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1. INTRODUGCAO

1.1. Conceitos preliminares

O direito de patentes é o conjunto de normas e principios juridicos que
regulam a aquisigio, o exercicio e a perda dos direitos do inventor.

Esse ramo do direito tem amplas repercussdes de ordem sécio-econdmica
e (for isso 0 seu tratamento foge da esfera exclusivamente juridica para con-
siderar aspectos reflexos — dai o surgimento da expressio “sistema de paten-
tes”, a qual contém, além do conceito enunciado, diretrizes de politica econé-
mica, Assim se pode falar, por exemplo, num “sistema de patentes liberal” ou
num “sistema de patentes restritivo”. Esses adjetivos aplicados 20 direito de
patentes perderiam o seu sentido. Mas, fora esse aspecto, as expressdes sao
praticamente sinfnimas.

Por outro Iado, assinale-se que, ao definir o direito de patentes, falei de
direitos do inventor e nio de direitos de patente. A divergéncia ndo decorreu
de mera questio de estilo; ela foi proposital. E que o direito de patentes nio
protege apenas direitos patrimoniais mas também direitos morais — o do reco-
nhecimento da autoria, Também os direitos patrimoniais ndo sdo exclusiva-
mente reconhecidos (ou gerados) pela carta-patente. A par da patente, alguns
ordenamentos juridicos tém vindo a adotar os certificados de inventor ou de
invengiio que, de forma geral, niio sdo titulos de propriedade e sim documentos
de crédito.

A expressio “sistema de patentes” tem-se generalizado com esta vasta acep-
¢io e por isso a empregarei, tanto em seu significado de ordenamento juridico
interno, como de direito internacional,

A nogio de pais em vias de desenvolvimento de que me sirvo obedece aos
critérios de definigio aceitos pela Assembléia Geral das Nagdes Unidas, em
novembre de 1971:

— o nivel médio de renda per capita em torno de US§ 700.00 (US$ 200.060
para os pafses menos desenvolvidos e US$ 8.000,00 para os industrializados);

— contribui¢io do setor industrial para o produto interno bruto em torno

de 19%;
— taxa de alfabetizagiio superior a 20% (1).

1.2. O papel do sistema de patentes no desenvolvimento

Este ¢ hoje, a respeito dos sistemas de patentes, um dos temas mais apai-
xonadamente debatidos.

(1) ILOPES, Henri ¢ CAO TRI, Huynh, “O circulo da pobreza — a sltuagio dos pai-
ses menos desenvolvidos”, O Correio da UNESCO, dez./1981, pég. 5.
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Enquanto uns apontam & patente efeitos monopolizadores e condiciona-
dores de dependéncia tecnolégica e de mercados, outros autores indicam-na
como um incentivo ao progresso e i transferéncia de tecnologia.

Mas, na verdade, é impossivel dizer-se até que ponto a adogio do sistema
de patentes ajuda o desenvolvimento. Ou melhor: como assinalam MARTINE
Hiance e Yves PLAsserauD, em sua obra ja cldssica (2), é cientificamente im-
possivel definir-se até que ponto o sistema de patentes foi causa ou conse-
qiiéncia do desenvolvimento.

Em palestra proferida no Sri Lanka, em 1977, GEORG ALBRECHTSKIRCHINGER
lembra que MacHLUP realizou um estudo econdmico sobre a influéncia do sis-
tema de patentes, publicado sob o titulo “An economic review of the patent
system”, cuja conclusio é... pela falta de conclusio. O resultado do trabalho
é precisamente a de que “nio hi uma resposta clara e cientificamente fun-
damentada sobre o efeito vantajoso ou prejudicial do sistema de patentes na
economia”. Acrescentou o conferencista; “Torna-se mais numa questio de ¢
do que de fatos” (3).

Diz T. S. AsuToN que “ndo ¢ fécil determinar se o sistema de patentes,
estabelecido pelo mesmo estatuto (Estatuto dos Monopélios), estimulava ou
nio a invengio industrial. Deu garantias ao inventor, mas também permitiu
que se mantivessem posigdes privilegiadas durante um excessivo espago de
tempo e foi muitas vezes aproveitado para dificultar o caminho a novas cria-
¢oes”. E, mais adiante: “Pe]I)o menos, ¢ possivel supor que, sem o sistema de
patentes, as invenges se poderiam ter desenvolvido mais rapidamente do que
sucedeu” (*).

Evidentemente, a questio nio esti em se saber se o sistema de patentes
é causa do desenvolvimento. Claro que ndo é causa. FRaNcmscHELLI chama a
atencio para o fato de que se passaram quase cento e cingiienta anos desde
a data em que o Estatuto dos Monopélios entrou em vigor e a data aproximada
do inicio da Revolugdio Industrial inglesa (1760). Por outro lado, o autor ita-
liano diz que entre 1700 e 1760 a média era de seis patentes por ano e entre
1760 e 1785, de trinta e uma (°). O nitmero, tomando em consideragio a fe-
cundidade inventiva do periodo, é extremamente reduzido.

E qual a razio desse reduzido ndmero? FRANCESCHELLI aponta duas razoes:
em primeiro lugar, o “escasso contet:do normativo” do Estatuto, o qual continha

(2) HIANCE, Martine ¢ PLASSERAUD, Yves, Brevets et Sous-développement (La Pro-
tectiog dgs Inventions dans le Tiers-monde), ed. Librairies Techniques, 1972, Pa-
ris, pag. 6.

(3) ALBRECHTSKIRCHINGER, Georg, “Characteristics of a patent policy aimed at
industrial and economic development”, World Symposium on the Importance of
the Patent System to Developing Countries, OMPI n? 63§ (E), Genebra, 1977,
phg. 20.

(4) ﬁHT?NiaT'S" A RevolugGo Industrigl, Publ. Eurppa-América, 4% ed., Lisboa, s/4,
phgs. 32/33.

(5) FRANCESCHELLI, Remo, Traftato di Diritto Industriale, ed. Dott. A. Giuffrd,
Mildo, 1973, pag. 423,
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apenas conceitos primarios ¢ mal definidos; em segundo lugar os altissimos
custos que era necessario suportar para obter a patente (9).

No Brasil encontra-se uma situagiio histérica semelhante, Ao Alvaré do
Principe Regente, de 28 de abril de 1809, seguiu-se a Lei de 28 de agosto de
1830 (j4 em obediéncia a Constituigio de 1824) que regulamentava com certa
mintcia a concessdo de patentes. E note-se que nio se pode opor a essa lei os
inconvenientes do Estatuto dos Monopélios, pois ela tratava a matéria j4 com
alguma riqueza de detalhes (prazo de validade, publicagio, desapropriagéo,
caducidade etc.) e a concessio de patentes era gratuita. Nio obstante, a
exemplo do que aconteceu na Inglaterra, o Brasil s6 comegou 2 industrializar-se
mais de cem anos depois da entrada em vigor da primeira lei de patentes,

Seréd que daqui podemos concluir que o sistema de patentes ¢ inoperante?

Quero crer que qualquer tese nesse sentido seria falsa. Imitil, isso sim, &
ésperar que o sistema de patentes, por si 56, gere o desenvolvimento. O de-
senvolvimento consegue-se com capitais (em sentido lato, incluindo a tecno-
logia) conjugados com a disponibilidade de recursos materiais e humanos apro-
priados, além de uma boa infra-estrutura comercial. Esses foram os fatores
que possibilitaram a Revolugdo Industrial, e nio a mera existéncia da lei de
patentes.

Por outro lado — o que frustra quer os defensores quer os adversérios do
sistema -, é impossivel quantificar-se o desempenho da patente no desenvolvi-
mento. E que a patente ndo ¢ mais do que um titulo gerador de direitos.
Afinal — e passe aqui a falta de rigor doutrindrio —, a patente est4 para a in-
vengio como a certidio do registro de iméveis estd para o imével.

Relevando-se as profundas distingdes entre os dois institutos, investigar
quanto a patente concorre para o desenvolvimento é o mesmo que querer sa
quanto os titulos de crédito servem ao progresso da economia. Sim, poderia
dizer-se: sem os titulos de crédito cessariam as relagdes de comércio interna-
cional. Mas perguntar-se-ia: e antes de implantar-se o sistema de patentes in-
ternacional, em 1883, qual era o nivel de cooperagio técnica internacional?
Se se afirmasse que o titulo de crédito d4 seguranca ao portador e aos terceiros,
dada a cartularidade do papel, poder-se-ia argumentar que também a patente
protege o inventor e que, dadas as caracteristicas impostas s especificagBes
técnicas, hé também um tipo de certeza na carta-patente. Por fim, e para nfo
me alongar neste paralelo mais ou menos absurdo — e que sé exponho para
argumentar —, se se pusesse em divida o sistema de patentes porque ele per-
mite o controle de mercados, poder-se-ia dizer que o titulo de crédito facilita
a agiotagem (quando ndo é ele emitido unicamente como garantia do agiota)...
O debate podia prolongar-se por todo um tratade. Mas os contendores nio
chegariam nunca a uma conclusio como esta: o sistema de patentes permite
que um pafs cresca anualmente & taxa de 10%; ou: os titulos de crédito fizeram
com que o fluxo de capitais do pafs A para o pais B aumentasse em 20%.

@) Ibidem.
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Como nido ha pardmetros, qualquer discussdo sobre os efeitos econdmicos
de um determinado instituto juridico nfo ultrapassard a pura especulagio.

Portanto, ndo importa saber se o sistema de patentes ajuda muito ou pouco
o desenvolvimento econdmico de um pais. O que importa é saber se ajuda.
E sb.

Para isso, hd que se tomar em consideracao as suas funcbes e os seus
efeitos, Hi que se conhecer os aspectos positivos e negativos do sistema, no-
meadamente no que toca ao controle de mercados, vale dizer, & monopolizagio
e, em ultima anﬂise, a cartelizagdo. E, por fim, hi que se descobrir meios de
reforgo dos efeitos positivos detectados bem como de atenuagdo das influéncias
negativas.

Mas nem sempre a abordagem puramente pragmaética é a melhor. Isto &,
justificar o sistema de patentes apenas pelos seus resultados pode falsear o
problema. Na verdade, o sistema de patentes tem raizes de ord%m psicoldgica

que ninguém pode negar.

A este proposito, acho muito pertinentes as seguintes observagbes de
CHOATE:;

“Imaginemos uma pessoa normal e razoavel que compartilhou
uma de suas idéias, que ele pensava ser original, com um amige ou
conhecido, ¢ veio mais tarde a descobrir que essa pessoa passou a
usar aquela idéia como sua. Qual seria a sna reacio? Uma satisfacio
altruista por ter sido capaz de contribuir para o prestigio e a repu-
tagio do amigo, ou uma leve sensa¢ao de ressentimento intimo por-
que o devido crédito nido lhe foi dado? (...) Para irmos um pouco
mais longe, imaginemos que a idéia nio era apenas um pensamento
fugaz compartilhado numa troca muitua, mas uma idéia trabalbada
durante algum tempo, incluindo muitas horas de pesquisa e estudos
preparatorios” (7).

Foi o individualismo — que culminou na Independéncia americana e na
Revolugio francesa — que permitiu, a nivel filoséfico, a apropriagio proviséria
de idéias, desde que elas fossem novas, aplicaveis na indistria e em troca
da sua divulgacio.

Antes disso j4 houvera algumas tentativas de implantagio de sistemas de
patentes (em Veneza e na Inglaterra), mas sem que se desse origem a um
direito de propriedade suscetivel de aquisigio a titulo derivado.

Nio pretendo historiar aqui a evolugdo do direito de patentes, Pretendo
apenas lembrar que, a par de razdes de ordem funcional mais ou menos ex-
plicitas, sempre hi argumentos psico-filoséticos a sustentar o sistema de pa-
tentes — seja no regime da economia de mercado seja no regime socialista.

(7} CHOATE, Robert A., Patent Law, Trade Secrets, Copyrights, Trademarks — Cua-
ses and Materials, St. Paul, Minn. West Publishing Co.,, 1973, pag. 1,
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Dai que, em tese, uma andlise pragmética do sistema de patentes tenha
apenas valor relativo.

Mas, em contrapartida, essa analise passou a ser feita a partir de um ques-
tionamento das vantagens do sistema para 05 paises em vias de desenvolvimento
(no caso foi o Brasil, mediante proposta de estudo 4 Organizacio das Nagdes
Unidas, o primeiro pais a levantar a questio com referéncia a um aspecto par-
ticular: o da transferéncia de tecnologia). Ora, num pais em vias de desenvol-
vimento, em que ndo se produz tecnologia, poucos sio os pedidos de patente
depositados por nacionais Pbem como as patentes cFara eles expedidas, Apresento
a seguir um quadro comparativo dos pedidos e das patentes de nacionais e de
estrangeiros em dez paises em vias de desenvolvimento:

QUADRO 1
Pedidos depositados por Patenies erpedidas para

Puaizes -

Residentes Ndo residentes Residentes | Ndo residentes
ﬁolivia - 8 117 9 126
Brasil 2.148 6.228 349 3.494
Egito 6 731 10 317
Ira 169 493 35 366
México 665 4.132 165 1.831
Paquistao 37 369 14 335
Peru 32 280 31 300
Singapura 2 831 1 548
Urugual 70 213 41 236
Venezuela 39 281 24 194

{Fonte: Estatisticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. IP/STAT/
1980/A.)

H4 fatores que, em parte, explicam o pequeno numerc dos pedidos de
patente nacionais. Dois deles, evigentemente, sio o da falta de preparagio
técnica e cientifica dos nacionais dos pafses em vias de desenvolvimento e o
da escassez de recursos destinados & pesquisa, Mas outro, que nio é de tio
pequena monta como se julga, é o desconhecimento do préprio sistema de pa-
tentes — quer da sua existéncia quer do seu significado econémico.

E isto torna-se evidente se analisarmos estes dados fornecidos pelo Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial {(INPI),
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QUADRO 11

Depositantes Brasil Paises desenvolvidos
Inventores isolados 60% 10%
Induastrias 35% 50%
Centros de Pesquisa

Universidades 5% 40%
Institutos

(Fonte: CUNHA LIMA, L. C. O.,, "O papel do INPI no campo de patentes em
geral”, atas do Seminirio sobre Instalagio de Nucleos de Patenie na
Empresa Industrial, INPI/OMPI, 1981.)

Uma parcela expressivamente pequena ¢ depositada por centros de pes-
quisa. O que significa: as invencdes ai realizadas sio divulgadas em trabalhos
cientificos e académicos, 0 que dificulta a sua divulgagdo a industria, dando
acesso (quase sempre precdrio) apenas i pequena comunidade em que circula
o pesquisador (quase sempre universitirio ou governamental ). Essas invengdes,
por outro lado, ndo foram desenvolvidas com a preocupacio da suaz imediata
aplicagio industrial — mas apenas de elaboragio de teses. Portanto, se a in-

ustria tomar conhecimento dessas invengGes, raramente se vai interessar por
elas.

Mas o problema do desconhecimento do sistema nio estd s6 nos centros
de pesquisa, Ele também é detectivel na prépria indistria — o que explica o
maior nimero de depésitos por particulares.

Se formos olhar a situagio nos paises subdesenvolvidos (paises com média
de US$ 200.00 de renda anual per capite), a situagio, do ponto de vista do
uso do sistema de patentes, é ainda mais dramdtica:

QUADRO III

Pedidos deposiiados por Patentes exrpedidas para
Paises

Residentes Ndo residentes | Residentes | Néo residentes
Bangladesh 34 102 7 94
Burundi — 10 — 10
Malawi 2 51 2 34
Mali — 7 — —
Rnanda —_ 3 — 2
TanzAnia — 88 — 86

(Fonte:; Estatisticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)
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O que quero demonstrar é que se hoje se extinguir o sistema de patentes
em metade ?ou mais) dos paises do Terceiro Mundo, ndo serdo muitos os na-
cionais desses paises a serem prejudicados. A situagio é semelhante & de um
pafs desértico que criasse um direito especial sobre exploragdo e comercializa-
¢d0 de 4gua. Se se extinguisse esse direito, ninguém sairia imediatamente pre-
judicado por absoluta falta de objeto. Os finicos ofendidos seriam os estrangei-
ros exportadores de 4gua para esse pais.

Justifica-se assim, em parte, a analise pragmitica que se tem feito nos
paises em vias de desenvolvimento.

Mas, certamente, o enfoque nio ¢ aquele. E que o sistema de patentes tem
determinadas fungdes que lhe sdo peculiares. E se eventualmente ele ndo serve
A protegio de uma tecnologia preexistente, ele serve i criagio de uma futura
tecnologia (néo s6 protegendo-a como também incentivando-a — o que, do
ponto de vista pragmitico, é até mais importante) e, por via de consegiiéncia,
2o desenvolvimento da inddstria (se acaso a opgdo para o progresso foi a da
industrializagiio) e ao desenvolvimento da economia como um todo.

A maneira como o sistema de patentes serve a esses objetivos é o %ue dpre-
tendo estudar neste trabalho. Mas — repito —, o que existe é a possibilidade
de se mostrar como pode a patente servir ao progresso e nio a possibilidade de
se dizer quanto ela serve,

1.3. As principais fungdes da patente

Vérias sio as fungdes atribuidas a &)atente. Cada autor, obedecer}do a opi-
nido pessoal, e cada sistema, obedecendo a diretrizes de interesse publico, d&
maior ou menor importincia a esta ou aquela.

Sem as classificar por hierarquia, posso apontar as seguintes fungbes da
patente: incentivo & pesquisa e recompensa; divulgagio (dos direitos e da tec-
nologia); transformagio do conhecimento tecnolégico em obijeto suscetivel de
troca.

Examinemos agora os respectivos mecanismos.

1.3.1. A patente como meio de recompensa e de incentivo & pesquisa

A patente ¢ um titulo de propriedade, a qual se caracteriza essencialmente
pela exclusividade do uso, gozo e disposigiio, nos termos do Cédigo da Pro-
priedade Industrial e do Cédigo Civil.

Essa exclusividade de uso {que, a rigor, & luz do direito brasileiro, significa
exclusividade de fabricagdo, para patentes de produto, e exclusividade de utili-
zagho, para patentes de meio ou processo) implica, obviamente, na faculdade
de excluir terceiros. Mesmo quantﬁ) se trate de patente de aperfeicoamento, é
certo que a tecnologia bésica pertence ao titular da respectiva patente, e nio
gfde, sem autorizagdo, dela fazer uso o titular da patente de aperfeigoamento.

as o inverso também é verdadeiro. No deixa este tltimo, pois, de dispor
daquela exclusividade.

Ora, ¢é esse poder excluir os terceiros que, como condigio geradora de lucros,
constitui uma recompensa ao inventor (em troca da divulgagdo do invento) e,
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a0 mesmo tempo, um incentivo & pesquisa (pois o inventor, com os lucros,
recuperaria as despesas de pesquisa e poderia investir em novas pesquisas).

E se as invengbes ajudam ao progresso (0 que me parece indiscutivel) e
se o progresso provoca melhorias no bem-estar social (o que j4 nem sempre é
certo, pois isso depende da politica de distribuigio de renda), entdo aquelas
fungdes da patente podem ser assim descritas esquematicamente:

QUADRO 1V

a

Patente

a- Pesenvoluimenio
da {ndistria

b- Desenvolvimentc

da economia

c- humento do bem-
estar

Assim; a invengdo (1) gera o titulo que possibilita a exclusividade (2); a
exclusividade gera o lucro (3); o lucro permite o investimento em pesquisa e
desenvolvimento (4); a pesquisa e o desenvolvimento geram novas inven-
¢bes (1). Por sua vez, a aplicagio industrial do invento e a comercializagio dos
seus resultados geram o desenvolvimento industrial (a); este gera o desen-
volvimento econémico (b); e este gera, no fim da cadeia, o bem-estar social (c).

Numa situagio ideal, este é o mecanismo das fungbes examinadas. No en-
tanto, em sendo ideal, é uma situagio para que se tende, é um objetivo que se
busca. Ver-se-4 depois quais as solugbes que visam otimizar as fungdes g.e re-
compensa e incentivo. Acrescento desde j4 que uma grande parte dos inventores
¢ atualmente constituida por assalariados. Por isso, o esquema passa logo a
ter um valor relativo, j4 que a sua eficicia torna-se em parte dependente da
pi(;litica de premiagiio dos inventores pelas empresas e pela legislagdo espe-
cifica.

1.3.2. A patente como meio de divulgagio

A patente &, por defini¢io, um titulo piblico. Aliss, a prépria palavra j4
o diz: patente, em seu conceito comum, significa acessivel, aberto, manifesto,
evidente,
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Isso implica na possibilidade de qualquer um ter acesso ao documento ar-
uivado na repartigio de patentes. Segungo KoHLER, a divulgagio do conteddo
?ou especificagies) da patente (relatério descritivo, reivindicagées, resumo e
desenhos, se for o caso) serve ndo s6 & divulgagio dos direitos do titular como
a divulgagio da tecnologia propriamente dita.

Essa divulgagio dos direitos tem efeito preventivo — assim os concorrentes,
examinando as reivindicagbes (que delimitam esses direitos), ficam sabendo da
possibilidade ou impossibilidade do uso da tecnologia. E porque a patente é
acessivel a qualquer um, ndo hé escusa de boa-fé para quem pratica atos de
contrafagio. O dolo é sempre presumido. Em decorréneia dessa divulgagio,
podem os interessados requerer a licenga de uso ao titular. Ou, se acaso dispem
de argumentos capazes de impugnar a validade da patente, podem anulé-la ou,
eventualmente, opor-se a sua concessdo.

Como meio de divulgagiio de tecnologia, a patente serve precipuamente
3 informagio. Consultando-se os documentos de patentes, sabe-se a orientagio
das pesquisas mais recentes e os resultados obtidos. Além disso, podem os con-
correntes: @) desenvolver tecnologia sucedénea, de forma a fugir dos limites
estabelecidos pelas reivindicagdes; ou b) aperfeicoar a tecnologia descrita nas
especificagdes da patente.

Este 1ltimo mecanismo pode ser assim esquematizado:

QUADRO V
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Também aqui se retrata uma situagio ideal. Vérios fatores dificultam esta
fungio da patente como, por exemplo, a impossibilidade de uma total descri-
¢do do estado da técnica, bem como do invento propriamente dito no relatdrio
deseritivo. A propésito, FrEpricH-KARL BEmr diz que no século XIX, quando
surgiram as primejras leis que exigiam a descrigio do invento de forma a po-
der ser reproduzida por qualquer técnico experimentado no assunto, era ficil
descrever as invengbes, pois e(ilas “eram simples e descomplicadas, como toda a
tecnologia; elas podiam ser ficil e compreensivelmente descritas nas especiti-
cagles de patentes com nio mais de uma ou duas piginas” (®). Hoje, acres-
centa o autor alemio, rdo hé exagero em se dizer que, a exigir-se uma suficiente
descri¢do, ndo mais que 20% ou 30% dos pedidos de patente seriam deferidos —
e isto para invengdes simples, tais como eletrodomésticos, brinquedos ete. Ou
entdo os pedidos de patente teriam que incluir especificagbes com centenas
ou milhares de péginas, detalhando instrugdes de fabricagho e operagfo, cen-
tenas de férmulas e um completo pacote (bundle) de desenhos (°).

1.3.3. A patente como meic de transformagdo do conhecimento tecno-
légico em objeto de troca

Drisse atris que a patente gera um direito de propriedade. E essa proprie-
dade é transmissivel inder vivos ou mortis causa.

Logo, o conhecimento tecnolégico contido nas especificagbes deve seguir o
destino do direito  sua exclusividade. Mas a questio ndo é tio simples quanto
parece.

Porque existe o sistema de patentes, dando garantias aqueles inventores
gue ndo fazem segredos dos resultados das suas pesquisas, eles requerem a
patente em vez de manter o sigilo (1* funcdo); através da patente os terceiros
tomam conhecimento do invento (22 funcdo); entdo, se interessados, quer sim-

lesmente para evitar a contrafagdo, quer para melhorar os seus resultados in-
Sust:riais, propdem a celebragio de um contrato de licenga ou de cessdo da pa-
tente (32 fungiio).

Nestes termos, a tecnologia gassa a ser um bem econdmico, uma merca-
doria que se compra, que se vende, que se doa, que se permuta. E que ¢ in-
clusive objeto de técnicas de “marketing”.

Além disso, fazendo a patente parte dos ativos das pessoas juridicas, o de-
F(Jsito do respectivo pedido em paises estrangeiros é uma das mais eficazes e
4ceis formas de investimento internacional (sem, no entanto, deixar de estar
submetida a um certo grau de risco — o da contrafagio em paises onde a le-
gislagio especifica é inadequada). E muitas vezes esse deé)ésito antecede qual-
quer iniciativa de “joint venture” ou de colocagdo de produtos e de tecnologia
nos mercados estrangeiros.

Eis o porqué da crescente relevincia das patentes no fluxo de transferéncia
de tecnologia.

(8) BEIER, Friedrich-Karl, “Future problems of patent law”, IIC — International
Review of Imdustrial Property and Copyright Law, vol. 3, n® 4,/1972, pag. 446.
(9) Idem, phg. 447,
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Aqui também, mais uma vez, se depara com dificuldades que obstam a
uma plena realizagio desta terceira fungfio da patente. Em primeiro lugar, hé
dificuldades de ordem legislativa, decorrentes principalmente da diversidade
de principios e de normas vigentes em cada pais. Em segundo lugar, o mer-
cado de tecnologia est4 longe de ser um exemplo do mercado perfeito — nem
sempre é ficil saber-se qua% a tecnologia que, dentre as patenteadas (ou me-
Thor, dentre as que se sabe que estio patenteadas), produz mais resultados
para um dado problema técnico (ainda mais quando, como se disse, nem toda
a invengio é suficientemente descrita nas especificages); os critérios para ava-
liagdo do prego sio de uniformizagiio praticamente impossivel ete.

2. ALGUMAS SOLUCOES LEGISLATIVAS VISANDO AO APERFEICOA-
MENTO DAS FUNCOES DA PATENTE

Quando se fala em aperfeicoar ¢ sistema de patentes, néo se quer dizer com
isso que o objetivo é o de tomar medidas uniformes em todos os paises.

Por um lado, o sistema de patentes, como ji exposto, é um conjunto de
normas e principios juridicos tomado em sua perspectiva sécio-econdmica.
Logo, na elaboragio legislativa entram em conta dois fatores de fundamental
importéncia: o grimeiro é o da tradigiio legislativa e principios filoséficos vi-
gentes; o segundo é o da politica econdmica adotada.

Assim, e para nio se perder de vista o caso do Brasil, a Constituigo bra-
sileira, por um lado, coloca a protecio dos direitos dos inventores dentro do
elenco das prerrocglativas fundamentais (art. 153, § 24); por outro lado, a mes-
ma Constituigio define como um dos principios basicos da ordem econdmica
e social a funcio social da propriedade (art. 160, inciso III).

Para ser até mais preciso, lembro que o art. 153, § 24, da Constituigfo,
dispde que “a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio tem-
porario para sua utilizagio, bem como a propriedade das marcas de inddstria
e comércio e a exclusividade do nome comercial”. O constituinte assegurou:
um privilégio tempordrio sobre a utilizagio dos inventos; a propriedade so-
bre as marcas; a exclusividade sobre o nome comercial. Ora, como nido hé pa-
lavras indteis na lei, seria até o caso de se pensar que o constituinte reservou
ao legislador ordindrio poderes para definir a natureza desses direitos: afinal,
o privilégio (que significa tdo-somente favor exclusivo) tanto pode significar
propriedade como qualquer outro instituto que, de algum modo, por mais té-
nue que seja, preserve a exclusividade (como, por exemplo, o certificado de
invengdo tal como adotado pela lei mexicana de patentes).

De qualquer forma, pondo de lado estes detalhes, a Constituigio deter-
minou que as linhas mestras do sistema brasileiro de patentes fossem delinea-
das em consonincia com as diretrizes da politica econdmica, para que aquele
fosse um instrumento desta.

A submissdo do sistema de patentes a politica econdmica niic é, eviden-
temente, um fendmeno brasileiro isolado, mas sim um fendémeno que se veri-
fica & escala mundial. Mesmo nos pafses industrializados de mercado livre —
onde a economia trabalha quase por si s6, prescindindo em grande parte (mas
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ndo totalmente) da intervencio governamental —, mesmo ai, dizia, o sistema
de patentes fica subordinado a consideragbes de ordem econdmica. Nao se
discute nos Fstados Unidos, no Japdo ou na Alemanha, se deve ou nfio haver
um sistema de patentes. Mas discute-se, por exemplo, a duragio dos direitos
de patente. Assim, j& foi sugerido que os prazos de vigéncia das patentes ame-
ricanas fossem pro]longados de 18 para 25 anos. Mas a decisio nio saird tdo
cedo precisamente porque se estudam nesse pals as possiveis implicaces eco-
ndmicas da dilatagéio, no tempo, da exclusividade.

A formulagio da politica econdmica depende das prioridades adotadas, e
essas prioridades, por sua vez, estdo intimamente ligadas a problemas especi-
ficos de cada pafs. No entanto, em se tratando de Eegislagﬁo de patentes, po-
demos detectar alguns pontos comuns que sio objeto de preocupacio dos pai-
ses em vias de desenvolvimento.

2.1. A fungdo de recompensa e de incentivo ¢ pesquisa. Principais pro-
blemas e solugdes

Apresentei acima (supra, quadro IV) um gréfico que tenta interpretar es-
quematicamente o0 mecanismo de atuagio do sistema de patentes como meio
de recompensa e de incentivo A pesquisa.

Logo na primeira fase — da invencdo para a patente — héd quatro ques-
toes basicas e que tém merecido solugbes legislativas diferentes. Refiro-me
(a) ao campo da tecnologia patenteivel, (b) & prépria natureza dos direitos
do inventor, (¢) a0 modo de concessdo da patente e (d) ao tratamento legal
das invengdes de empregado.

2.1.1. A tecnologia patentedvel. Um exemplo: os quimico-farmacéuticos

Verifica-se uma tendéncia nos paises em vias de desenvolvimento no sen-
tido de negar a possibilidade de concessio de patentes para determinados cam-
pos tecnolégicos, principalmente na 4rea quimico-farmacéutica, nos alimentos,
no campo técnico dos microorganismos e das variedades vegetais e no campo
da tecnologia nuclear, '

A ttulo de exemplo, consideremos a proibigio de patenteamento de pro-
cessos e produtos quimico-farmacéuticos.

Essa proibi¢io toma em conta alguns argumentos, tais como:

a) o dominjo do mercado respectivo %elas multinacionais seria fortalecido
pela existéncia de patentes, dada a impossibilidade de cépia dos produtos pelos
laboratérios nacionais;

b) a existéncia de patentes (a inexisténcia de livre concorréncia) permiti-
ria aos seus titulares fixar pregos extorsivos,

Razbes estas que sio exclusivamente de politica econdmica. Quanto aos
motivos de ordem emocional — que existem de fato —, deixo-os de lado porque
eles em nada contribuem para o esclarecimento da controvérsia. Nio 2 com
dados nem com elementos légicos que eles se superam: apéenas com uma mu-
danga de mentalidade.
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Apresento a seguir um quadro onde assinalo as vedacbes legais em de-
zessete paises em vias de desenvolvimento:

QUADRO VI
Quimicos Farmacéuticos
Paises
Processos Produtos Processos Produtos

Argenting sim sim sim nao
Bolivia sim néo sim nio
Brasil sim néo nio néo
Chile nio nio nio néo
Colémbia nio , stm sim nio
Egito sim sim. slm nao
India sim nao sim nio
Irague sim sim sim nao
Libla sim sim sim néo
México sim néo nio néo
Paragual sim. sim sim néo
Peru sim sim sim nao
8rl Lanka sim sim sim sim
Tailéndia sim sim sim néo
Turquia sim sim nio nio
Uruguai sim nao sim nfio
Venezuela sim nio sim nio

Entre os paises citados, aqueles cuja legislagio é mais restritiva sio o
Chile (onde é vedada a patente para os processos e os produtos), o Brasil {onde
se permite apenas a patente para os processos de obtengdo dos produtos qui-
micos e desde que nio tenham aplicagio farmacéutica), a India e o México.

Na India, os processos de fabricagio de produtos farmacéuticos podem
ser objeto de patentes de duragio reduzida.
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No México, os processos para a obtengiio de produtos quimicos e de pro-
dutos farmacéuticos nio podem ser patenteados, mas os processos de obten-
¢io de misturas de produtos quimicos podem ser objeto de certificados de in-
vengio.

No Peru, a atual lei (Decreto-Lei n® 18.350, de 27 de julho de 1970)
admite a expedigio de patentes para processos e produtos farmacéuticos. Mas
a “Direccién de Propiedad Industrial” nfo aceita pedidos para esses pro-
dutos (?).

A legislagdo brasileira tem sofrido algumas modificagbes ao longo dos anos.
De um modo geral, pode dizer-se que ela tem evoluido de um sentido liberal
para uma orientagio restritiva. Assim, o Decreto n® 16.264, de 19 de dezem-
bro de 1923, ndo vedava a patenteabilidade nem dos processos nem dos pro-
dutos, fossem eles quimicos ou farmacéuticos. O Cédigo da Propriedade In-
dustrial de 1945 (Decreto-Lei n® 7.903) erigiu as primeiras restri¢des, proi-
bindo a concessdo de patentes para os produtos (quimicos e farmacéuticos),
deixando como privilegidveis os respectivos processos de obtengio. O Cédigo
de 1967 foi um pouco menos restritivo e tornou privilegidveis, além dos proces-
sos para obtengéio de produtos quimicos e farmacéuticos, também os produtos
quimicos. Dois anos depois, 0 Cédigo de 1969 fixou as normas que prevalecem
hoje, uma vez que foram mantidas pelo Cédigo vigente (de 1971): s6 sio pa-
tentedveis os processos para obtencio de produtos quimicos.

Em esquema:

QUADRO VIO
Quimicos Farmacéuticos
Legislacdo
Processos Produtos Processos Produtos
1933 sim sim sim sim
1945 sim néo sim nio
1967 sim sim sim néo
1969 sim nao nio néo
1971 sim nio nfo néo

{10) A informacfo consta do “Manual for the Handling of Applications for Patents, De-
signs and Trade Marks throughout the World”, Octrootbureau Los en Stigter, Ams-
terdam, v. Peru, 2° vol,
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Como ¢ notério, a inddstria farmacéutica brasileira estd desnacionalizada, e
a situagdo ndo mudou desde 1969, quando a legislagio se tornou mais restritiva.

J4 com a inddstria petroquimica tem sucedido o inverso, pois o setor tem
vindo a nacionalizar-se progressivamente, mediante a instalacio dos poblos pe-
troquimicos (com recurso aos empréstimos do exterior). No entanto, é de se
ressaltar que esta nacionalizagdo significa apenas a substituigho das importa-
¢des e nio a producio mediante uso de tecnologias nacionais, Como afirma
Kurr PoLrrzen, “verifica-se que a estratégia de substituigio de importagdes,
tal como efetivada até recentemente, no que concerne is parcelas mais din-
micas da indistria quimica, levard o Brasil a uma crescente dependéncia em
relagio 3 importagio de tecnologias novas, mais competitivas, na auséncia,
salvo algumas excegbes, de inovagbes endbgenas completas™,

Mais adiante:

“E improvével que, em futuro préximo, a agdo inovadora endé-
gena brasileira possa concentrar-se em desenvolvimento de novos pro-
dutos, jA4 que é, sabidamente, uma das de maior risco” ().

Portanto, pelo que cabe ao caso particular do Brasil, ndo se pode tragar
um paralelo entre a evolugiio legislativa (no que respeita i tecnologia paten-
tedvel) e a situagio da indéstria nacional. A mera restrigio A patenteabilidade
néo incentiva, por si s4, o investimento nacional, O que, alids, é ébvio: numa
economia de mercado ¢ o préprio mercado que condiciona o investimento. E o
sistema de patentes é apenas um fator (dentre os muitos) desse mercado. Por
outro lado, é a falta de capital (poupanga interna) que explica a desnaciona-
lizagio de muitos dos setores da economia brasileira.

Na mesma linha de raciocinio, lembro que o setor sidertrgico brasileiro
era praticamente inexistente até a II Grande Guerra. A partir dai, sobretudo a
partir da década de 50 — e recorrendo aos capitais estrangeiros (de risco e de
empréstimo) —, o Brasil tornou-se auto-suficiente em aco, sem que houvesse
necessidade de se introduzirem na legislagio restrigdes A patenteabilidade de
processos e produtos siderGrgicos,

Logo:

— a existéncia da protegio pela patente nio obstou ao desenvolvimento
da indtstria sidenirgica;

— a existéncia de restricies a essa mesma protegio ndo obstou A instalagdo
da inddistria petroquimica (nio esquecendo que a restrigio nio é absoluta, pois
os processos sdo patentedveis, o que, indiretamente, pode significar uma rela-
tiva exclusividade de fabricaciio dos produtos, enquanto nfo surgirem proces-
sos sucedfineos};

— a existéncia de restrigio absoluta ndo gerou o desenvolvimento da in-
ddstria farmacéutica.

Quais, pois, as conseqiiéncias dessa restrigio?

(11) POLITZER, Kurt, “Industria Quimica — A dependéncia da importagio de techo-
logla”, Gazete Mercantil, 13/15-2-82, pag. 13.
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Em primeiro lugar, onde ela deveria surtir efeitos, ela é esptria, pois, como
disse e repeti, ela nio fomentou ainda o investimento nacional nem a criagéo
de tecnologia endégena. Em segundo lugar, se algum laboratério nacional de-
senvolve tecnologia prépria, ele ndo vai conseguir participar do mercado preci-
samente porque a legislagio lhe retira a dnica defesa (a patente) contra os
concorrentes; mal ele lance o produto no mercado, ele poderd ser copiado e
aperfeioado — e o seu esforgo terd sido indtil.

Saliente-se, por fim, que a patente nio gera por si sé pregos extorsivos.
Se isso fosse verdade, num sistema de patentes fraco (com restrighes & paten-
teabilidade ), os pregos dos produtos farmacéuticos seriam baixos — e néio se-
ria sequer necessario o tabelamento. Parece-me que a exclusividade é suficiente
para gerar lucros compensadores. Evidentemente pode haver desvios, mas es-
tes sio corrigidos pelas leis de repressio ao abuso do poder econémico e de
protecio ao consumidor. Além disso, nada impede que a protegio pela patente
conviva com o tabelamento de precos (e, para exemplo, voltemos ao caso da
siderurgia, onde ndo h4 restrigdes & patenteabilidade & o prego do ago ¢ ta-
belado).

Entre as restrigbes e a orientagio liberal, a lei de patentes das Honduras
adota uma solucio de compromisso e que ¢ a seguinte: em principio, ndo
podem ser patenteados nem os processos nem os produtos farmacéuticos. Mas
podem ser concedidas patentes para os processos farmacéuticos e para a ob-
tengio de substéncias ativas utilizadas nas composicbes farmacéuticas, desde
3ue o requerente demonstre que explora naquele pais o processo que é objeto

o pedido e que ele tem possibilidade de atender ao mercado em quantidades
e em condigdes de’ qualidade e de prego razodveis.

Partindo do principio de que as restrigbes a patenteabilidade tém funda-
mento na situagio do mercado num dado momento e sdo, portanto, provisé-
rias, a lei-tipo da OMPI para os paises em vias de desenvolvimento referente
as invengBes (12) sugere que as exclusdes sejam determinadas por decreto, uma
vez que a sua alteraciio ¢ bem menos informal do que a alteragio de lei.

Para nio me alongar mais, encerro com o pensamento de Brum:

“Se é prc:]pésito da protegio da patente incentivar invengbes uteis
para a sociedade, entdo duas conclusdes deveriam ser dbvias: pri-
meiro, invengdes inliteis ou até perigosas para a sociedade ndo de-
veriam ser patenteadas, e, segundo, as invengdes que tenham especial
e particular utilidade gara a economia ou para a sociedade deveriam
ser patentedveis e até gozar de tratamento preferencial. (...) Por
outro lado, a utilidade social tem um papel muito importante dentro
do critério das excegdes legais a atenteagilidade. Mas aqui este con-
ceito de utilidade social ¢ aplicado de uma forma bastante paradoxal:
exclufdas da protegio da patente estdo ndo s6 invengses prejudiciais
A sociedade — aquelas que violam a lei, a moral ou a ordem piblica —
mas também, e de forma bastante ampla, exatamente aquelas inven-
gbes que sdo particularmente importantes para o progresso econdmico

(12) Publ. da OMPI, Genebra, 1979, n* 840 (F}, vol. L.

R. Inf. legisl, Brasilia a. 19 n. 76 out./dez. 1982 229



e social, nomeadamente produtos quimicos, medicamentos, alimentos,
processos agricolas, plantas e espécies animais” (12).

2.1.2. A natureza dos titulos de protegio aos direitos do inventor
2.1.2.1. Patentes, certificados de inventor ¢ certificados de invengdo

Tradicionalmente, reconhecia-se e outorgava-se ac inventor um direito de
propriedade sobre a invengso.

No entanto, a implantagio de regimes socialistas veio pdr em questdo a
natureza desse direito: por um lado, em tese, o regime nio comportava a pos-
sibilidade da apropriagdo privada de meios de progugﬁo; por outro lado, have-
ria que se adotar algum sistema que incentivasse a invengiio e recompensasse
o inventor,

Como fazer, entdo?
Surgiu assim o certificado de inventor.

Nos termos do art. 28 do Regulamento sobre as descobertas, as invenglbes
e as propostas de racionalizagdo, promulgado por decreto do Conselho de Mi-
nistros da Unido Soviética, o certificado de autor de invengfio é expedido em
nome do inventor e certifica o reconhecimento da proposta como invengdo,
a prioridade da invengdo, a qualidade do inventor e o direito exclusivo do
Estado sobre a invengao.

O direito exclusivo do Estado sobre a invengdo tem a duragdo de 15 anos

a partir do dia do depésito do pedido (art. 26, 29 pardgrafo).

A explorago das invengBes protegidas por certificados de autor de inven-
¢do é feita pelas empresas, organismos e institui¢des soviéticas de Estado, co-
operativas e sociais, de acordo com os interesses do Estado e com os seus pré-
prios interesses, sem que se faga necesséria uma autorizagdo especial. Mas a
exploragio comercial dessas invengGes por outras entidades, além das men-
cionadas, por um periodo de 15 anos contados a partir do depdsito do pedido
néio 6 permitida sendo com autoriza¢io do “Comité de Estado da URSS para
as invengdes e descobertas” (art. 27).

O inventor que tenha recebido um certificado de autor de invengdo tem
direito a uma remuneragio (art. 108).

Nestes termos, o certificado de inventor da Unido Soviética desdobra os
direitos decorrentes da invencio em:

— direito de crédito (inclusive transmissivel por via hereditiria — art. 6°
do Regulamento);

- direito de propriedade para o Estado.

Estes certificados sio expedidos se a invengdo foi realizada em decorrén-
cia do trabalbo do inventor numa empresa, organismo ou instituicio do Esta-
do, cooperativa ou social, ou sob sua orientagiio, ou se o inventor recebeu assis-

(13) BEIER, Friedrich-Kari, artigo cit, pdg. 442.

230 R. Inf. legisl. Brasilia a. 19 n. 76 out./der. 1932



téncia financeira ou outra ajuda material por alguma daquelas entidades
(art. 24).

Donde decorre que hi bastantes pontos comuns entre o certificado de
inventor dos paises socialistas e o tratamento das invengbes de empregados dos
paises capitalistas. Ali4s, como lembra PrRaTNER, o certificado de inventor “ndo
pode, apenas pela sua natureza e pelo seu conteddoe juridico, ser definido co-
mo socialista; trata-se fundamentalmente de uma patente de Estado” ().

Nos outros casos, dé-se lugar & expedicio de carta-patente, em termos
semelhantes aos vigentes nos pafses de mercado livre — nomeadamente, com
a criagio de um direito exclusivo sobre a invengdo (art. 23).

Os produtos obtidos por um processo quimico e os produtos farmacéu-

ticos s§ podem ser objeto de certificado de autor de invengdo e ndo de pa-
tente (art. 25).

Este é, em termos muito gerais, o sistema de protegio dos direitos do
inventor na Unido Soviética.

“Assim os resultados mais importantes da criagio técnica incor-
porados nas invengdes deixaram de ser um objeto de compra e venda
e um meio de enriquecimento individual. Eles tornaram-se numa cate-

oria da roprieda%e socialista, colocada ac servico de toda a socie-
ade” (15§),

Mas o sistema — que visa manter as vantagens da Fatente sem ofender a
ideologia vigente — ndo vingou em todos os paises socialistas. A Hungria man-
teve a patente, na sua feigio tradicional. Também a Iugoslivia e a Roménia
admitiram a patente, com algumas diferencas. E a Repiblica Democrética
Alema instituiu a chamada “patente econdmica” ou “patente nac-exclusiva”,
a par das patentes tradicionais,

Vale a pena descrever rapidamente o conceito da patente econdmica. O
seu titular terd o direito de uso, mas ndo exclusivo: qualquer um pode obter
licenga de uso, mediante o pagamento de uma soma fixa. E, em caso de o
valor comercial da invengio ultrapassar a base inicial do acordo, poderi ser
ajustada uma compensagdo adicional. A competéncia para a concessdo da licen-
¢a e para a fixagio da indenizagio é da repartigio oficial de patentes da RDA.

O inventor, a sen critério, pode optar pela patente exclusiva. Mas, neste
caso, sujeita-se a determinados 6nus que ndo incidem sobre a patente ndo-
exclusiva como, por exemplo, um acréscimo considerdvel das taxas e anuida-
desea possibiligade de caducidade por falta de exploragio.

Em principio, nos paises de mercado livre, o sistema de patentes, tal como
descrito, nio poderia ser aceito por razdes de ordem filoséfica. Evidentemente,

(14) PRATNER, 8. “La protection de la propriété industrielle et l'ordre sociale”, La
Propriété Industrielle, OMPI, Genehra, 1881, pag. 142,

(15) MAKSAREV, Y. E., “L’essor de l'activité inventive en Union Soviétique”, La Pro-
priété Imdustrielle, OMPI, Genebra, 1978, phgs. 154/155.
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num pais onde se admite a prosriedade privada, a instituigio da patente de
Estado constituiria violagie da ideologia adotada.

Mas, por outro lado, o tratamento da patente como figura estitica do
direito de propriedade ¢ inconveniente, ndo se coadunando com os fins a que
se progﬁe o sistema, Esses fins sdo os de transformacio social e econémica,
passando pelo caminho da industrializa¢io. De forma certa ou errada, a neces-
sidade da imediata industrializacio erigiu-se, como um dogma, no vinico meio
de progresso dos palses em vias de desenvolvimento.

Para isso, hi que se incentivar a poupancga interna e a criagao de tesno-
logia endégena, Mas a precariedade de recursos — decorrente do proprio sub-
desenvolvimento — impede isso. Pelo que, concomitantemente — e sem esque-
cer 0 delicado equilibrio da balanga de pagamentos e o controle das remessas
de lucros —, hd que se facilitar a importagio de tecnologia e o investimento
de capitais de risco estrangeiros.

Qual o papel da patente nisso tudo? O seu papel é o de, através do lucro
que ela proporciona, atrair os investimentos internacionais e o de facilitar a
transferéncia de tecnologia.

Mas sé isso n&o basta, pois néo se pretende entregar o mercado internc as
empresas estrangeiras, O objetivo ¢é precisamente o contrario — reforgur o
mercado interno para possibilitar a participagio cada vez maior das empresas
nacionais. Em tese, a entrada das empresas estrangeiras ndo serviria sendo a
criagio e ao reforgo desse mercado nacional.

Mas a patente, em sua configuragio tradicional, ndo tem atendido aos
anseios dos paises em vias de desenvolvimento (19).

Daf que os paises em vias de desenvolvimento tenham passado a exami-
nar a patente nio apenas como titulo gerador de direitos individuais — na
perspectiva liberal —, mas sim & luz da sua fungfo social.

(16) Segundo uma proposta de salteracio do sistema de propriedade industrial apre-
sentada pelo Brasil numa reunifo do Conselho Econfmico e Social Interamerica-

no (Washington, 17/24 de novembro de 1969):

“0 sistema de protecio da propriedade industrial tem dois objetivos prin-
cipais: proteger a propriedade do inventor e constituir um incentivo ao de-
senvolvimento industrial. No entanto, a realidede de 1833, & qual corresponde
o ordenamento juridico sintetizado na Unidc de Paris, sofreu profundas mo-
dificaches, mas, apesar das revisbes feitas na Convencio de Paris, ela néo
foi adaptada &s novas realidades da economia mundial, Com efeito, & legis-
laglic Internacional sobre a propriedade industrial continua essencialmente
uma garantia de exclusividade em beneficio do inventor e uma defesa do seu
direito de propriedade.

Basta menclonar duas mudancas fundamentals para justificar uma mo-
dificagfio radical do sistema internacional atual de protecfio da propriedade
industrial: o desaparecimento do inventor como pessoa fisica, pesquisador iso-
lado, substituido por uma entidade impessoal, filiada a uma grande socledade
multinaclonal, e as rela¢des miiltiplas qgue ligam o sistema atual ao subdesen-
volvimente pela concentracéo da pesquisa e de desenvolvimento tecnolégico
nos paises desenvolvidos, Assim, o sistema de patentes néo provoce o desen-
volvimento da comunidade em geral, mas garante a preservacio do monopd-
lio para os paises desenvolvidos™” {(cf. ARACAMA-ZORRAQUIN, Ernesto D., “La
Convention de Paris et les pays de I'Amérique Latine”, La Propriété Indus-
triclle, OMPI, Cencbra, 1975, pdg. 94).
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Alguns pafses, como o Brasil, restringiram a tecnologia patentedvel, esta-
beleceram, em termos rigorosos, o 6nus da exploragio, reduziram o prazo de
duragiio da patente e fixaram normas rigidas para a cessdo e licenga de pa-
tente. Outros, porém, foram mais longe (7).

E o caso do México que, além de editar normas restritivas 4 patente, criou
a figura mista do certificado de invengfio, bastante préximo, alids, da patente
econbdmica da RDA.

Diz a Lei Mexicana sobre as Invencgdes ¢ as Marcas, de 30 de dezembru
de 1975, que as invengdes referidas no art. 10.V (processos de obtengio de
misturas de produtos quimicos, processos industriais de obtencio de ligas <
processos de modificagio ou de aplicagio dos produtos quimico-farmacuticos
e suas misturas, medicamentos, be]in'das e alimentos para uso humanc ou ani-
mal, fertilizantes, pesticidas, herbicidas e fungicidas) bem como as invengdes
referidas no art. 10.VI (invengdes referentes a energia e & seguranga nuclea-
res) e art. 10.VII (aparelhos e equipamentos anticontaminantes, bem como os
respectivos processos de fabricagio, modificagiio ou aplicagio), podem ser

registradas e dar lugar ao estabelecimento de um certificado de invencio
{art. 65).

No caso, portanto, o certificado de invencio constitui um sucedéneo da
patente, j4 que esta ndo pode ser expedida para as invengdes referidas.

Quais as diferengas entre o certificado de invencio e a patente, & Iuz da
lei mexicana?

A principal diferenga reside, como havia dito, na prépria natureza do divei-
to constituido. A patente confere ao seu titular o direito de explorar a invencio
de forma exclusiva, seja por ele, seja por terceiros autorizadE:)s (art, 37). Ja
o certificado de invengfio ndo outorga essa exclusividade. Nos termos do art. 68
da mesma lei, todo interessado pode explorar uma invengfio registrada de acordo
com o art. 85, mediante acorgo com o titular do certificado de invengio a
respeito do pagamento de remuneragio e das outras condigbes inerentes a
explora¢do da invengdo.

O titular do certificado pode usar, gozar e dispor do bem, pois, respec-
tivamente, a lei mexicana diz que ele pode explorar a invengdo (art. 71), que
ele tem o direito de receber uma remuneragio de quem explorar a invengio
(art. 87) e que as disposigdes relativas is patentes sio apliciveis 4 cessio dos
certificados de invengdo (art. 79}. O titular do certificado pode ainda reaver
o bem de quem injustamente o possua, pois ele tem agic de contrafagio
contra quem explora a invengio sem ter antes celebrado um acordo com el
ou obtido autorizagio da Dire¢do-Geral do Registro Nacional de Transferéncia
de Tecnologia (art. 69).

O titular do certificado de invengdo ¢, em resumo, titular de um direito
de propriedade. Mas este é bastante limitado, j4 que o titular ndo pode excluir
terceiros do uso da invenciio se estes se dispuserem a pagar uma remuneracio
por isso. Se o titular e o interessado ndo chegarem a acordo quanto & remu-

(A7) A este fenémeno de restricio da protecfio da patente a doutrina dos paises de-
senvolvidos tem chamado de “erosio” do sistema de patentes.
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neracko a pagar e as outras condigbes contratuais, realizar-se-4 uma audiéncia
de conciliagdo convocada, a pedido do interessado, pela Diregio-Geral das In-
vengGes e das Marcas {art. 69, § 19). Se prosseguir o desacordo ou se o
titular ndo comparecer, a decisio fica a cargo da Diregio Nacional do Registro
Nacional de Transferéncia de Tecnologia, a qual pode, depois de ouvir as
partes, autorizar a exploragio e fixar o montante da remuneragio e as outras
condigdes de exploragio (art. 69, § 2°9).

O inventor, além daqueles casos previstos, nos quais s6 lhe cabe requerer
o certificado, pode, quando a tecnologia seja patentedvel, optar entre o pedido
de patente ¢ o pedido de certificado (art. 80).

Optande pelo certificado, exonera-se o inventor do énus de explorar o
seu objeto e, por via de conseqiiéneia, o seu direito ndo se extingue por cadu-
cidade, a qual vigora para a patente (art. 48).

Nao sei até que ponto este sistema vingou no México. O nimero de pe-
didos de certificados ¢ comparativamente pequeno, segundo dados de 19%0:

QUADRO VIII

Pedidos de Palente Pedidos de Certificado
Pais
Residentes ‘N&o Residentes| Residentes lmio Residentes
México 865 , 4.132 a9 ‘ 636

(Fonte: Estatisticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)

Nio me parece, no entanto, aconselhdvel denegrir o certificado de inventor
pelo simples fato de que tem sido pouco usado. O que importa ressaltar é
ique o certificado, sem violar frontalmente os principios internacionalmente
aceitos, pode cumprir as fungbes que se esperam da patente: a de incentivo
e recompensa (pois o inventor podera participar do mercado em condigBes
vantajosas); divulgacio de direitos e de tecnologia (o pedido de certificado
deve obedecer 4s mesmas regras de redagio que regem o pedido de patente);
e transformacdo do conhecimento tecnolégico em objeto suscetivel de troca
(possibilidade de cessdo).

A opgio pelo certificado nio interrompe, portanto, aqueles tluxos des-
critos nos quadros IV e V ¢ apresenta a vantaiem de ndo permitir praticas res-
tritivas de mercado, dada a possibilidade aberta a qualquer um de obter
autorizagéio para o seu uso (mas note-se que nio se trata de licenga obrigatdria,

PSR | A

[ PR Uy [ SR | Cn L o .

pois independe de prazo de caréncia e nido necessita o interessado de justificar
a sua pretensdo).
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2.1.2.2. Patentes (ou certificados) de modelo de utilidade

O modelo de utilidade tem sido apresentado como uma “pequena invengio”,
consistindo em melhorias de funcionamento introduzidas em objetos conhe-
cidos. :

A atividade inventiva que se exige para o modelo é, portanto, muito menor
do gue a exigida para a invengiio. Por isso é que se defende a adogio desse
instituto nos paises em vias de desenvolvimento.

Numa primeira andlise, os resultados sdo positives. Com efeito, nos
paises em que se expedem patentes {ou certificados) de modelo de utilidade,
o nimero de depésitos é grande e a diferenga — por razbes que serdo expostas
adiante — entre pedidos de residentes ¢ de nio-residentes apresenta um saldo
altamente positivo a favor daqueles.

QUADRO IX
Depdsitos Patentes (fou Certificados)
Paises
Residentes |Ndo Residentes Residenies Ndo Residentes

Brasil 1.857 89 131 13
Polbnia 2.523 36 1.680 20
Portugal 118 15 159 6
Coréia 5.830 1.182 3.846 1.131

(Fonte: Estatisticas de Propriedade Industrial, OMPI, Genebra, doc. cit.)

Inclui no quadro IX dois pafses europeus, um da Furopa Ocidental, o
outro da Europa socialista de leste. Mas, para efeito de comparacio de dados,
apenas tomei em conta o seu nivel econémico de desenvolvimento e ndo os
blocos a que pertencem.

O quadro IX é eloqiiente a respeito do que dizia: a instituicio de uma
protegiio especifica do modelo de utilidade — para o qual o exame é mais
abrandado no que respeita ao elemento da atividade inventiva — atraiu inven-
tores para o uso do sistema de patentes.

E nem o fato de no Brasil o processo administrativo para a concessio de
patente de modelo de utilidade ser idéntico ac da concessdo da patente de in-
vengio (com exame diferido e possibilidade de intervengéio de terceiros), nem
isso, dizia, desestimulou os inventores. E isso, em principio, seria até de se
estranhar, pois os depositantes de modelos sio, na sua esmagadora maioria,
particulares. Mas, se ¢ assim, é porque no Brasil a patente de modelo de
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utilidade representa, em termos, o mesmo que a patente de invengio para os
saises industrializados: um eficaz promotor de negécios ¢ um freqiiente niicleo
e pequenas empresas.

Assim como nos paises ricos ¢ comum um individuo montar uma pequena
empresa para explorar uma patente, no Brasil j4 se vai tornando mais fre-
giliente a instalagio de pequenas firmas para exploragio de patentes de modelo
de utilidade.

Parece-me que, apesar de ndo ser novo, estc é um caminho certo, a mos-
trar que o sistema de patentes pode ser moldado as caracteristicas e s necessi-
dades de cada pais.

No Brasil, por exemplo, restringiu-se o rigor do exame. Além disso, redu-
ziu-se o valor das anuidades. Em contrapartida, encurtou-se o prazo de vigén-
cia — de quinze para dez anos. Alids, essa redugio é compreensivel nio sb
porque o modelo pressupde um menor esforgo de pesquisa, mas também por-
que, dada a simplicidade que ¢ sua caracteristica, nio exige grandes investi-
mentos para sua comercializagio. Os investimentos feitos sio, portanto, mais
rapidamente recuperdveis.

2.1.2.3. Patentes de introducdo

Em linhas gerais, as patentes de introdugio sio aquelas expedidas para
inventos que ja sdo objeto de patentes no estrangeiro. Sio também chamadas
de patentes de confirmagio, patentes de revalidagio ou patentes de importagio.

Trata-se de um instituto presente em grande parte dos paises da América
Latina: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Clﬁ)a, Chile, El Salvador, Guatemala,
Uaiti, Honduras, Panamd, Paraguai, Repablica Dominicana, Uruguai e Ve-
nezuela.

Note-se que as patentes de introdugdo, tal como definidas pela lei da Ve-
vezuela, ndo sio propriamente sindnimas de patentes de revalidacdo, uma
vez que nido podem ser requeridas nem pelo inventor, nem pelo titular da
patente estrangeira, nem se baseiam nas patentes do pais de origem.

A patente de introdugéio tem trés justificativas basicas: em primeiro lugar,
permite aos estrangeiros adquirir direitos de propriedade industrial em paises
que, na sua maioria, ndo aderiram & Convengdo da Unido de Paris e que, por
conseguinte, ndo facultam a prioridade a pedidos origindrios de outros paises
(com excecdo para os paises signatérios das vérias convengdes interamericanas
— Convengiao de Montevidéu, 1889; Convengiio de Buenos Aires, 1910; Con-
vengiio de Caracas, 1911); em segundo lugar, esses titulos de propriedade s6
s30 outorgados em revalidagio de outros, expedidos nos paises de origem —
o que poderd pressupor que as invengdes j& passaram pelo crivo do exame
de novidade nos paises de origem; e, por fim, e em tese, a tecnologia intro-
duzida ja foi testada na origem, pois passaram-se alguns anos desde o depésito
¢té 4 expedigio da patente original — e, se o requerente estrangeiro nio
desistin dF::Ia, é porque a invengéo, de alguma forma, apresenta algum interesse
comercial.

H4 legislagbes que impdem um prazo para requerer a patente de intro-
dugéc (de um a trés anos). Mas todos os pafses que adotam este tipo de
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patente (com exce¢io da Venezuela) tornam-na dependente da patente ori-
ginal quanto ao prazo de duragao.

A tendéncia legislativa, parece-me, é no sentido de abolir este tipo de
patentes, & medida em que os paises forem aderindo a Convengao da Unido
de Paris. '

Para os paises que se industrializam rapidamente — e, portanto, vio criando
condigfies internas para a criagic de tecnologia prépria —, a patente de im-
portago perde o significado, pois o perigo de controle do mercado por estran-
geiros, através do abuso dos direitos de patente, vai diminuindo. Aumentando
& criagio técnolbgica nacional (e, portanto, o niinero das patentes nacionais),
a predominéncia das solugbes técnicas estrangeiras passa a diluir-se. Para um
pais nestas condigbes, é sempre preferivel examinar, & luz da legisla¢do interna
(e, portanto, das conveniéneias nacionais), a patenteabilidade de um pedido
estrangeiro a limitar-se a registrar, automaticamente, um documento apenas
formalmente correto.

2.1.2.4. Patentes de aperfeicoamentos e patentes preventivas

As patentes de aperfeicoamento (ou de adigfio) destinam-se a protecio
de melhoramentos em invencdes j4 patenteadas. :

As patentes preventivas (ou precaucionais) visam garantir, quanto a novi-
dade, a patenteabilidade de inventos ainda em fase de desenvolvimento, de
testes ou de exposigio.

Nido vou me aprofundar no estudo destas duas figuras juridicas, pois elas
nada tém a ver com a fase de evolucio econdmica de um pais. Sdo institutos
comuns a paises ricos e paises pobres. Lembro apenas (éue as chamadas pa-
tentes preventivas nio sdo exatamente patentes no sentido de que nao cons-
tituem direitos de propriedade industrial. Trata-se de uma garantia de priori-
dade (alids, este é o nome que se da i patente preventiva no Brasil) que
vigora pelo prazo de seis meses a um ano, ao término do qual, se ndo fo
depositado o pedido definitivo, acompanhado das especificagdes completas, o
inventor decai do direito de requerer a patente.

Alguns paises condicionam esse direito & necessidade de exposi¢io técnica
ou comunicagio a entidade cientifica.

Qutros nio concedem a prote¢io, mas resguardam ao inventor que f
ienha iniciado preparativos para explorar a invengdo o direito ndo. exclusivo
de uso se outrem requerer a patente antes dele {é o caso do Japao, Lei n® 121,
de 1959, emendada, art. 79). '

2.1.3. Modos de concessio da patente

Continuo na anilise daquele quadro que descreve o mecanismo de fun-
cionamento da J)atente, enquanto recompensa e incentivo a pesquisa. Depois
de vérmos rapidamente qual a protegio reservada ao inventor nalguns paises
em vias de desenvolvimento, vamos observar os modos pelos quais essa pro-
teciio é concedida.

Refiro-me ao exame dos pedidos de patente.
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A leitipo da OMPI apresenta o sistema do exame preliminar como
ideal: “o piblico tem interesse em que néio se constituam direitos exclusivos
injustificados; o depositante tem interesse em conhecer o valor real do seu
invento antes de iniciar uma exploragio cujo sucesso poderd depender desse
valor real; os concorrentes do depositante tdm interesse em saber com o
méximo de certeza se as suas atividades correm ou ndo o risco de Thes causar
processos de contrafagio” (18).

O exame preliminar pode ser automiético ou diferido (feito a pedido do
d?ositante ou de terceiros interessados); pode, cumulativamente, buscar sub-
sidios em oposigdes de terceiros (antes do exame, como no Brasil, ou apds,
como no Japo); pode, no caso de pedidos internacionais, ser complementado
com elementos relativos aos exames nos pedidos apresentados como prioridade.

H4 paises que se limitam a verificar o cumprimento de formalidades para,
depois, registrarem a invengao. A apreciagio do mérito fica para um eventual
pedido de anulagio judicial.

A Franga, desde 1968, adotou um sistema misto: a repartigio de patentes
emite um “avis documentaire” (subsidiado tecnicamente pela Organizagao
Européia de Patentes), mas nao indefere o pedido por falta de novidade ou de
atividade inventiva (1°). Com base nos elementos contidos no “avis”, o Poder
Judicidrio podera anular a patente.

Por aqui se vé que nio hi uniformidade nas normas relativas ao exame
dos pedidos de patente. Alids, a meu ver, esta niic é uma questio essencial
do sistema de patentes,

Nio deixa, no entanto, de ser um importantissimo ponto, pois o exame tem
muito a ver com a seguranga juridica do titular. E, nos paises em vias de
desenvolvimento, o exame impede que se outorguem patentes para pedidos pro-
cedentes do estrangeiro desprovidos de novidade e restringe {mas evidente-
mente nio evita de modo absoluto) a aquisi¢cao de tecnologia de dominio pid-
blico.

2.1.4. O tratamento legal das invengdes de empregado

Nos paises desenvolvidos a maioria das invengdes é realizada dentro de
cmpresas — 0 que vale dizer que é desenvolvida por pessoas a servico de
cmpregadores.

Nos paises em vias de desenvolvimento o quadro ¢ diferente, como se viu.
Mas do ponto de vista técnico e econdmico, as invengdes mais importantes
saem das empresas.

Portanto, o problema da protegio dos direitos do empregado-inventor nfio

se levanta s6 para os paises ricos mas também para os do Tereeiro Mundo. E,

uanto 2 estes Gltimos, talvez haja até necessidade de se colocar uma certa

énfase, j& que o espirito do sistema de patentes é, principalmente, o de incen-
tivar a criagio tecnolégica.

(18) OMPFI, Genebra, doc. cit.
(19) CHAVANNE, Albert, e BURST, Jean-Jacques, Droit de la Propriété Indusirielle,
2% ed., Dalloz, Paris, 1980, pag. 9.
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O assunto desperta duas polémieas:
— a primeira opde empregado e empregador, na sua luta de intercsses:

“O empregador acredita que qualquer descoberta inventiva rea-
lizada por seu empregado pertence a ele, empregador, sem qual-
quer duvida e a despeito de quaisquer circunstincias atenuantes. 0]
empre%ador paga ao empregado por seu trabalho; logo, os resultadus
do trabalho pertencem ao empregador. (...) No entanto, o inventor-
empregado pensa que quande realiza alguma fungio ou atinge algum
resultado feliz para além e acima das fungdes a ele atribuidas, isso
deveria ser reconhecido e recompensado por seu empregador de algu-
ma forma. Alids, pensa ele, nesta nossa (femocracia capitalista eu ndo
sou um escravo, eu sou um pensador profissional e independente;
além disso, eu estou executando o meu trabalho de acordo com os
interesses do meu empregador, até para além do que ele espera de
mim. Assim, o meu empregador deveria reconhecer o valor suplemen-
tar do meu trabalho suplementar e dividi-lo comigo de alguma forma,
além e acima do meu salarioc normal” (39).

— a segunda diz respeito a politica econdmica e legislativa: uma posi-
¢io defende a protegio do empregado-inventor como incentivo a sua criativi-
dade e espirito de iniciativa; a outra é contriria a um regime favoravel ao
empregado, pois, do ponto de vista econdmico, é mais interessante desonerar
as empresas das compensagdes aos empregados porque isso torna a exploragio
mais Earata (21).

Na busca da solugdo legislativa dessas divergéncias adotou-se uma classi-
ficagdo tripartite das invengGes do empregado:

— invengbes de servigo: sio aquelas realizadas por empregado em cum-
primento de fungdes inventivas especificas previstas no contrato de traba'ho,

— invengdes mistas: sio aquelas desenvolvidas pelo empregado em ativi-
dade ndo prevista no contrato de trabalho, mas dentro do objeto social do em-
pregador ¢ mediante o emprego de dados, elementos ou meios do empregador;

— invengdes livres; sio aquelas desenvolvidas pelo empregado ndo incluidas
nos dois tipos anteriores,

Enquanto as invengbes de servigo sio geralmente do empregador, as in-
vengbes livres pertencem sempre ao empregado.

Mas, como se vai expor, o tratamento legal ndo é uniforme, sobretude
para as invengdes mistas,

2.1.4.1. A protecio do empregado-inventor em paises industrializados
a) na Repiblica Federal da Alemanha

Hoje o paradigma da legislagio sobre invengbes de empregados é a lei
alemi c{e 25 de julho de 1957, com a alteragio mais recente em 27 de junho
de 1970.

(20) MARCY, Willard, “New approaches for compensation of inventors”, Research
Management, mar./78, pags. 256/26.

(21) ROUBIER, Paul, Le Droit de la Propriéié Industrielle, ed. Recueil Sirey, Paris,
1054, 29 vol.,, pAg. 184,
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Essa lei prevé apenas dois tipos de invenges de empregados;

— invengdes de servigo: as invenges realizadas na vigéncia do contrato de
trabalho e que resultaram do desempenho das fungdes do empregado ou que
estio essencialmente baseadas na experiéncia ou na atividade da empresa;

— invengbes livres: todas as outras invengdes.

Portanto, a lei alemd equipara as invengdes mistas is invengbes de servigo.

E mais: a lei alemd permite que o empregador reivindique para si a in-
vengio limitada ou ilimitadamente (art. 6°). Quando a reivindicagdo for limi-

tada, o empregado {?ode dispor dela (art. 8%, § 2°), mas ao empregador assiste
um direito néio exclusivo de uso (art. 79, § 2°).

O empregado tem sempre direito a uma compensagio no caso das inven-
gbes de servigo, quer a reivindicacdo tenha sido limitada ou ilimitada. Sé nio
lhe cabe o pagamento quando o empregador deixar de reivindicar a invencio
ou manifestar o seu desinteresse — a invengo passa a ser livre.

A compensagio ao empregado deve tomar em conta trés fatores:
— a aplicabilidade comercial da invencio;

— os deveres e a posigio do empregado na empresa;

— a contribuigio da empresa para a invengdo,

Em principio, a compensagio seré fixada por acordo entre empregadv e
empregador. Em caso de desacordo, o empregador estipulard o valor que
achar devido, dando as razdes por escrito e o empregado poderad recorrer i
Cimara de Arbitragem, instalacgo na Repartigio de Patentes.

Como o valor a ser atribuido a essa comiensaqéo nio tem por base dados
fixos e predeterminados, o Governo alemio baixou, em 1959, orientagio con-
tendo trés critérios principais e outros secundarios para a apuragio (22),

b) na Austria

Na Austria as invengbes sio, em principio, do empregado, a menos que
haja disposigio contratual em contraric (Lei de Patentes de 1970, revista em
1977, art. 6°). Excetua-se o caso de funciondrios piblicos, cujas invengbes de
servico podem ser reivindicadas pelo empregador, mesmo inexistindo o con-
trato.

A lei austriaca, a exemplo da alemd, nio diferencia as invencdes de ser
vigo das invengdes mistas.

E invencao de servigo a invengdo desenvolvida gor um empregado e que,
em razio do seu objeto, se enquadra nas atividades da empresa em que o em-
pregado trabalha, desde que:

— a atividade gue resultou na invengio se enguadre nas obrigagdes de
servigo do empregado; ou que

-0 empregado tenha sido incentivado a inventar em razdo da sua ativi-
dade na empresa; ou que

(22) Cf. “La Propriété Industrielle”, OMPI, Genebra, 1972, pags. 233 ¢ segs.
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— a realizagdo da invengio tenha side muito facilitada pela utilizagio da
experiéncia ou do equipamento da empresa (art. 79, § 39).

O empregado tem direito a “uma remuneragio especial e justa”™ (art. 89,
§ 1°9). Mas, se o empregado foi expressamente contratado para inventar, se é
nissso que consiste a sua atividade principal e se esta resultou na invengio,
ele s6 terd direito a uma remuneracio especial se o saldrio previsto pelo con-
trato de trabalho em razio da sua atividade inventiva ndo puder ser conside-
rado uma remuneragio suficiente (art. 8°, § 29).

Neste ultimo caso, evidentemente, terdi que se levar em conta o valor
econdmico da invengdo — e caberd aos tribunais decidir, caso por caso, em
juizo de eqiiidade,

A lei austriaca estabelece critérios para a fixagio da compensagdo. Esta
deverd levar em conta:

— o valor econdmico da invengdo para a empresa,
— a eventual exploragio da invengdo na Austria ou no estrangeiro;

— a parcela do invento que é devida aos conselhos, experiéncias, trabathos

Srt:garat rios ou ac equipamento da empresa ou as orientagbes de servico
adas pelo empregador.

A lei particulariza alguns critérios e soluciona algumas questdes que pos-
sam surgir. A competéncia para a decisido de litigios entre o empregat?o—inven-
tor (exclufdos os funciondrios pablicos) e o empregador é dos tribunais do
trabalho.

¢) na Franga

Nos termos da Lei sobre Patentes de Invengdo, de 1968, na redagiio que
lhe foi dada pela Lei n® 78.742, de 13-7-78, sio do empregador as invencées
de servigo, assim definidas:

— invengbes realizadas pelo assalariado em cumprimento de um contrato
de trabalho que preveja uma missdo inventiva que corresponda 3s suas fun-
goes efetivas;

— invengdes realizadas pelo assalariado em cumprimento de estudos e
pesquisas que The tenham sido expressamente confiados.

Pode o empregado ter direito a uma remuneragio suplementar desde que
assim o determine uma convengio coletiva, um acordo coletivo ou o contrato
individual de trabalho. Na falta dessa estipulagdo nao lhe cabe a compensagiv.

A invengiio mista é conceituada como a invengio desenvolvida pelo em-
pregado no decorrer do cumprimento das suas fungbes (sem que, evidente-
mente, haja previsio de atividade inventiva no contrato de trabalho — caso
contrério, tratar-se-ia de invenciio de servigo); também sfo invengbes mistas:

— a invengdo realizada pelo empregado fora das suas fungbes mas dentro
do dominio das atividades empresa;

— a invengdo realizada em decorréncia do conhecimento ou do uso de
técnicas ou de meios especificos da empresa ou de dados por ela obtidos.
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Nestes casos o empregador tem o direito de se fazer atribuir a proprie-
dade ou o gozo de todos ou de parte dos direitos decorrentes da patente do
assalariado.

Ao emprefgado cabe um justo prego a ser estabelecido em acordo entre as
artes ou, na falta do acordo, pela comissio de conciliagdo, criada pela mesma
ei, ou pelo tribunal de grande instincia.

Dois fatores basicos devem ser tomados em conta;
— as contribui¢bes iniciais do empregado e do empregador;
— a utilidade industrial ¢ comercial da invengio.
Isto é o que dispde a lei francesa, no art, 19, § 39

Através do Decreto n? 79.797, de 4-11-79, o Governo francés detalhou as
obrigagtes do empregado e do empregador e estabelecen as regras de funcio-
namento da Comissdo Paritéria de Conciliagdo,

d) no Japdo

Segundo a lei japonesa (Lei n® 121, de 13-4-58, revista ultimamente pela
Lei n? 30, de 1978), em principio todas as invengdes sdo do empregado.

Mas no caso das invengbes de servigo {definidas pelo art. 35 como aquelas
que, em razéo de sua natureza, se enquadram dentro das atividades do empre-
gador, sendo que, cumulativamente, qualquer ato ou atos que tenham resultado
na invengio devem fazer parte dos deveres — passados ou presentes — do
empregado), no caso das invengbes de servigo, dizia, nio havendo estipulacio
prévia em contrério, o empregador terd direito a uma licenga nio exclusiva.

Se hé cldusula prévia a respeito no contrato de trabalho ou no regulamento
da empresa ou ainda em outras normas (como, por exemplo, acordos coletivos),
a invengéo de servigo passari a ser do empregador ou assistird a este um direito
exclusivo de uso, cabendo ao empregado uma “razodvel remuneragio”.

A remuneragio deve levar em conta dois aspectos:
— o lucro que o empregador previsivelmente ter4 com o uso da invencio;
— a contribuigio do empregador para a realizacio do invento.
2.1.4.2. A protegdo do empregado-inventor em paises em vias de desen-
volvimento
@) na Republica da Coréia

O tratamento que a lei coreana d4 as invengbes de empregado é prati-
camente idéntica ao sistema japonés, j& descrito, e foi nele inspirado.

Assim: o conceito de invengiio de servico é comum as leis coreana
(Lei n® 950, de 1961, revista em 1973, pela Lei n® 2.658) e japonesa. Essas
invengdes sdo igualmente do empregado, cabendo ao empregador uma licenga
de uso ndo exclusivo, a menos que haja estipulagio prévia (por meio de
contrato ou de “regulamentos de emprego”) atribuindo a propriedade ou uma
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licenga exclusiva ao empregador. Sendo que, neste caso, o empregado terd
direito a justa remuneragio.

O critério para a fixacdo dessa remuneragio é o mesmo previsto pela
lei japonesa.

b) no Sri Lanka

A Lei n° 52, de 1979, estabelece que o direito 3 patente para a invengio
realizada em cumprimento de contrato de trabalho (invengio de servigo) é
do empregador. No entanto, se a invengio adquirir um valor econfmico muito
maior do que aquele que as partes podiam prever ao tempo da celebragio do
contrato, 0 inventor tem direito a uma razodvel compensagio (sem que a lei
defina qualquer critério para a sua fixagdo).

A invengio mista (tida como aquela desenvolvida por empregado que
nio é obrigado contratualmente a desenvolver uma atividade inventiva e que
decorre da utilizagio de dados ou de meios postos 4 sua disposigio pelo
empregador) pertence também ao empregador, cabendo ao empregado uma
justa compensagio a ser fixada tendo em conta:

— o salario do empregado;

— o valor econdmico da invengio;

— qualquer outro beneficio que resultar da invencdio para o empregador.
¢) na Taildndia

A lei tailandesa atribui ao empregador o direito de propriedade quer
sobre as invencdes de servigo (realizadas em cumprimento de contrato de
trabalho) quer sobre as invengbes mistas (quando o contrato de trabalho
ndo exige que © empregado exerga atividades inventivas).

Na fixagio da compensagéo, os critérios a serem observados pelo diretor-
geral da reparti¢io de patentes devem levar em consideracio, para ambos os
€asos:

— o salério do empregado;
— a importdncia da invengio;
— as vantagens obtidas ou que possam vir a ser obtidas em virtude da
invencao; e
— quaisquer outras circunstincias, de acordo com regulamentos ministe-
riais.
d) no Brasil

De acordo com a Lei n? 5.772/71, sdo do empregador as invencfes de
servico, definidas como as realizadas durante a vigéncia de contrato expres-
samente destinado a pesquisa no Brasil, em que a atividade inventiva do
assalariado seja prevista, ou ainda que decorra da prépria natureza da atividade
contratada (art. 40).
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A nio ser que haja estipulagio contratual em contririo, ao inventor néo
cabe nenhuma compensagio, qualquer que seja o valor do invento.

A invengio mista pertencerd, em partes iguais, ao empregado e ao empre-
gador, garantido a este o direito exclusivo da licenga de exploragiio e 20
empregado uma remuneragiio (art. 42). Admite-se, no entanto, contratagiio
expressa em contrdrio — através do contrato individual, através de regulamento
de empresa, através de acordoe coletivo ete,

A lei ndo fixa nenhum critério para a fixagiio da compensagio. Parece-me,
entretanto, que, a exemplo da lei francesa (que fala em “justo prego”), a
compensagio deverd ter cariter indenizatério no caso em que, por contrato,
o empregador se reserve a propriedade da invengio mista. Por indenizagiio,
evidentemente, quero referir-me A aprecia¢io do valor econdmico do invento.

2.1.4.3. A lei-tipo da OMPI

De acordo com a lei-tipo da OMPI, pertencerdo ao empregador as inven-
¢oes realizadas em cumprimento de wm contrato de trabalho (invencBes de
servigo), cabendo ao empregado uma remuneragio especial quando a invenciio
tiver um valor econdmico muito maior que aquele que as partes podiam
razoavelmente prever ao tempo da celebragio do contrato.

Quanto as invengbes mistas, ou dependentes, a lei d4 ao empregador a
propriedade sobre elas, e atribui a0 empregado o direito a uma remuneragio
especial, a qual deverd levar em conta o salirio do empregado, o valor
econémico da inven¢iio e qualquer beneficio que dela possa resultar para o
empregador.

Numa segunda opgfio normativa, a lei-tipo propde que as invengBes mistas
pertencam ao empregado, podendo o empregador reivindicd-las para si,
mediante atribuigio ao inventor de uma justa remuneragio,

Assim estd justificada a proposigio no texto do comentdrio 4 lei-tipo:

“As duas opgGes (quanto is invengBes mistas) tém vantagens e inconve-
nientes. Para um pafs em vias de desenvolvimento cuja inddstria esteja, na
maioria, na mio de nacionais, mas que empregue muitos pesquisadores estran-
geiros, a primeira opgiio permite assegurar que o direito i patente pertenceré
automaticamente a nacionais, enquanto que a segunda opgio poderia ter mais
interesse, sob este &mbito, para um pais em vias de desenvolvimento, cuja
indistria pertenga, na maior parte, a estrangeiros, mas que empregue princi-
palmente pesquisadores do pafs. A primeira opgio estdi menos em harmonia
com o principio fundamental segundo o qual o direito & patente pertence ao
inventor, mas a segunda opgdo vem a dar no mesmo na maioria dos casos
(pois basta que o empregador manifeste interesse pela invenciio para que ©
direito & patente lhe seja_devolvido}. Enfim, um sistema baseado na primeira
opgio é mais facil de administrar do que um sistema baseado na segunda,
que exige mais formalidade™ (%),

{23) Doc. cit.,, pig. 66.
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2.1.4.4. Observagles

O enfoque — alids, muito louvavel — que a lei-tipo da OMPI di & questdo
é o da nacionalidade dos titulares da patente. A minha preocupagio néio
chega a esse ponto. A protegio do empregador-inventor deve visar, antes de
tudo, o incentivo A invengdo. '

Serd que a compensagio estimula a invengio? Donarp G. Mawry, em
interessante artigo, e citando pesquisas a respeito, diz que “a recompensa
monetdria est4d muito atris na lista dos fatores considerados mais importantes
na estimulagiio da criatividade” ().

Parece-me que, se oonsiderado esse fator isoladamente, a couclusio é
certa. Mas a minha experiéncia profissional j4 me ensinou que essa perspectiva
é inconveniente. £ que a recompensa, em si mesma, pouco significa. Num pais
em vias de desenvolvimento, recompensar o empregado-inventor significa, antes
do mais, alertd-lo para a importincia da invencdo. Se o empregado, ac tomar
conhecimento do regulamento da empresa, vé 14 estipulada a compensacio
por invengBes, ele pensa: “Se o meu patrio me di dinheiro para que en
invente, ent3o as inven¢bes sdo importantes para ele”

Como advogado de uma grande siderfirgica brasileira, tive a oportunidade
de constatar o seguinte fato: a empresa para a qual trabalho sé £apositou 0
primeiros pedidos de patente no ano em que instituiu prémios para os empre-
gados-inventores. Nio quero com isso dizer que os empregados ndo inventassem
antes; pelo contririo, num levantamento chegou-se & conclusio que haviam
sido desenvolvidos na usina cerca de 900 inventos patentedveis nos 1ltimos
dez anos — o que prova que os empregados inventavam e melhoravam o
processo produtivo da empresa. Mas nio comunicavam os inventos ao empre-

gador.

Esta, portanto, é a resposta que dou 4 primeira polémica atris assinalada:
remunerar o empregado-inventor talvez nio lhe aumente decisivamente a cria-
tividade, mas desperta-o para o interesse que a patente tem para o empregador.
E se nio aumenta muito as invengBes, o prémio faz com que cresga, pelo menos,
o nimero de patentes.

Fica assim prejudicada a segunda polémica: pode ser que a remuneracio
do empregado-inventor encarega a exploragfio do invento. Mas incentiva-o a
comunicar as invengBes, permitindo a sua protecio por meio de patentes —
com todas as vantagens econdmicas que a patente traz para o seu titular.

Quanto ao perfil legislativo, ¢ de se concluir das legislagBes resumidas
que a rigorosa protecio do empregado-inventor nio € solugdo exclusiva dos
pafses industrializados. Paises como a Coréia (que, inclusive na sua mais
recente revisio, em setembro de 1981, continuou seguindo o modelo japonés),
a Tailandia e o Sri Lanka dispdem de normas bastante protetoras do inventor-
empregado. De todas as que aEresentei, a lei brasileira ¢ a que mais ignora
a posicio do inventor-empregado. E, inclusive, consagra o condominio entre

(34) MANLY, G. Donald, “Inventors, Innovators, Compensation and the Law”, Research
Management, mar./1978, pig. 30.
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Fatrﬁo e assalariado, 0 que, como j4 disse em outro trabalho (%), seria ums
orma de fazer ascender o empregado A posigio de sécio do empregador —
solugdo essa sem qualquer viabilidade pratica.

Parece-me muito equilibrada a solugéo da lei-tipo, sobretudo a segunds
opgio quanto as invengbes mistas. E que essa opgio evita que o empregador
deva premiar o inventor-empregado quando a inveng¢io, realizada por inicia-
tiva deste, ndo interesse aquele. Eu s6 ampliaria o conceito de invencio de
servigo, fazendo com que ele abrangesse também a invengio desenvolvida em
cumprimento de tarefa expressamente confiada pelo empregador ou por este
orientada. Este é o caso mais comum nos paises em vias de desenvolvimento,
onde sio muito poucos, ndo s6 em termos relativos como também absolutos,
os empregados contratados com a tnica e exclusiva fungio de inventar. Basta
dizer que a maioria das invengbes, nas grandes empresas do Terceiro Mundo,
¢ desenvolvida pelas 4reas de operagio e de manutengio — e apenas uma
minoria parte dos departamentos de pesquisa (quando existem), Em virtude
disso, eu estipularia uma remuneracio obrigatéria para os autores de invengdes
de servigo.

2.2. A fungdo de divulgagdo

Como j4 havia dito, a patente — como documento piiblico que é — serve
a divulgagio de direitos e de tecnologia.

A divulgacio de direitos tem fungio preventiva, pois permite evitar a
contrafacio.

A empresa que estiver interessada em usar determinado processo ou em
fabricar determinado produto deve recorrer i busca de patentes, em caso
de divida sobre a legitimidade desse uso.

Se houver j4 uma patente (ou um pedido de patente depositado) a atribuir
a um terceiro a exclusividade sobre aquele processo ou produto, cabem-The
trés alternativas:

— contrata licenga de uso com o titular (ou requerente);

— impugna o pedido (por meio de oposi¢do, recurso ou cancelamento, se
possivel) ou anula a patente;

— desenvolve tecnologia alternativa.

No que toca & divulgacio tecnologica, a patente tem trés grandes van-
tagens:

— ¢la dé a conhecer a orientagiio da pesquisa dos concorrentes (e denuncia,
assim, o langamento de novos produtos com certa antecedéncia, evitando muitas

surpresas desagraddveis);

(25) CARVALHO, Nuno T. P. de, "Aquisi¢io ¢ perda dos direitos de patente”, Rev. Jur,
LEMI n°® 159, fev./1981, pag. 14.
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— ela evita repetigao de esforgos de pesquisa;
— ela permite a atualizagio constante dos técnicos.

A divulgagio da patente é de tal forma considerada importante que hé
dois tratados internacionais disciplinando-a. Um é a prépria Convengio da
Unido de Paris, que, no texto da revisio de Estocolmo (1967), determina aos
paises signatdrios que o boletim periddico oficial deverd publicar regularmente
uma breve descrigio das invencées patenteadas (art. 12, § 1°, alinea a) ().
O outro é o Acordo de Estrasburgo, de 1971 (e em vigor desde 1975), que
estabelece uma classificacio internacional de patentes, hoje j4 na quarta re-
visio,

A classificagdo facilita sobremaneira a busca documental de tecnologia e
facilita inclusive a computarizagio de dados técnicos. Presentemente ja sdo
muitos — e ndo s6 nos pafses ricos — os usudrios de sistemas on line para for-
necimento de documentos de patentes, ligados a instituiges especializadas tais
como o JAPATIC (Téquio) e o INPADOC (Viena).

Ao final de 1980, o Banco de Patentes do Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial (INPI) dispunha de 14.035.549 patentes, tanto na forma de
papel quanto em microfilmes (*') — o que é um inestimavel acervo a disposi-
¢io da indistria nacional. No entanto, no mesmo ano, apenas 587 pessoas ou
entidades recorreram ao INPI para busca de informagao patenteada.

Esta indesejavel situagio agrava-se bem mais em outros paises menos de-
senvolvidos que o Brasil, pois, 2lém de prevalecer ai também um desconheci-
mento geral do sistema de patentes, ndo existem bancos de patentes — publicos
ou privados —, o que dificulta ainda mais o acesso a tecnologia mais moderna.
) S (ﬁ: salientar-se que da tecnologia divulgada, aquela que estd documentada
em patentes, além de ser mais abundante do que a descrita em livros técnicos,
ja estd, em principio, pronta a ser industrializada — isto em virtude das exigén-
cias de técnica de redagdo.

E por isso que a dificuldade de acesso aos documentos de patentes constitui
mais um handicap para os paises em vias de desenvolvimento.

2.3. A fungdo da transformagdo do conhecimento tecnolégico em objeto
de troca

Diz PraTNER que “a época dos privilégios e das primeiras leis sobre as
patentes manteve, entretanto, uma regra que impediu que a invengio e a

(28) Ha cerca de trés anos atrds a Revisia de Propriedade Industrial, érgio oficial do
INPI, publicou, durante alguns meses, 0 resumo e um desenho de cada pedido
de patente. Esta 1til iniciativa fol, no entanto, abandonada por razdes de custos.
Note-se que ¢ Brasil nfio estd vinculado, na parte substencial, & revisdo de Es-
tocolmo, mes apenas A de Hala, de 1925, que ndo obriga dquela divulgagio.

27y Cf. INPI — Relatério de Atividades 1980, pag. 23.
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patente se integrassem completamente na ordem social capitalista e no seu
desenvolvimento: as patentes s6 eram concedidas ao verdadeiro inventor (frue
and first inventor) e unicamente para seu beneficio pessoal”. E mais adiante:

“O elemento desta nova legislagio que foi determinante para o
sistema social é o dispositivo da lei francesa abolindo o principio até
entdo em vigor, segundo o qual a patente nic podia ser concedida
sendio ao primeiro e verdadeiro inventor e era inaliendvel, O fato de
se admitir a cessio da patente e dos direitos dela decorrentes permitiu
também a integragdo das invengdes ao conjunto do processo econdmico
de circulagio. Esta possibilidade, que correspondia de fato aos prin-
cipios da liberdade contratual, permitiu em primeiro lugar que as in-
vengbes se transformassem em capital por meio da protegio da pa-
tente” {2%).

E desta forma que a patente transforma a invengdo — um bem imaterial —
num objeto de troca. O que, afinal, facilita — em conjunto com a fungéo de
divulgagio — a transferéncia de tecnologia.

Por isso é que o titular de patente pode encara-lo sob varias perspectivas:
a patente como protecio (reserva) de mercados; a patente como protegio de
exportages; a patente como mercadoria.

Sdo muitas as empresas estrangeiras que depositam pedidos de patente
no Brasil (bem como noutros paises em vias de desenvolvimento) com a tinica
finalidade de as vender ou licenciar a empresas nacionais — € nunca com o
objetivo de explorar diretamente o seu objeto, até porque nio dispem aqui de
instalagSes industriais.

E certo que a maioria dos contratos de transferéncia de tecnologia cele-
brados sio os de cessio de know-how e os de assisténcia técnica (nos quais, a
rigor, ndo se transferem conhecimentos tecnolégicos). Mas em todo o conheci-
mento tecnolbgico considerado relevante hi quase sempre uma patente a pro-
teger o nicleo fundamental da invengio.

A grande vantagem da patente para a transferéncia de tecnologia consiste
na possibilidade de o comprador saber de antemfo o gue vai comprar. E mais:
o comprador pode ter uma relativa certeza de que a tecnologia que esté adqui-
rindo é nova, 0 que possivelmente o ird colocar em vantagem no mercado,

2.3.1 A patente e o comércio internacional

J4 que a patente transforma a invengiio numa mercadoria, pode-se concluir
que o numero de depésitos estrangeiros estd numa relagio direta com o nivel
econdmico de parceria entre o pals receptor e os paises estrangeiros de origem.

(28) ‘Trabalha cit.,, pags. 134/5.
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Assim: em 1980, apenas 9 paises ricos representavam 92% dos pedidos es-
trangeiros no Brasil, 88% dos pedidos de patente estrangeiros e 89% dos pedidos
de certificado de inventor estrangeiros no México, € 96% dos pedidos de patente
estrangeiros na Coréia do Sul.

Os quatro paises estrangeiros originirios do maior nimero de pedidos no
Brasil eram, paquele ano, por ordem decresoente: Estados Unidos, Alemanha,
Franca e Japdo.

No México: (pedidos de patente): Estados Unidos, Alemanha, Franca e
Inglaterra; (pedidos de certificado de inventor): Estados Unidos, Alemanha,
Franga e Japdo.

Na Coréia do Sul: Japao, Estados Unidos, Alemanha e Franga.

O Japiio, por exemplo, é o maior depositante estrangeiro nos Estados Unidos
e o segundo maior na Indonésia, em Hong Kong, na Austrélia, em Singapura e
na Tailindia (?*) — paises onde a sua influéncia econbmica cresce a cada dia.

Os pedidos de patente internacionais sdo, evidentemente, uma conseqiién-
cia do comércio internacional. Se o pais A nio adquire os produtos e os servigos
do pafs B, B ndo depositari pedidos de patente em A.

Mas qual ¢, do ponto de vista juridico, o real desempenho da patente
nas relagtes econdmicas internacionais?

Este desempenho manifesta-se em vérios aspectos: em primeiro lugar, a
patente protege as exportagbes; em segundo lugar, garante investimentos no
exterior, mediante licenca a filiadas ou a subsididrias; e, em terceiro e ultimo
lugar, destina-se & transferéncia de tecnologia.

Vejamos, em linhas gerais, essas formas de atuagio do sistema de patentes.

a) A patente como protegdo das exporiagdes

Esta fungio do sistema decorre do primeiro inciso do artigo 5 da Conven-
¢éo da Unido de Paris, que dispde que “a introdugdo que fizer o proprietario da
patente, no pais onde tiver sido expedida a patente, de objetos fabricados em
um ou outro dos paises da Unido, ndo importard em caducidade” (texto da de
Haia, mantido até 3 atual revisdo, sem alteragbes quanto & substincia).

O que significa que, mesmo nos paises que adotam a caducidade por falta
de uso, esta poderi ser decretada apenas pela falta de uso interno e nio pelo
fato de o titular da patente importar ¢ produto patenteado ou fabricado por
processo objeto de patente. Em contrapartida, esses paises ndo consideram a
importagio como uso da patente.

(28) Dados extraidos das Estatisticas de Propriedade Industrial, OMPI, doc. cit.
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Referindo-nos ao caso do Brasil, para exemplo, a caducidade por falta de
uso nio poderd ser decretada antes de oito anos do depésito (considerando um
periodo de quatro anos do depdsito até a expedigio da carta-patente).

E, tendo em conta a mesma observagio, a licenca obrigatéria ndo podera
ser concedida antes de sete anos.

Logo, o titular da patente teve sete anos, no minimo, para importar sem
concorrencia o produto. ¥ muito comum o estrangeiro, depois de depositar um
pedido de patente no seu pais de origem — o que The di o direito de fabricar
com exclusividade —, requeré-la em paises importadores, com a unica finalidade
de obter o direito exclusivo de venda nesses paises.

Néo hé davida que isto é um abuso dos direitos de patente. Por isso é que
h4 paises que, em clara violagio da Convengdo da Unido de Paris, adotam a
caducidade por falta de uso, independentemente da licenga obrigatéria, para
que nfo possa o titular ser um mero importador durante toda a vida da patente,
em regime de monopdlio de fato.

b) A patente come garantia de investimentos

Como ¢é que a patente pode garantir um investimento? De forma muito
simgles: basta que a matriz estrangeira licencie as filiadas e subsidiarias, man-
tendo-as em posicio competitiva nos mercados respectivos.

A patente. além disso, pode servir A criagio de joint ventures com empresas
do Terceiro Mundo.

Esta atuagio da patente é de tal maneira comum que o Brasil proibe o
Fagamento de royalties da subsididria para a matriz. Qualquer contrato de
icenga devera ser 2 titulo gratuito. De outra forma as portas para a fraude 3 lei
de remessa de lucros ficariam escancaradas.

¢) A patente e a transferéncia de tecnologia

Grande parte dos depésitos internacionais destina-se precipuamente a ven-
da de tecnologia. A reparticio de patentes e o boletim oficial de publicacao
servem como que de vitrina de uma loja de departamentos. A mensagem pu-
blicitiria implicita seria esta: “Tecnologia inédita. Vende-se.”

Assim se explicam os milhares de patentes concedidas a grandes empresas
estrangeiras nos paises em vias de desenvolvimento, onde elas nio dispSem
de instalagbes industriais ¢ ndo teriam como evitar a caducidade por falta de
uso.

E verdade que o que essas companhias recebem por vender a tecnologia
¢ uma porgio relativamente pequena do seu faturamento. Mas a finalidade é
# de recuperar (em parte, no todo ou até com lucro, se possivel) as despesas
com pesquisa. E, além disso, desincentivar os concorrentes de um esforgo pré-
prio de pesquisa — dificultando a criagio de tecnologias alternativas.
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O quadro IX ilustra a contrario o que ficou dito. E que os modelos de
utilidade, dada a sua simplicidade e menor criatividade, ndo servem a trans-
feréncia de tecnologia. Por isso sio muito poucos os depositos de modelos
de utilidade feitos por néo-residentes nos paises em vias de desenvolvimento.

3. O SISTEMA INTERNACIONAL DE PATENTES E OS PAISES EM
VIAS DE DESENVOLVIMENTO

Estando a patente presente nas relagbes econdmicas internacionais, seria
forcosa a existéncia de um sistema que interligasse os vérios sistemas nacio-
nais de patentes de maneira que esses sistemas permitissem e facilitassem o
depésito de pedidos estrangeiros; se unificassem algumas regras basicas; se
diminuisse, na medida do possivel, o trabalho das reparticbes nacionais de
patentes; e. fundamentalmente, se incentivasse, se divulgasse e se coordenasse
a adogiio de sistemas modernos de patentes.

E de notar, entretanto, que aquelas trés fungbes da patente que apontei
loge no inicio deste trabalho nio se verificam no sistema internacional tdo
nitidamente quanto nos sistemas nacionais. Examinemos o assunto,

No que respeita ao sistema internacional de patentes, pode-se distinguir
dois tipos de tratados: os tratados universais (abertos 2 adesio de gualquer
pais) e os tratados regionais (abertos & adesdo de pafses de uma determinada
regido geografica efou econdmica).

Sao exemplos de tratados universais: a Convengdo da Unido de Paris; ©
Tratado de Cooperagiio em Matéria de Patentes; o Tratado de Budapeste sobre
o Reconhecimento Internacional do Depésito de Microorganismos; o Acordo
de Estrasburgo referente & Classificagdo Internacional de Patentes, a Conven-
¢do que instituiu a Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Sendo que sé paises-membros da Unido de Paris podem aderir aos outros tra-
tados citados, com excecio da Convencdo que instituin a OMPI, 2 qual podem
aderir igualmente os membros da Unido de Berna.

Sio tratados regionais: a Convengdio sobre a Concessdo de Patentes Euro-
peias; a Convengiio relativa 4 Patente Européia para o Mercado Comum; o
Acordo sobre a Criagio de uma Organizagio da Propriedade Industrial para
a Africa de Lingua Inglesa; o Acordo relativo 4 Criagio de uma Organizagao
Africana da Propriedage Industrial (OAPI); a Convencio Interamericana de
Buenos Aires.

Ja se explicou — ou, pelo menos, se tentou explicar — por que um pais
em vias de desenvolvimento adota internamente o sistema de patentes. Mas
serd que os mesmos motivos levam esse pais a aderir a2 um tratado universal,
no qual ird forgosamente conviver num plano de igualdade juridica com paises
industrializados?

£ evidente que ndo. O fato de se promover ¢ patenteamento de inven-
¢bes estrangeiras ndo incentiva o inventor nacional. E se os nacionais de um
pais em vias de desenvolvimento depositam poucos pedidos de patente no
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seu pais, menos ainda depositario nos paises estrangeiros. Por isso é que o
direito de prioridade néio ¢ tio importante para o Terceiro Mundo quanto o
é para os paises ricos.

Por outro lado, a divulgacio de tecnologia através das patentes nao se
faz s6 mediante a admissio de depédsitos estrangeiros. H4 organizagles espe-
cializadas em fornecer cépias de documentos de patentes — e o acesso a elas
estd aberto a qualquer organizagio piblica ou privada do mundo.

Resta, pois, a terceira fungio da patente: a de transformar o conhecimento
tecnolégico num objeto de troca. E esta, sim, é a fungdo da patente que torna
o sistema internacional atrativo para os paises em vias de desenvplvimento.

As razdes para isso sdo as jd4 apontadas: maior facilidade e mais segu-
ranca para a transferéncia de tecnologia; criagio de condigdes ao investimento
estrangeiro. : ‘

Mas a adesdo a tratados universais — sobretudo As unifes — tem alguns
gbices, como o da aceitagio de algumas regras comuns a todos os signathrios.
Ora, em sendo o sistema de patentes um instrumento para o desenvolvimento,
2 sua configuragio normativa vai depender da opgdo politica do desenvolvi-
mento, bem como do estigio da economia de cada pais. E, evidentemente,
os paises industrializados hao de querer fazer prevalecer normas e principios
juridicos incompativeis com a fase de desenvolvimento do Terceiro Mundo,
Esses dbices tém sido, de certa forma, superados com a adogdo de tratamento
nio reciproco (é o caso da Convengdo Internacional sobre o Direito de Autor;
também no GATT e na antiga ALALC — hoje Tratado de Montevidéu — se
adotaram regras favoriveis aos pafses relativamente menos desenvolvidos; e
esse tratamento diferenciado foi ja proposte para a Convengdo da Unido de
Paris).

Os tratados regionais ndo oferecem esse tipo de problemas. E, por servi-.
rem % integragio econdmica de regides homogéneas, tem vindo a aumentar
o seu nimero.

Considerando que, ao final de 1981, 91 paises eram membros da Uniéo
de Paris e 32 eram signatérios do PCT, é de se concluir que esses acordos
podem ser instrumentos notiveis de integragio e cooperagio econdmicas. Diz
STePHEN LADAS que “é importante que os pafses em vias de desenvolvimesto
possam aderir 4 Convengdio de Paris como o melhor diploma internacional
equilibrando os interesses de todos os paises, visando a seguranca do comércio
e do investimento internacionais”. Em se%uida, sugeria um tratamento diferen-
ciado para os paises em vias de desenvolvimento (39).

Dada a amplitude de agoes a que se propoem, foco aqui — e numa répida
abordagem ~— apenas dois tratados universais: a Convengao da Unido de
Paris e o Tratado de Coopera¢io em Matéria de Patentes.

(30) LADAS, Stephen P., “Some suggestions on the future of industrial property”, JIC
— vol. 4, n° 31/4-1973, pag. 334.
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3.1. A Convencdo da Unido de Paris. Principios e objctivos

Esta Convenciio, assinada em Paris, em 1883, ¢ desde entdo ja por seis
vezes revista, cria, como diz o préprio nome, uma Unido, isto é, um terri-
tério onde, independentemente de fronteiras e sem ofensa 4 soberania de cada
pais, vigoram algumas normas juridicas bésicas, comumente aceitas, e iguais
para todo o territdrio.

Que normas juridicas basicas sdo essas?

Elas sdo trés, a saber: igualdade de tratamento para os nacionais de
cada pafs-membro; estabelecimento de um prazo de prioridade para os de-
pésitos de pedidos de patente estrangeiros (em conseqiéncia do que o pedido
apresentado posteriormente num dos outros paises da Unido, antes de expi-
rado o prazo, ndo poderd ser indeferido com base em fatos verificados nesse
intervalo); independéncia das patentes obtidas nos diferentes paises da Unido
para a mesma invencio (independéncia entendida de modo absoluto) (*%).

Estas sdo as regras — erigidas em principios convencionais — que norteiam
o espirito ndo sé da CUP como de todo o sistema internacional de patentes.

Uma outra regra contida na Convengio — e talvez a mais discutida pre-
sentemente — é a que impde ao titular da patente o énus da exploragio e
fixa as correspondentes sangbes. Trata-se do artigo 5, que dispde sobre a ca-
ducidade e a licenca obrigatéria. Estd em debate uma proposta de alteragdo
desse artigo, apresentada pelos paises em vias de desenvolvimento e discutida
na Conferéncia Diplomética de Nair6bi, em 1981.

Vale a pena examinarmos resumidamente o assunto.

3.1.1. O onus da exploragdo da patente. Sangbes cabiveis. Algumas
solugdes legais. O astigo 5 da CUP. Propostas de alteracdo

Dizia em meu outro trabalho, j4 citado, que o legislador exige o uso
efetivo do objeto da patente “porque a sociedade concede o direito a exclusi-
vidade do uso, esperando do inventor, em troca, os beneficios que resultardo
da aplicagio do invento no processo produtivo ou na comercializagdo” (¥).

(31) A despeito do que dispde o artigo ¢ bis da CUP, o CADE (Conselho Administra-
tivo de Defesa Econfmica) insiste em aplicar o artigo 4¢ da Lei n? 4.137, que
fere de maneirs clara o principioc convencional da independéncia das patentes.
Veja-ge, por exemplo, decisdo publicada. no DO, de 24-12-81, assim ementada: ‘B
de aplicar-se a cassagio automética prevista no art. 49 da Lei n? 4,137, de 10-9-62,
uma vez comprovado, através de documentos fornecidos pelo propric INPI, que
a patente USA n° 4.015, origem da patente MI n¢ 7.298, esgotou em 25 de se-
tembro de 1980 o prazo de 14 (quatorze) anos que lhe fora deferido pelo US Pa-
tent Office; independentemente da abertura do processo administrativo, com base
no art, 29, slinea g, da Lei n% 4.137/62."

(32) .CARVALHO, Nunoe T. P. de, trabalho cit., pdg. 22,
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Esse 6nus ¢, portanto, em relagio ao direito exclusivo, a outra face da
moeda. E tanto é assim que ele ndo é imposto aos certificados de inventor
cujo objeto ja estd, por definicio, & disposi¢io de quem quiser dele fazer uso
{(mediante o pagamento de royalties, como se viu).

Para um doutrinador de um pais industrializado ¢ raciocinio poderd estar
certo. Mas ele sempre achard a caducidade um exagero legislativo. Com efeito,
em tese, a patente ndo é concedida tendo em vista a exploragio do seu objeto:
ela é concedida visando, principalmente, o incentivo 3 inovagio. Mas se o inven-
tor nio quiser tirar lucros da patente, mediante a sua explora(;éo, o problema
¢é dele.

E se alguém se interessar pela exploragio de uma patente em desuso,
deve requerer A repartigio de patentes (ou ao Poder Judicidrio) uma lcenga
(compulséria, no caso), mediante a apresentagio das condigbes contratuais.
Esta seria a tdnica sangio ao titular: ser constrangido a “autorizar” (o Estado
substitui-lo-ia na manifestagio do seu consentimento) ¢ uso do seu invento.
Mas, para que a pena ndo se torne muito dura, essa licenga deverd ser ndo-
exclusiva, o que permite que o titular possa licenciar terceiros ou explorar
pessoalmente a invencio.

A outra fungio a que esses paises ddo grande relevo é a da divulgagio
de tecnologia. Mas mesmo essa ndo é prejudicada pela falta de exploragio.
Com efeito, pela publicidade inerente ao préprio sistema, a simples existéncia
da patente ja divulga o conhecimento tecnolégico. E é interessante notar como
esses paises ddo prioridade aquela funciio, deixando de lado ou tratando com
menos rigor a nac-exploragio do objeto da patente. Uma célebre decisio de
um tribunal norte-americano considerou o segredo industrial uma fraude ao
sistema de patentes. E a lei de patentes australiana autoriza a revogagio da
patente se a tecnologia nela reivindicada tiver sido utilizada em sigilo na
Austrilia antes da data da prioridade.

A primeira corrente, mais liberal (que advoga a inexisténcia de sangdes)
¢ seguida pelos Estados Unidos. A segunda (que adota a licenga obrigatéria) é
observada pelo Japdo, pela Dinamarca, pela Franga, pela Inglaterra, entre
outros paises industrializados.

Os pafses em vias de desenvolvimento atentam para um outro aspecto:
¢ que a patente estrangeira pode servir apenas & manutencio de um exclusivo
direito de importagio, tornando cada vez mais débeis os seus dependentes
mercados internos.

Além disso, dada a premente necessidade de um ripido crescimento eco-
ndmico, os paises em vias de desenvolvimento querem que aquele esquema
apresentado no quadro IV se cumpra inteiramente, sobretudo no clue respeita
ao desenvolvimento industrial como conseqiiéncia direta da aplicagio das
invenges.

Assim, pafses como o Brasil (Lei n® 5.772/71, art. 49), o México (Lei de
1975, art, 48} e a Argentina (Lei n? 111, art. 47) prevéem a caducidade da
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patente por falta de uso, sem a condicionar 4 existéncia de prévia licenca

obrigatéria.

A Convengdo da Unido de Paris, 4 qual esses trés pafses pertencem (mas,
neste caso, nido cumprem), adota uma posi¢io de equilibrio entre os dois
extremos: a caducidade s6 poderd ser decretada se a concessio de licenga
obrigatéria nio tiver sido suficiente para prevenir os abusos que poderiam
resultar do exercicio do direito exclusivo (este é o texto da de Haia, ao qual
ainda hoje o Brasil & vinculade, em suas disposicoes substanciais); o texto
de Estocolmo mantém texto que vem ja da revisio de Londres (1934): ndo
podera ser interposta agio de declaracio de caducidade ou de anulagio de
uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessio da
primeira licenga obrigatoria.

E a revisio de Estocolmo acrescenta: tal licen¢a obrigatéria ser4d ndo-
exclusiva e s6 serd transferivel, mesmo sob a forma de concessio de sublicencga,
com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que a explore.

Os paises em vias de desenvolvimento sugeriram que fosse permitido um
tratamento diferenciado como, por exemplo, a possibilidade de, nesses paises,
sem reciprocidade, se determinar licengas compulsérias exclusivas. A Nova
Zelandia e a Austrilia pediram que o tratamento diferenciado fosse também
estendido a certos outros paises (3%).

Nio se chegou & unanimidade quanto a esta questio, que foi deixada para
discussdo na Conferéncia a ser realizada em Genebra, no fim de 1982

Diz Kunz-HALLSTEIN que a licenga obrigatéria pode afetar o incentivo a
divulgacio do invento. “De fato, um requerente ameagado com a limitagio ou
mesmo a perda dos seus direitos por falta de exploragao da invengdo dentro
dos prazos determinados tentari contornar a imposicdo de suficiente descrigio
para se proteger dessas sangoes” ().

Mas este € um fenémeno que ocorre independentemente daquelas sangaes.
Todo o requerente procura evitar — sempre que possivel — uma completa
descrigiio do invento, para dificultar a contrafacio, De qualquer forma, note-se
que os paises em vias de desenvolvimento, com a caducidade e a licenga obri-
gatria, nio buscam apenas ativar a sua economia. Nem isso seria possivel,
dado o relativamente pequeno niamero de depositos, entre nacionais e estran-
geiros, nesses paises. Eles querem também — e sobretude — evitar a obstrugio
do mercado por meio de patentes que apenas sirvam A prote¢ao de importagdes.

Nas legislagdes atualmente em vigor na maior parte desses paises, a patente
perde o seu carater de mero titulo gerador de direitos de propriedade. Atenta-se
mais para o terceiro de seus aspectos funcionais (atris referidos), o que em

(33) Cf. Relatério da Comisso Principal I, Segunda Sessio da Conferéncia Diplo-
mética para a Revisiio da Convengio de Paris, doc. OMPI, Genebra, PR/DC/INF/21,
de 24-10-81.

(34) KUNZ-HALLSTEIN, Hans Peter, “The revislon of the international system of pa-
til;t protection in the interest of developing countries”, [7C, vol. 10, n® 6/1979,
pag. 653,
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muito a faz assemelhar-se aos privilégios medievais (**) — a patente torna-se
um meio de introdugiio de técnicas estrangeiras. Se essa técnica ndo for intro-
duzida no mercado, a patente perde a sua razio de ser.

Quanto & caducidade, uma vez que ela é expressamente proibida pela
Convengdo, a ndo ser em complemento de licenga compulséria insuficiente, ela
pode ser substituida pelo sistema hoje adotado pela Iugoslavia: a Yateute é
concedida pelo prazo de sete anos; se o titular demonstrar que a explorou, ela
serd (Frorrogada (})Or igual perfodo. Qu, de outra forma: a partir do terceiro
ano de vigéncia da patente, o titular deveria demonstrar o seu uso, em perfodos
regulares (por hipétese, de dois em dois ou de trds em trés anos), perante a
reparticdo de patentes. Se ndo o fizesse, as anuidades seriam aumentadas subs-
tancialmente, sem prejuizo da eventual concessdo de licengas obrigatérias.

Quanto a licenga obrigatéria exclusiva, penso que, a ser aceita na préxima
Conferéncia, o deveria ser da seguinte forma: ela s6 seria concedida se o reque-
rente demonstrasse a sua capacidade industrial e técnica para atender todo
o mercado interno, de maneira satisfatéria (quanto a qualig-ade € ao prego).
Se, durante a vigéncia da licenga, houvesse diminuigio da capacidade de for-
necimento pelo licenciado, deveria a licenga exclusiva ser transformada, a
pedido do fi)cenciante, em nio exclusiva.

3.2. QO Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes. Objetivos

Este Tratado, conhecido pela sigla PCT (Patent Cooperation Treaty), do
qual o Brasil ¢ signatirio, foi assinado em Washington, em 1970, mas s6 co-
megou a vigorar em 1978

Ele tem trés objetivos basicos:

— aperfeigoar a protecio legal das invengbes e facilitar u circulagio de
tecnologia, tornando mais simples e econdmica a obtengéo da protegio quando
a patente for pedida em vérios pafses (mediante o pedido internacional de

patente};

— facilitar e uniformizar os procedimentos nacionais de exame dos pedidos

de patente (mediante a pesquisa internacional, quanto & novidade, e o exame

reliminar internacional, quanto a novidade, ao cariter inventivo e 4 suscetibili-
gade de aplicagdo industrial};

— promover o progresso técnico e econdmico dos ?aises em vias de desen-
volvimento (mediante a criacio de fdcil acesso a informagGes técnicas, prin-
cipalmente de patentes e de pedidos publicados), bem como de assistencia
técnica no que respeita ao desenvolvimento dos sistemas de patentes, quer
no nivel nacional, quer no regional.

Note-se que a chamada “via PCT” tem sido preterida em favor da “via
Paris” {0 ntimero de depésitos de pedidos internacionais é ainda muito pequeno

(35) KUNZ-HALLSTEIN, Hang Peter, ibidem.
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— no ano de 1980 esses depdsitos ndo somaram mais de 3.539, valendo lembrar
que sio membros do PCT os paises que mais patentes requerem no estrangeiro).

Essa falta de resultados deve-se, em minha opinido, a complexidade de
procedimentos administrativos, o que ¢ evidenciadlt)) pelo grande ntimero de
regras (95, sem falar nas sub-regras) do Regulamento de Execugio. Além
disso, apés a primeira fase — a fase internacional —, os pedidos deverio passar
4 fase nacional em cada pais designado, o que complica ainda mais o pro-
cedimento.

As intengbes que presidiram o PCT sdo as melhores. Mas o tratado, tal
como redigido, revelou-se ineficaz.

4. OBSERVACOES FINAIS

Numa andlise muito ripida ¢ elementar foquei os mecanismos de atuagho
do sistema de patentes, chamando a atengiio para os aspectos legais que me
parecem mais importantes.

Nio pretendi, evidentemente, esgotar o assunto, o qual, além de muito
fértil e extremamente polémico, tem conotagbes econdmicas que, por razges
de despreparagiio pessoal, nic posso abordar.

O que se faz necessdrio ¢é alertar para a importincia do sistema e para
o descaso que dele se faz em paises que necessitam urgentemente de, através
do desenvolvimento, vencer problemas sociais e econdmicos profundos.

A tio falada nova ordem econdmica internacional ndo se realizard sem
antes se instituir uma nova ordem juridica internacional. E essa, por sua vez,
h4 de ser obtida através, nfio da uniformiza¢io integral, mas da articulagio
das disparidades dos ordenamentos juridicos legais e regionais, de modo a que
essas disparidades nfo resultem em pontos de atrito mas antes sejam respeita-
das e até mantidas, como natural decorréncia de diferencas de culturas e de
estagios de desenvolvimento.

Como meio de intercimbio tecnoldgico, o sistema internacional de patentes
tem um papel a desempenhar nessa nova ordem juridica internacional. E esta
depende, em parte ndo de todo irrelevante, da configuragio que se der aquele,
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