariamente exclusiva de inventos, objetiva fundamentalmente as finalidades
coletivas de: regulacdo da concorréncia, injetando artificialmente o atributo econdomico da
escassez no mercado de bens intangiveis tecnoldgicos; de incentivo e estimulo ao investimento
e esforco nas atividades criativas, garantindo a presenga e renovacao do atributo econdmico da
disponibilidade no mercado; e, por fim e consequentemente na légica de meio-fim da ordem
econOmica constitucional, do desenvolvimento tecnoldgico, cientifico, artistico, cultural,
econdmico e social do pais. Busca, portanto, a satisfagdo das necessidades nacionais e a
realizacdo dos objetivos e valores sociais constitucionalmente consagrados, através do avango
cientifico, tecnologico e cultural. Assim ¢ que a parte final do inciso XXIX, do artigo 5° da
Constituicdo, expressa o que se convencionou chamar de funcdo social da propriedade

industrial.

Em resumo, a analise constitucionalizada das bases de justifica¢do e de desenvolvimento
do direito de patente esclarece que os fins constitucionalmente buscados sao o interesse coletivo
€ os propositos politicos e econdmicos, representados pela regulagdo da concorréncia em torno
dos bens incorpéreos, e pelo incentivo ao investimento financeiro e laboral nos trabalhos
criativos, de modo a estimular o desenvolvimento tecnologico, cientifico e cultural do pais.
Esse ¢ o contetido material contido no direito de exclusividade patentaria; €, portanto, o efeito

pretendido pelas normas desse subsistema.

As hipoteses legais de licenga compulsoria evidenciam que o direito de patente soO
assume seu sentido de existéncia dentro da légica de exploracdo econdmica, como uma
propriedade dinamica de um bem produtivo. O seu titular deve necessariamente desenvolver
uma atividade econdmica de exploragao comercial da tecnologia, em uma cadeia de atos
sequenciados que conduza nao apenas a obtencao de lucros para si, mas também a consecugao
dos objetivos coletivos constitucionais, em uma ldgica aceita pelo constituinte que vé na
dindmica de mercado o meio preferencial para os desenvolvimentos econdmico e social, e para

a alocacao, abastecimento e circulagdo justas de bens e servigos.

O titular de uma patente que ndo explora as tecnologias protegidas por ela nao realiza
as funcdes coletivas do direito. Ainda que possa, pela inércia, satisfazer interesses individuais,
por exemplo pela dimensdo negativa do direito de impedir o uso e exploragdo de tecnologias
avangadas por parte de concorrentes diretos e indiretos, garantindo dessa forma uma lideranca

de posicdo para futuros desenvolvimentos no mercado, essa satisfagdo pessoal estard
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acontecendo de modo ndo correspondente aos interesses coletivos que também marcam
funcionalmente o direito e a posi¢do juridica que ostenta. Nesse sentido, uma breve analise
histérica da evolugdo legislativa do direito patentario no Brasil aponta para a presenca destacada
da exigéncia legal de uso obrigatério da invengdo patenteada desde as primeiras normas sobre
patentes no pais. O desuso do direito de patente constitui espécie de abuso do direito a que o
ordenamento juridico buscou coibir expressamente com a exigéncia de explorar efetivamente
as tecnologias patenteadas, bem como corrigir com a possibilidade de licenciamento

compulsorio do direito.

Com a compreensdo funcional e constitucional do direito de patente entdo desenvolvida,
a pesquisa avancou na ultima se¢do sobre os questionamentos a respeito do enorme destaque
apresentado pelas ICT dentre as atividades de patenteamento no pais. Afinal, como dito, as
institui¢des de ci€ncia e tecnologia consagraram historicamente as atividades de ensino superior
e pesquisa, ndo se dedicando a participarem enquanto agentes econdmicos dos ambientes de
industria e mercado. De se questionar, portanto, qual a finalidade dessa atividade patentaria por
parte das ICT brasileiras, qual a conexao e congruéncia entre essa finalidade, o sistema juridico
de patentes e o sistema constitucional brasileiro, e qual a pertinéncia dessa atividade académica

de patenteamento diante do contetido material funcional dos direitos de patentes.

As universidades e os institutos de pesquisa constituem um ambiente natural e propicio
para novas criagdes intelectuais por assumirem tradicionalmente a pesquisa cientifica como
missdo institucional. Por esse motivo também que, em seu contexto evolucionario, foram
convocadas nas ultimas décadas a atuarem de modo mais destacado nos processos de inovagao,
em um arcabouco normativo que a elege como uma das protagonistas desses processos, ao lado
do setor produtivo e do governo. Esse esquema se baseia no estimulo constante para interacdes,
articulacdes e colaboracoes entre os atores envolvidos, facilitando a circulagdo de informagoes
e conhecimentos entre individuos e organismos que dispdem de capacidades e competéncias
para desenvolverem, difundirem e implementarem inovagdo. Tem-se como principio bésico a
ideia de que ninguém inova isoladamente: € preciso um esfor¢o conjunto e colaborativo para
desenvolver e, principalmente, difundir e implementar novas tecnologias, avancando para um

produto ou servigo final que aproveite o mercado e a sociedade.

Nesse arranjo ¢ formulado o conceito de transferéncia de tecnologia envolvendo uma
variedade de mecanismos, como os contratos de licenciamento e cessao de direitos exclusivos
de propriedade intelectual. No contexto académico, a transferéncia de tecnologia por meio de

licenciamento ou cessdo de uso ou exploracao de criacao intelectual técnica mais comumente
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se origina na pesquisa cientifica produtora de resultados criativos, os quais, uma vez percebidos
e identificados pelo pesquisador, poderdo resultar em alguma forma de protecao juridica, como
sdo as diversas espécies de direitos de propriedade intelectual. Uma vez protegidas, ou antes
mesmo de protegidas, as criagdes precisam ser valoradas e negociagdes de parcerias ou
contratos de licenga ou cessdo precisam acontecer para que individuos ou organismos
interessados na sua exploragdo econdmica, com competéncias e capacidades necessarias a

producdo e comercializagdo, garantam os beneficios da inovagao desenvolvida.

Quer dizer, a analise bibliografica, constitucional e legislativa do tema de ciéncia,
tecnologia e inovagdo demonstrou um contexto institucional que pde as atividades de
patenteamento — dentre as protecdes juridicas sobre criagdes intelectuais — como etapa
intermediaria no processo de transferéncia de tecnologia, e esta como um dos principais
instrumentos para a inovagao. Como etapa intermedidria, o patenteamento sucede outras agoes,
como a prospeccao tecnoldgica e avaliacdo e classificagdo dos resultados de pesquisas, e deve
estar inserido em uma politica estratégica voltada para futuros desenvolvimentos,
industrializagdes e comercializagdes pelo setor produtivo. Demanda, por exemplo, avaliagcdes
sobre viabilidade técnica e econdmica das criagdes com potencial de protecao e celebragao de
parcerias e relagdes estratégicas com outros atores do processo capazes de efetivamente levar a

tecnologia ao mercado.

Evidéncia disso, o artigo 29 da IN 01/2008 PROPEP/UFAL prescreve expressamente
que “a andlise do interesse da Universidade no pedido de protecao da criagdo intelectual devera
levar em conta a viabilidade de exploragao comercial do produto ou processo desenvolvido”.
Deve-se levar em conta ndo apenas o objetivo de atingir sucesso nas participacdes da
universidade no sistema de inovagao, como também os custos que envolvem os procedimentos
para depositar pedidos de patente, sua manutengao pelo periodo de protecao legal, as agdes
voltadas para o monitoramento e eventuais execu¢ao da prote¢dao conferida, bem como para o
marketing, divulgacdo e negociacdo para transferéncias. Em resumo, as patentes envolvem

custos e demandas.

Diante de uma interpretacdo estrutural e funcional do direito de patente e dos
mecanismos de licenciamento compulsorio para casos em que o seu exercicio se dé de modo
contrario ao seu contetido material, destacou-se ao longo do trabalho as situagdes de falta de
fabricacdo ou fabricagdo incompleta do produto ou processo patenteado, bem como de
comercializacao insuficiente para as necessidades do mercado. A lei limita o direito de requerer

a licenca compulsoria a pessoas com legitimo interesse e capacidade técnica e econOmica para
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explorar a criagdo intelectual de modo eficiente e direcionado ao mercado interno
predominantemente. Além desses requisitos para requerimento da licenca compulsoéria, a Lei
ainda prevé que o titular da patente objeto do requerimento poderd evitar a sua concessao
justificando o desuso de sua invengdo por razdes legitimas ou obstaculos de ordem legal, ou
ainda comprovando que realizou sérios e efetivos preparativos para a exploragao. Além do mais,
tais hipoteses para pedido de licenciamento compulsoério exigem que haja decorrido um prazo

de trés anos da concessdo da patente objeto de protesto.

Entdo, no caso da UFAL e demais ICT que enfrentem dificuldades na gestdo da
propriedade intelectual, alerta-se quanto aos insucessos na transferéncia de tecnologia via
licenciamento e cessdao de patentes ja concedidas pelo INPI. A interpretacdo juridica
empreendida desde os fundamentos e natureza juridica do instituto analisado revela que diante
da Lei de Propriedade Industrial e do conteudo funcional do direito de patente resguardado
constitucionalmente, a universidade ocupa uma posicao juridica vulneravel enquanto titular de
um direito de patente — ainda que compreendido precario antes da sua expedi¢do oficial pelo
orgao competente. Compreender bem essa vulnerabilidade implicara compreender suas razdes
juridicas e, consequentemente, as reais finalidades e propdsitos das acdes de patenteamento.
Tal consciéncia deverd iluminar a gestdo do conhecimento e da tecnologia por parte da
instituicdo académica, incluindo as decisdes sobre depositos de pedidos de patentes de invengao

junto ao INPL.

E fundamental que a gestdo da propriedade intelectual da universidade se desenvolva
voltada de modo evidente para a exploracio da tecnologia. E imprescindivel estruturar e
consolidar um setor de atividades responsdvel e capaz de gerir e valorar tecnicamente e
economicamente as suas tecnologias e conhecimentos. A vulnerabilidade juridica dos direitos
de patentes da universidade significa conviver com ativos expostos ou geridos de maneira
precaria, e passa pelas dificuldades enfrentadas para a estruturagcao do seu NIT. Por exemplo, ¢
preciso reunir condi¢cdes e competéncias solidas para estabelecer relagdes de parcerias e de
negocios, e para ativar agdes de divulgacdo e de marketing para suas tecnologias patenteadas,
de modo que seja possivel juridicamente demonstrar que a institui¢ao trabalha de modo efetivo
e profissional para que haja producao e comercializagdo dessas criagdes intelectuais protegidas.
Em suma, a possibilidade que a lei oferece de defesa juridica para eventuais alegagdes de desuso
da inven¢do e descumprimento da exigéncia de exploragdo efetiva da patente passa pela

estruturagao do NIT.
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As negociagdes econdmicas sobre intangiveis costumam se revestir de complexidades
especificas, muitas vezes passando por diversas rodadas de conversas, demandando
competéncias proprias as areas negocial e juridica. Quanto mais partes envolvidas no
desenvolvimento tecnoldgico — instituicdes de ensino, unidades académicas, pesquisadores,
fundagdes de apoio, etc. —, maiores as quantidades de interesses e aspectos relevantes com
potencial de entrave a celebracdo do negocio. Embora os riscos estejam mais precisamente
sobre as patentes concedidas, ¢ certo haver a expectativa do direito durante o tramite de
expedicdo da carta patente requerida junto ao INPI, frequentemente mais longo que o proprio
ciclo de inovagdo da tecnologia envolvida. Logo, além de ndo fazer sentido dispor e exercer
expectativa de um direito juridicamente vulneravel, muitas vezes a utilidade da patente ¢
usufruida ainda durante o procedimento administrativo para expedi¢cdo. Ou seja, € importante
que os preparativos para licengas e cessdes devam se dar o quanto antes, € ndo somente apos a
decisdo sobre o pedido da patente pelo INPL. O préprio desenvolvimento de pesquisas
tecnologicas na universidade deve estar atento, desde o inicio, as possibilidades juridicas de
protecao dos resultados projetados e também as possibilidades economicas de celebragao de
parcerias estratégicas e/ou para comercializagdo e implementacdo dos direitos sobre tais

resultados.

Portanto, o confronto entre uma interpretagdo juridica, constitucional e funcional do
direito de patente, e uma compreensdo adequada da politica nacional de inovagdo, permite
entender de modo preciso a atividade de patenteamento por parte das universidades, em que
contexto ela ocorre e qual finalidade visa cumprir. A impertinéncia inicialmente mais provavel
diante das premissas adotadas no comeco da pesquisa ndo se confirmou, pois a andlise mais
aprofundada permitiu identificar, entender e explicar a conexao e a congruéncia entre os temas
das patentes, das atividades académicas, e da politica de C,T&I. A complexidade dessa relagao
e os riscos juridicos que o cenario de insucesso no alcance das finalidades implica servem de
suporte a uma execugdo de politicas institucionais voltadas para a inovagdo que estejam mais

atentas a estruturacdo e articulagdo da gestdo de propriedade intelectual, transferéncia de

tecnologia e inovagao.



142

REFERENCIAS

ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, beneficios coletivos: a dimensao publica do
direito autoral na sociedade da informacao — Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2008.

ALMEIDA, Maria Christina de. A fun¢do social da empresa na sociedade contemporanea:
perspectivas e prospectivas. In: Argumentum — Revista de Direito n.3 -2003 — UNIMAR.
Disponivel em: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/article/viewFile/697/348.

ALMEIDA, Vitor. Encontro entre direito civil e propriedade intelectual: resenha a obra “direito
civil da propriedade intelectual. In: civilistica. com: revista eletronica de direito civil, v. 2, n.
2,p. 1-5,2013.

AMADEI Jos¢é Roberto Placido, TORKOMIAN, Ana Lucia Vitale. As patentes nas
universidades: andlise dos depodsitos das universidades publicas paulistas (1995-2006). In:
Ciéncia da Informacao, v. 38, n. 2, p. 9-18, 2009, p. 11-12. Disponivel em: University patents:
analysis of the deposits of paulista public universities (1995-2006) (scielo.br).

ANDRADE, Alexandra Gabriela Zen de; BURIGO, Carla Cristina Dutra. A concep¢ao de
universidade e o processo de formacio dos gestores universitarios. 2019, p. 3. Disponivel
em: A CONCEPCAO DE UNIVERSIDADE E O PROCESSO DE FORMACAO DOS
GESTORES UNIVERSITARIOS (ufsc.br).

ARISTOTELES. Poética — traducdo e notas de Ana Maria Valente — Fundacdo Calouste
Gulbenkian: Lisboa, 2004.

ARRUDA, Mauro Fernando Maria. Desenvolvimento Tecnolégico da Industria e a
Constituicio de um Sistema Nacional de Inovacdo no Brasil. Coordenagdo: Prof. Dr.
Luciano G.Coutinho, Prof. Dr. Wilson Suzigan, Dénis Borges Barbosa / Mauro Fernando Maria
Arruda. Campinas: Universidade Estadual de Campinas — Instituto de Economia — Centro de
estudos de ralagdes econdmicas internacionais — Nucleo de Economia Industrial ¢ da
Tecnologia, 1990, p. 6-7. Disponivel em:
http://denisbarbosa.addr.com/Sobre%20a%20Propriedade%20Intelectual.pdf.

ASCENSAO, José Oliveira. A pretensa “propriedade” intelectual. In: Revista do Instituto dos
Advogados de Sao Paulo, vol. 20/2007. Sao Paulo: Instituto dos Advogados de Sao Paulo, p.
243-261. Sao Paulo: Jul-Dez/2007, p. 247. Disponivel em:
https://www.passeidireto.com/arquivo/20530558/a-pretensa-propriedade-intelectual---jose-
oliveira-ascensao.

ASCENSAO, José Oliveira. Direito Intelectual, exclusivo e liberdade. In: Revista da Ordem
dos Advogados, ano 61-III. Lisboa: Ordem dos Advogados, p. 195-217, Dez/2001. Disponivel
em: http://www.oa.pt/upl/%7B10ca2eef-a374-4211-8b85-3541b0658872%7D.pdf.

BARBOSA, Dénis Borges. Direitos Autorais (1997). Disponivel em:
http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm.

BARBOSA, Dénis Borges. Efeitos do Registro de Ideias para o Direito Autoral (1996).
Disponivel em: http://denisbarbosa.addr.com/trabalhospi.htm.

BARBOSA. Dénis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual (Tomo I) — 1* ed. — Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.



143

BARBOSA. Dénis Borges. A Criacdo de um ambiente competitivo no campo da
propriedade intelectual — o caso sul americano. Genebra: Centre for Trade and Sustainable
Development (ICTSD), 2005.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. O STF e a jurisdigdo constitucional da propriedade
intelectual. In: Migalhas. Disponivel em: O STF e a jurisdi¢ao constitucional da propriedade
intelectual - Migalhas. A

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Patentes marajas: punindo gente honesta. In: Conjur.
Disponivel em: ConlJur - Pedro Barbosa: Patentes marajas: punindo gente honesta.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Originalidade em crise. Revista Brasileira de Direito
Civil-RBDCivil, v. 15, n. 01, p. 33, 2018.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. A vedacao da sobreposiciao de direitos da propriedade
intelectual na ordenacao brasileira. 2019.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. Direito Civil da Propriedade Intelectual — 3% edi¢do. Rio
de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Denis Borges; GRAU-KUNTZ, Karin. Exceptions, Limitations and Exclusions to
Patent Rights-South America. In: Available at SSRN 1734269, 2011. Disponivel em:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp _15/scp 15 3-annex3.pdf.

BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderacao, racionalidade e atividade jurisdicional — Rio de
Janeiro: Renovar, 2005.

BARROSO, Luis Roberto. A razdo sem voto: o Supremo Tribunal Federal e o governo da
maioria. In: A razao sem voto: didlogos constitucionais com Luis Roberto Barroso — org.
Oscar Vilhena Vieira e Rubens Glezer. Sao Paulo: Saraiva, 2017.

BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporaneo: os conceitos
fundamentais e a constru¢ao do novo modelo — 4* ed. — Sao Paulo: Saraiva, 2013.

BASSO, Maristela. A extensdo da prote¢do do objeto da patente e os limites do principio da
exaustdo de direitos de propriedade intelectual In: CASELLA, Paulo Borba; CARVALHO
RAMOS, André de (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. Sao
Paulo: Quartier Latin, 2009, v. 1.

BASSO, Maristela. O direito internacional da propriedade Intelectual. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2000,

BASTOS, Jodao Pedro Valentim. Propriedade Intelectual e interpretagdo constitucional: a
compreensdo constitucional dos direitos exclusivos como balizas para a ponderacdo. In:
Scientia Ivridica — Revista de Direito Comparado Portugués e Brasileiro, Tomo LXIX, N° 352,
Jan/Abr, Braga (Portugal): Empresa do Diario do Minho, Lda., 2020.

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor e Interesse Publico nos Paises em Desenvolvimento.
In: Revista da Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, v. 80, p. 119-156, jan/dez.
19985. Disponivel em: http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/view/67238.

BOBBIO, Norberto. Da estrutura a funcao: novos estudos de teoria do direito; traducao de
Daniela Beccaccia Versiani; revisao técnica de Orlando Seixas Bechara, Renata Nagamine —
Barueri/SP: Maneole, 2007.

BRANCHER, Paulo M. R. Contratos de licenciamento de propriedade industrial:
autonomia privada e ordem publica / Paulo M. R. Brancher — Belo Horizonte: Forum, 2019.



144

BRANCO, Tatiana Souza P. A propriedade intelectual, as publica¢des cientificas e a geracao
de patentes sob a otica dos direitos fundamentais. In: Legis Augustus, v. 5, n. 2, p. 168-189,
2014. Disponivel em: https://core.ac.uk/download/pdf/229104314.pdf.

BRASIL. Constituicio da Republica Federativa do Brasil de 1988. Disponivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Constituicdo Politica do Imperio do Brazil (25 de mar¢o de 1824) — Carta de Lei
de 25 de Marco de 1824. Disponivel em: Constituicdo24 (planalto.gov.br).

BRASIL. Cédigo Civil de 2002. Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Disponivel em:
L10406compilada (planalto.gov.br).

BRASIL. Codigo de Propriedade Industrial. Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de agosto de 1945.
Disponivel em: DEL7903 (planalto.gov.br).

BRASIL. Cédigo de Propriedade Industrial. Lei n® 5.772, de 21 de dezembro de 1971.
Disponivel em: L5772 (planalto.gov.br).

BRASIL. Cédigo Criminal do Imperio do Brazil. Lei de 16 de dezembro de 1830. Disponivel
em: LIM-16-12-1830 (planalto.gov.br).

BRASIL. Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educacdo nacional. Disponivel em: L9394 (planalto.gov.br).

BRASIL. Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigagdes relativos a
propriedade industrial. Disponivel em: L9279 (planalto.gov.br).

BRASIL. Alvara de 28 de Abril de 1809. Isenta de direitos as matérias primas do uso das
fabricas e concede outros favores aos fabricantes e da navegacdo nacional. Disponivel em:
Portal da Camara dos Deputados (camara.leg.br).

BRASIL. Lei de 28 de agosto de 1830. Concede privilégio ao que descobrir, inventar ou
melhorar uma industria ttil e um premio ao que introduzir uma indudstria estrangeira, e regula
sua concessdo. Disponivel em: LIM-28-8-1830 (planalto.gov.br).

BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Créa dous Cursos de sciencias Juridicas e Sociaes, um
na cidade de S. Paulo e outro na de Olinda. Disponivel em: LIM-11-08-1827 (planalto.gov.br).

BRUCH, Kelly Lissandra; HOFF, Debora Nayar; DEWES, Homero. A func¢ao social do direito
de propriedade industrial como alternativa de governabilidade aos paises em desenvolvimento:
um estudo sobre a propriedade industrial de plantas. In: Revista Direito, Estado e Sociedade,
n. 32, 2014. Disponivel em: https://revistades.jur.puc-
rio.br/index.php/revistades/article/download/252/228.

CERQUEIRA, Joao da Gama. Tratado de Propriedade Industrial: da propriedade industrial
e do objeto dos direitos (parte I). Atualizado por Newton Silveira e Dénis Borges Barbosa — 3*
ed. vol. I — Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2012.

CHAVES, Antonio. Desenvolvimento do direito de autor no Brasil apés a Lei n°
5.988/73. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, v. 73, p. 39-56,
1978. Disponivel em: http://www.periodicos.usp.br/rfdusp/article/download/66843/69453.

COLOMBET, Claude. Grands Principes du Droit d’Auteur et des Droits Voisins dans le
Monde, 2a. Ed. Litec/Unesco, 1992.

COMPARATO, Fabio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In:
Revista CEJ, Vol. 1, n. 3, set./dez, 1997. Disponivel em:
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/view/123/166.



145

COMPARATO, Fabio Konder. Fun¢do Social da propriedade dos bens de producdo. In:
Revista de Direito Mercantil, n.° 63. Disponivel em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2297584/mod_resource/content/1/COMPARATO%?2
C%20F.%20C.%20Funcao%?20social%20da%?20propriedade%20dos%20bens%20de%20prod
ucao.pdf.

CORTIANO IJr. Eroulths. A propriedade privada na Constituicdo Federal. In: Revista
Brasileira de Direito Civil. Vol. 2. out-dez, p. 30. Rio de Janeiro, 2014. Disponivel em: v. 2,
n. 02 (2014) (ibdcivil.org.br).

CRUZ FILHO, Murillo. A entrada do Brasil na Conveng¢ao Internacional para a Prote¢ao da
Propriedade Industrial — Paris, 1983, p. 12. In: Industrial Property — WIPO, ano 23, n° 11,
Nov/1984, p. 369. Disponivel em: A Entrada do Brasil na Conven¢do Internacional para a
Protecao da Propriedade Industrial. Paris, 1883 - Murillo Cruz, D.Sc. (google.com).

DA CUNHA LEMOS, Dannyela; CARIO, Silvio Antonio Ferraz. Andlise da interacio
universidade-empresa para o desenvolvimento inovativo a partir da perspectiva tedrica
institucionalista-evolucionaria. In: Revista Brasileira de Inovacgao, v. 14, n. 2, p. 361-382,
2015. Disponivel em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/download/8649112/15661.

DANTAS, Marcus; RENTERIA, Pablo. Notas sobre os bens comum, p. 140. In: TEPEDINO,
Gustavo; TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; ALMEIDA, Vitor (Coords.). O Direito Civil
entre o sujeito e a pessoa: estudos em homenagem ao professor Stefano Rodota. Belo
Horizonte: Forum, 2016.

DA SILVA, Joao Mario Estevam; MARQUES, Erickson Gavazza; SANTOS JR., Walter
Godoy dos. A evolugdo da patente e do desenvolvimento humano. /n: ip-iurisdictio — ISSN
2509-5692. Disponivel em: A evolucao da patente e do desenvolvimento humano — ip-
turisdictio.

DA SILVEIRA, Zuleide Simas; BIANCHETTI, Lucidio. Universidade moderna: dos interesses
do Estado-nacdo as conveniéncias do mercado. In: Revista Brasileira de Educacao, v. 21, n.
64, p. 79-99, 2016, p. 91. Disponivel em: Redalyc.Universidade moderna: dos interesses do
Estado-nag¢ao as conveniéncias do mercado.

DE BRITO, Eduardo Vieira; FAUSTO, Daiane Aparecida. Critérios utilizados por
universidades publicas para o abandono de patentes e de pedidos de patentes nao licenciados.
In: Revista iPecege, v. 1, n. 2, p. 147-168, 2015. Disponivel: A natureza e o licere de pedido
de patente de invengdo no Brasil: Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de
medicamentos genéricos perante (ameaga de) ajuizamento de ag¢do de infragdo por parte do
requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es).

DE CARVALHO, Nuno Pires. Technical standards, intellectual property, and competition — a
holistic view. In: Wash. UJL & Pol'y, v. 47, p. 61, 2015. Disponivel em: Technical Standards,
Intellectual Property, and Competition—A Holistic View (wustl.edu).

DE CARVALHO, Nuno Pires. The primary function of patents. In: U. Ill. JL. Tech. & Pol'y,
p- 25, 2001. Disponivel em: Pires-de-Carvalho.pdf (illinoisjltp.com).

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Da ideia de Universidade a Universidade de ideias. In:
Revista critica de ciéncias sociais, n. 27-28, p. 11-62, 1989.

DE LIMA ASSAFIM, Joao Marcelo. Controles sociais extrinsecos do exercicio de direitos
de propriedade intelectual: antitruste como tutela de direitos fundamentais. Disponivel em:



146

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/campos/joao_marcelo de li
ma_assafim.pdf.

DINIZ, Davi Monteiro; NEVES, Rubia Carneiro. Da recente legislagdo sobre inovacao e seus
efeitos para as universidades federais. In: Revista de Direito, Inovaciao, Propriedade
Intelectual e Concorréncia, v. 2, n. 2, p. 01-23, 2016. Disponivel em:
https://www.indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/download/1515/1979.

DOS SANTOS, Marli Elizabeth Ritter; TORKOMIAN, Ana Lucia Vitale. Technology transfer
and innovation: The role of the Brazilian TTOs. In: International Journal of Technology
Management & Sustainable Development, v. 12, n. 1, p. 89-111, 2013. Disponivel em:
Technology transfer and innovation: The role of the Brazilian TTO...: Ingenta Connect.

DOWBOR, Ladislau. Da propriedade intelectual a economia do conhecimento (Primeira parte).
In: Economia Global e Gestao, v. 15 n. 1, p. 9-29, 2010. Disponivel em:
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0873-74442010000100002.

EDQUIST, Charles. Systems of innovation perspectives and challenges. In: African Journal
of Science, Technology, Innovation and Development, v. 2, n. 3, p. 14-45, 2010, p. 19.
Disponivel em: https://www.researchgate.net/profile/Charles-Edquist-
2/publication/241678040 Systems_of Innovation Perspectives _and Challenges/links/552d2
5¢t0cf29b22¢9c4b832/Systems-of-Innovation-Perspectives-and-Challenges.pdf.

EDQUIST, Charles. The Systems of Innovation Approach and Innovation Policy: An account
of the state of the art. In: DRUID conference, Aalborg. 2001. Disponivel em: Microsoft Word
- DRUID 2001- Edquistl.doc (researchgate.net).

EHRHARDT JR. Marcos. Conversa com Civilistas — Paulo Lobo e Marcos Bernardes de
Mello (114 min). Disponivel em: CONVERSA DE CIVILISTAS - Paulo Lobo e Marcos Mello
- YouTube.

ETZKOWITZ, Henry; LEYDESDORFF, Loet. The endless transition: a" triple helix" of
university-industry-government relations: Introduction. In: Minerva, p. 203-208, 1998.
Disponivel em: THE ENDLESS TRANSITION: A "TRIPLE HELIX" OF UNIVERSITY-
INDUSTRY-GOVERNMENT RELATIONS: Introduction on JSTOR.

ETZKOWITZ, Henry, ZHOU, Chunyan. Hélice Triplice: inovagdo e empreendedorismo
universidade-industria-governo. In: Estudos avancados, v. 31, n. 90, p. 23-48, 2017, 43-44.
Disponivel em: Hélice Triplice: inovacao e empreendedorismo universidade-indistria-governo
(scielo.br).

FALCON Y TELLA, Maria José. Licoes de teoria geral do direito / Maria José Falcon y
Tella; tradug¢do Claudia de Miranda Avena, Ernani de Paula Contipelli — Sdo Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011. Titulo Original: Leciones de teoria del derecho.

FIGUEIREDO, Luciano Lima. A funcido social das patentes de medicamentos. 2008.
Dissertacdo de  Mestrado. Universidade Federal da Bahia. Disponivel em:
https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12373/1/LUCIANO%20LIMA%20FIGUEIREDO.pd
f.

GARNICA, Leonardo Augusto; TORKOMIAN, Ana Lucia Vitale. Gestdo de tecnologia em
universidades: uma analise do patenteamento ¢ dos fatores de dificuldade e de apoio a
transferéncia de tecnologia no Estado de Sao Paulo. In: Gestao & Producio, v. 16, n. 4, p.
624-638, 2009.

GASPAR, Walter Britto. Reflexdes sobre Propriedade Intelectual e CT&I. In: Direito privado
contemporaneo / Arthur Bezerra de Souza Junior, Daniel Machado Gomes, Joseanne Facanha



147

e Leonardo Rabelo de Matos Silva (organizadores) — Rio de Janeiro: FGB / Pembroke Collins,
2019.

GEIGER, Christophe. Reconceptualizing the Constitutional Dimension of Intellectual Property.
In: Paul L. C. Torremans (ed.), Intellectual Property and Human Rights — Information Law
Series—, n. 34, 3. ed., p. 115-161. New York: 2015. Disponivel em:
http://www.ip.mpg.de/en/persons/dr-christophe-geiger.html.

GEIGER, Christophe. Building an Ethical Framework for Intellectual Property in the EU: Time
to Revise the Charter of Fundamental Rights. In: Innovation law and Policy, Which Reforms
for TP Law, 2021. Disponivel em: https://www.researchgate.net/profile/Christophe-
Geiger/publication/355203947 Building an Ethical Framework for Intellectual Property i
n_the EU Time to Revise the Charter of Fundamental Rights in G Ghidini and V Fal
ce eds Innovation law and Policy Which Reforms for IP Law Chelt/links/61680c7c8ad
119749b17d88e/Building-an-Ethical-Framework-for-Intellectual-Property-in-the-EU-Time-
to-Revise-the-Charter-of-Fundamental-Rights-in-G-Ghidini-and-V-Falce-eds-Innovation-law-

and-Policy-Which-Reforms-for-IP-Law-C.pdf.

GONCALVES, Eduardo; COSER, Inaiara. O Programa de Incentivo a Inovagdo como
mecanismo de fomento ao empreendedorismo académico: a experiéncia da UFJF. In: Nova
Economia, V. 24, n. 3, p. 555-585, 2014. Disponivel em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-63512014000300555&script=sci_arttext.

GORDON, J. Wendy. Fair Use as Market Failure: A Structural and Economic Analysis of the
Betamax Case and Its Predecessors, In: Columbia Law Review, 1982, n. 82, Boston, p. 1600
- 1657, Boston: Dez/1982, p. 1610. Disponivel em:
https://open.bu.edu/bitstream/handle/2144/22971/82ColumLRev1600 web.pdf?sequence=1&
isAllowed=y.

GRAU. Eros Roberto. A ordem econémica na Constituicio de 1988 (interpretagdo e critica)
— 14% ed., rev., atual. Sdo Paulo: Malheiros, 2010.

GRAU-KUNTZ, Karin. Direito de Patentes — Sobre a interpretacao do artigo 5°, XXIX da
Constituicdo brasileira. In: IBPI — Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual.

Disponivel em: IBPI - Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (newmarc.com.br). Acesso em:
29.09.2021.

GROFF, Fébio de Carvalho. Fundamento do direito do inventor: perspectiva historica
brasileira. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de Sao Paulo. Disponivel em:
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-14102016-
155205/publico/Doutorado_Tese corrigida Final Fabio de Carvalho Groff.pdf.

GUILHERMINO, Everilda Brandao. As titularidades de direito difuso e as relacoes
privadas. 2018. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Programa de
Pos-Graduagao em Direito, 2017. Disponivel em:
https://repositorio.ufpe.br/biststream/123456789/29635/1/TESE%Everilda%20Brandao%20G
uilhermino.pdf.

JUNIOR, José Barros Correia. Fungiio social e a responsabilidade da empresa perante os
stakeholders. 2013. Tese (Doutorado Direito) — Faculdade de Direito de Recife - FDR.
Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco.

KANT, Immanuel. A metafisica dos costumes — 2° ed. rev., traducdo, textos adicionais e notas
Edson Bini. Bauru, Sao Paulo: EDIPRO, 2008 (Série Classicos Edipro).

KRELL, Andreas Joachim. Entre desdém teorico e aprovacao na pratica: os métodos classicos
de interpretacao juridica. In: Revista de Direito GV. Sao Paulo, vol. 10 n. 1, jan/jun, 2014.



148

LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo — tradugdo Alex Martins; revisdo Pietro
Nassetti, Saulo Krieger, Luciana Meira — Sao Paulo: Editora Martin Claret Ltda, 2002.

LOBO, Fabiola Albuquerque. Os institutos do direito privado patrimoniais, sob o viés da
funcionalizagdo. In: EHRHARDT JUNIOR, Marcos; LOBO, Fabiola Albuquerque (Coord.). A
funcio social nas relacdes privadas. Belo Horizonte: Forum, 2019.

LOBO, Paulo. Direito Civil 4 - Coisas. Saraiva Educacdo SA, 2017.

LOBO, Paulo. Metodologia do Direito Civil Constitucional. In: Direito Civil Constitucional
— A ressignificacdo da func¢do dos institutos fundamentais do direito civil contemporaneo e sua
consequéncias / Organizadores: Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk; Eduardo Nunes de Souza;
Joyceane Bezerra de Menezes; Marcos Ehrhardt Junior - Florianopolis: Conceito Editorial,
2014.

LOBO, Paulo. Direito Civil: parte geral — 4* ed. — Sdo Paulo: Saraiva, 2013.

LOBO, Paulo. Novas perspectivas da constitucionalizagdo do direito civil. In: Jus Navigandi,
Teresina, ano 18 (/revista/edigdes/2013). Disponivel em: <http://jus.com.br/artigos/25361>.

LOBO, Paulo. Danos morais e direitos da personalidade. In: Revista Jus Navigandi, Teresina,
ano 8, n. 119, 31 out. 2003. Disponivel em: https://jus.com.br/artigos/4445.

LOTUFO, Roberto. A institucionalizagdo de nucleos de inovagdo tecnologica e a experiéncia
da Inova Unicamp. In: SANTOS, M. E. R. dos; TOLETO, P. T. M.; LOTUFO, Roberto (org).
Transferéncia de Tecnologia: estratégias para a estruturacdo e gestdo de nucleos de inovagao
tecnologica. Campinas: Komedi, 2009, p. 41-75.

MALAVOTA, Leandro. Interpretacdes sobre o sistema de patentes no Brasil (1809-1830).
Disponivel em: Malavota 2013 ABPHE rev.pdf (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net).

MALLMANN, Querino; BASTOS, Jodo Pedro Valentim. Propriedade Intelectual no contexto
da constitucionaliza¢ao do direito privado. In: Revista de Propriedade Intelectual — Direito
Contemporaneo e Constitucio — PIDCC, Ano VIII, Volume 13, n° 02, p. 017 a 047, Jul/2019.
Disponivel em: http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/343-
propriedade-intelectual-no-contexto-da-constitucionalizacao-do-direito-privado.

MARQUES, Joao Paulo F. Remédio. Patentes de programas de computador e de sistemas
informaticos de jogos electronicos: Patentes de métodos de exercicio de actividades
econdmicas? In: PIDCC - Revista em propriedade intelectual direito contemporéneo, v.
10, n. 1, p. 1-46, 2016.

MARQUES, Joao Paulo F. Remédio, MARQUES, Roberta Fernandes Remédio. A natureza e
o licere de pedido de patente de invencdo no Brasil: Concorréncia desleal e direito da
concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante (ameaca de) ajuizamento de agao
de infragdo por parte do requerente de pedido de patente de medicamento de referéncia.
In: PIDCC - Revista em propriedade intelectual direito contemporéneo, v. 11, n. 2, p. 1-
61, 2017. Disponivel em: A natureza e o licere de pedido de patente de inven¢do no Brasil:
Concorréncia desleal e direito da concorréncia em matéria de medicamentos genéricos perante
(ameaga de) ajuizamento de acao de infragdo por parte do requerente de pedido de patente de
medicamento de referéncia - Dialnet (unirioja.es).

MARTIN, Ben; ETZKOWITZ, Henry. The origin and evolution of the university species. In:
Organisation of mode, v. 2, 2000, p. 17-18. Disponivel em: The Evolution of Knowledge
Production and Universities (psu.edu).

MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato juridico: plano da eficacia, 1* parte / Marcos
Bernardes de Mello. — 8. ed. — Sdo Paulo: Saraiva, 2013.



149

MERTON, Robert K. Sociologia: teoria e estrutura — tradu¢cdo de Miguel Maillet. Sdo Paulo:
Editora Mestre Jou, 1999.

MGBEOIJI, Ikechi. The juridical Origins of the International Patent System: Towards a
Historiographiy of the Role of Patents in Industrialization. In: Journal of the History of
International Law, n. 5, 403-422, 2003.

MIRANDA, Pontes de. Direito das coisas: propriedade mobiliaria (bens corpéreos),
propriedade intelectual, propriedade industrial / Pontes de Miranda: atualizado por Marcos
Alberto Sant’ Anna Bitelli. — Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 — (colegao tratado
de dieito privado: parte especial; 16).

MOHRY, Lauro. Universidade em questao. 2003. Disponivel em: Repositério Institucional
da UnB: Universidade em questdo.

MORAES, Maria Celina Bodin. Ampliando os direitos da personalidade. Disponivel em:
https://www.academia.edu/9689598/Ampliando_os_direitos da personalidade?auto=downloa
d.

MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalizag¢do do direito civil e seus efeitos sobre
a responsabilidade civil. In: A constitucionalizacio do direito: fundamentos tedricos e
aplicacdes especificas —org. Claudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento — Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007.

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado; PERUCCHI, Valmira. Universidades e a producao de
patentes: topicos de interesse para o estudioso da informagao tecnologica. In: Perspectivas em
Ciéncia da Informacdo, v. 19, n. 2, p. 15-36, 2014. Disponivel em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-99362014000200003 &script=sci_arttext.

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia — traducdo Fernando Santos; revisdo técnica
Alonso Reis Freire; revisao de tradugdo Jefferson Luiz Camargo — Sao Paulo: Editora WMF
Maryins Forense, 2011.

OLIVEIRA, Rodrigo Maia de; VELHO, Léa Maria Leme Strini. Patentes académicas no Brasil:
uma andlise sobre as universidades publicas paulistas e seus inventores. In: Parcerias
Estratégicas, V. 14, n. 29, p. 173-200, 2010. Disponivel em:
http://seer.cgee.org.br/index.php/parcerias_estrategicas/article/viewFile/355/348.

OLIVEIRA, Rodrigo Maia de; VELHO, Léa. Beneficios e riscos da protecao e comercializacao
da pesquisa académica: uma discussao necessaria. In: Ensaio: avaliacio e politicas publicas
em  Educacdo, V. 17, n. 62, p. 25-54, 2009. Disponivel em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

40362009000100003 &script=sci_arttext&tlng=pt.

ORGANIZACAO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Convencio Unido de
Paris, 07 de julho de 1883 — Revisdo de Estocolmo em 14 de julho de 1967 — Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/cup.pdf.

PEIXOTO NETO, Pedro Accioly de Sa. O Direito fundamental a Propriedade Intelectual: uma
analise a luz do principio do desenvolvimento tecnologico € economico. In: Revista Eletronica
Direito e Politica, Programa de Pés-Graduagdo Stricto Sensu em Ciéncia Juridica da
UNIVALI, Itajai, v.8, n.2, 2° quadrimestre de 2013. Disponivel em:
www.univali.br/direitoepolitica - ISSN 1980-7791.

PEIXOTO NETO, Pedro Accioly de Sa. A tutela e o fomento das inovacées tecnologicas por
meio de patentes da biodiversidade de vegetais para o agronegdcio destinado a producio
alimentar e de farmacos: Desafios e solucoes em face do desenvolvimento economico e



150

tecnolégico na relacio universidade/empresa. 2019. Tese de Doutorado: Universidade de
Coimbra. Disponivel em: A tutela e o fomento das inovagdes tecnoldgicas por meio de patentes
da biodiversidade de vegetais para o agronegocio destinado a producdo alimentar e de firmacos:
Desafios e solu¢des em face do desenvolvimento econOmico e tecnoldgico na relagdo
universidade/empresa | Estudo Geral (uc.pt).

PIMENTEL, Luiz Otavio. Propriedade Intelectual e universidade: aspectos legais.
Floriandpolis: Fundagdo Boiteux, 2005.

PIRES, Maria Cristina Ferreira Silva et al. Politica publica de incentivo a inovacido: uma
proposta de criacio da vitrine tecnologica na Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
2018. Dissertacao de Mestrado. Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Economia,
Administragdo ¢ Contabilidade (FEAC).

PIRES, Maria Cristina Ferreira Silva et al. Analise dos ativos inovativos e das agdes de inovagao
na Universidade Federal de Alagoas. Cadernos de Prospeccio, v. 10, n. 3, p. 448, 2017.

POVOA, Luciano Martins Costa. Patentes de universidades e institutos piiblicos de pesquisa
e a transferéncia de tecnologia para empresas no Brasil. 2008. Tese de Doutorado.
Faculdade de Ciéncias Econdmicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Disponivel em:
Formatese para dissertao e tese (ufmg.br).

POVOA, Luciano Martins Costa. Analise econdmica da primeira Lei de Patentes Brasileira. In:
Estud. Econ. Sao Paulo, v. 46, n. 4, p. 879-907, dezembro de 2016. Disponivel em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
41612016000400879&Ing=en&nrm=iso>.

POVOA, Luciano Martins Costa. A universidade deve patentear suas invengdes? In: Revista
Brasileira de Inovacdo, v. 9, n. 2, p. 231-256, 2010. Disponivel em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi/article/download/8649001/15548.

PRESTES, Gabriel;, XAVIER, Valdirene Salvador; SEVERO, Eliana Andréa; NEUMANN,
Juliane Laviniki. Inovagdo no Brasil e sua Relagdo com a Triplice Hélice Universidade. In:
XVII Mostra de Iniciacdo Cientifica, Pés-graduacio, Pesquisa e Extensdo. 2017.
Disponivel em: Prestes (ucs.br).

RIBEIRO, Marcia Carla Pereira; ROCHA JR, Weimar Freire da; CZELUSNIAK, Vivian
Amaro. Mecanismos juridicos e econdmicos para a transferéncia de tecnologia: um estudo de
caso. In: Revista Direito GV, v. 13, n. 1, p. 49-68, 2017. Disponivel em:
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322017000100049&script=sci_arttext.

ROCHA, José Claudio; ALVES, Aliana; SANTOS, Gilberto Batista. Direito Contemporaneo,
propriedade intelectual e o novo marco legal para a ciéncia, tecnologia e inovagao. In: Revista
de Propriedade -Intelectual, Direito Contemporaneo e Constituicio — PIDCC -
Aracaju/SE, Ano VIII, Vol. 13, n® 03, p. 187-206, Out/2019. P. 203. Disponivel em:
http://pidcc.com.br/br/component/content/article/2-uncategorised/364-direito-contemporaneo-
propriedade-intelectual-e-o-novo-marco-legal-para-a-ciencia-tecnologia-e-inovacao.

ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito Civil — Nelson Rosenvald —
Abuso do Direito (51:42 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais de Direito Civil -
Nelson Rosenvald - Abuso do Direito - YouTube.

ROSENVALD, Nelson. Conceitos Fundamentais de Direito Civil — Nelson Rosenvald —
Propriedade (50 min). Disponivel em: Conceitos Fundamentais Direito Civil - Nelson
Rosenvald - Propriedade - YouTube.



151

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relacdes privadas — 2° ed., 3.tir. — Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010.

SAUNDERS, Kurt M. Patent nonuse and the role of public interest as a deterrent to technology
suppression. In:  Harv. JL Tech, v. 15, p. 389, 2001. Disponivel em:
https://www.researchgate.net/profile/Kurt Saunders/publication/228171272 Patent Nonuse
and the Role of Public Interest as a Deterrent to Technology Suppression/links/541842
5d0cf2218008bf317f.pdf.

SCHREIBER, Anderson. Os direitos da personalidade e o Codigo Civil de 2002. In: Gustavo
Tepedinho; Luiz Edson Fachin (Orgs.) Didlogos sobre Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar,
2008, v. I1, p. 231-264. Disponivel em: http://sdls.com.br/artigos/index/10.

SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor,
software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes. Editora Manole, 2014.

SILVEIRA, Newton. A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial
(Lei 9.279, de 14.05.1996). Sao Paulo: Saraiva, 1996.

SIMOES, Mara Leite. O surgimento das universidades no mundo e sua importincia para o
contexto da forma¢ao docente. In: Universidade Federal da Paraiba. In: Revista Temas em
Educagdo, v. 22, n. 2, p. 136, 2013. Disponivel em: O SURGIMENTO DAS
UNIVERSIDADES NO MUNDO E SUA IMPORTANCIA PARA O CONTEXTO DA
FORMACAO DOCENTE - ProQuest.

SOUZA, Allan Rocha de. As etapas iniciais da prote¢ao juridica dos direitos autorais no Brasil.
In: Justica & Historia / Memorial do Judicidrio do Rio Grande do Sul, 2006, v. 6, n. 11, p.
138-141 — Porto Alegre: Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Departamento de
Artes Graficas, 2002, p. 138-141. Disponivel em:
https://www tjrs.jus.br/export/poder judiciario/historia/memorial do poder judiciario/memor
ial judiciario gaucho/revista_justica e historia/issn_1677-
065x/v6nl1/doc/JusticaxHistoriaVOL6NUMI11 06 Allan Rocha Souza.pdf.

SPEZIALI Marcelo Gomes; GUIMARAES, Pedro Pires Goulart; SINISTERRA, Rubén Dario.
Desmistificando a prote¢do por patentes nas universidades. In: Quimica Nova, v. 35, n. 8, p.
1700-1705, 2012. Disponivel em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
40422012000800035&script=sci_arttext&tlng=pt.

STAL, Eva; FUJINO, Asa. As relagdes universidade-empresa no Brasil sob a oOtica da Lei de
Inovagdo. In: RAI-Revista de Administracao e Inovacao, v. 2, n. 1, p. 5-19, 2005. Disponivel
em: Redalyc.AS RELACOES UNIVERSIDADE-EMPRESA NO BRASIL SOB A OTICA DA
LEI DE INOVACAO.

TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil — constitucional
Brasileiro In: Temas de Direito Civil / Gustavo Tepedino (coordenador). 3* ed., Rio de Janeiro:
Renovar, 2004.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodoldgicas para a constitucionalizagdo do Direito Civil.
In: RDE — Revista de Direito do Estado, ano 1, n° 2:37-53, abr/jun 2006, p. 37-53. Disponivel
em: http://www.tepedino.adv.br/wpp/wp-
content/uploads/2017/07/Premissas_metodologicas constitucionalizacao Direito Civil fls 3
7-53.pdf.

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro.
In: Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, n° 6, Junho de 2005, p. 101-120.
Disponivel em: http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista06/Docente/04.pdf.



152

TERRA, Ricardo Ribeiro. Humboldt e a formag¢do do modelo de universidade e pesquisa alema.
In: Cadernos De Filosofia Alema: Critica E Modernidade, v. 24, n. 1, p. 133-150, 2019, p.
133-134. Disponivel em: Humboldt e a forma¢ao do modelo de universidade e pesquisa alema
| Cadernos de Filosofia Alema: Critica e Modernidade (usp.br).

TYLER, Neil S. Patent nonuse and technology suppression: The use of compulsory licensing
to promote progress. University of Pennsylvania Law Review, p. 451-475, 2014. Disponivel
em:

http://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1548 &context=penn_law_revie
w.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. Instrucio Normativa 01/2008 -—
PROPEP/UFAL. Dispde sobre a propriedade e a gestdo de direitos relativos 4 Propriedade
Intelectual e de Inovagdo no ambito da Universidade Federal de Alagoas — UFAL, delega
competéncias e da outras providéncias. Disponivel em: 2008-10 Instru¢do Normativa NIT.pdf
— Universidade Federal de Alagoas (ufal.br).

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direito de Autor — Sao Paulo: Saraiva, 2015. p. 107;
LOBO, Paulo. Direito Civil 4 - Coisas. Saraiva Educacdo SA, 2017.



	fba29363eb8c63f1010bcd9a3d153f3364b2f68be9bd12a457e8ecdb0073564a.pdf
	fba29363eb8c63f1010bcd9a3d153f3364b2f68be9bd12a457e8ecdb0073564a.pdf
	fba29363eb8c63f1010bcd9a3d153f3364b2f68be9bd12a457e8ecdb0073564a.pdf

