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Resumo:

O Direito de Propriedade Industrial ¢ seu ramo Direito de Patentes tutelam
juridicamente as inven¢des humanas novas e com utilidade industrial. As
invengdes se distinguem das descobertas pelo fato de ndo serem pré-existentes e
resultarem da atividade criativa humana. Nos EUA, o USPTO United States
Patent and Trademark Office, 6rgdo estatal para concessdo de patrentes, permite o
patenteamento  de moléculas bioldgicas naturais extraidas ¢ isoladas dos
organismos, inclusive os genes e scu DNA, com a justificativa de que elas néo
existem nesta forma pura em seu estado natural mas sim associadas & outras
moléculas e que a Constitui¢do ¢ a Lei de Patentes americana utilizam o termo
“descobertas™ para autorizar a prote¢do por patentes. Na Unido Européia o
patenteamento de moléculas naturais ¢ previsto na Diretiva 98/44/EC, art. 3.2. A
Convengdo de Munique sobre Patentes Européias em seu art. 52.2.a, contudo. veda
expressamente a concessdo de patentes para descobertas. Ocorre que ndo existe
atividade inventiva nas moléculas simplesmente isoladas da natureza se
constituindo em descobertas € ndo invengdes. Assim, esta Diretiva conflita com a
Convengdo de Munique. que lhe é hierarquicamente superior.
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Abstract:

International Property Law and its branch Patent Law disposes legally new human
invents with industrial application. Inventions distinguish from discoveries, due to
the fact of not being pre-existent and result of human creative activity. In the USA,
the USPTO — United States Patent and Trademark Office, official agency for grant
of patents, allow the patent of natural biological molecules extracted and isolated
from organisms, including genes and their DNA, according the assertion that these
products don’t exist in pure format in their natural state, only when associated to
other molecules; American Constitution and Patent Act refer to ““discoverics” to
allow their protection by patents. In the European Union, patent of natural
molecules is established in Directive 98/44/EC, article 3.2. Munich Convention on
European Patents, in article 52.2.a, however, prohibits the grant of patents for
discoveries. The fact is there is not inventive activity in molecules simply isolated
from nature, and is classified as discovery, not as an invention. So. this Directive
conflicts with the Munich Convention. which is hierarchically higher.
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1. Introdugdo

O desenvolvimento da biotecnologia e suas técnicas, como a engenharia
genética, notadamente a partir da década de 80 e nos paises mais desenvolvidos, ampliou
de modo radical as possibilidades de exploragdo comercial, particularmente pela
industria farmacéutica, dos recursos biologicos, como o material genético dos seres
vivos, encontrados no meio ambiente natural.

Em decorréncia deste fato, as empresas de biotecnologia nos paises
desenvolvidos passaram a procurar a tutela juridica dos seus interesses e a obter direito
de monopolio sobre as moléculas naturais descobertas na Natureza e sua utilizagdo
comercial, através do direito de patente.

Este trabalho tem por objetivo analisar criticamente a legislacdo dos EUA,
e sua interpretacdo pelo United States Patent and Trademark Office (USPTO), e também
a legislagdo comunitaria da Unido Européia, que fundamentam, juridicamente, este
procedimento, a luz da doutrina classica sobre o direito de patentes ¢ Convengdo de
Munique sobre Patentes Européias de 1973.

Inicialmente, fazemos um breve resumo sobre a propriedade intelectual,
seu historico e modalidades, a seguir sistematizamos os conceitos doutrinarios.
jurisprudenciais e legais de invengdo para distinguir estas das descobertas ¢ a seguir
analisamos os argumentos do USPTO, para permitir o patenteamento de moléculas
bioldgicas naturais. a Lei de Patentes americana e a Diretiva 98/44/EC da Unido
Européia, que permite expressamente este patenteamento, em relagdo ao disposto pela
Conveng¢édo de Munique sobre Patentes Curopéias.

2. A propriedade intelectual
2.1 Aspectos Gerais

A propriedade intelectual é o produto da atividade intelectual humana nos

campos industrial. cientifico e literario e tutelada pelos direitos de propriedade
intelectual. As justificativas dadas, pela doutrina em geral, para a edig@o de leis para a
protegdo da propriedade intelectual sdo basicamente: proteger legalmente, o direito
moral e econdmico dos criadores sobre as suas criagdes, assim como o direito do ptblico

de acesso a estas criagdes: promover como politica governamental, a criatividade, a
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disseminagio e a aplica¢do dos seus resultados ¢ estimular um comércio que contribua
para o desenvolvimento econdmico e social.

Em termos gerais, o direito de propriedade intelectual objetiva proteger o
criador, € outros produtores de bens e servigos intelectuais, garantindo a eles certos
direitos limitados no tempo para controlar, com exclusividade, a utilizagdo dos produtos
do seu trabalho intelectual e criatividade.

Esses direitos ndo se aplicam aos objetos materiais nos quais as criagdes se
materializam, mas sim na cria¢do em si mesma. A propriedade intelectual divide-se em
propriedade industrial e em direitos autorais (copyright).

As produgdes literaria, artistica ¢ cientifica correspondem aos direitos
autorais. As areas de perfomances artisticas tais como discos e programas de radio sdo
usualmente chamadas de direitos conexos aos direitos autorais.

O direito de propricdade industrial abrange as invengdes, os desenhos
industriais, as marcas e 0s nomes comerciais. As invengdes sdo protegidas pela patente.
que ¢ um documento publicado pelo Estado, e que descreve uma invengdo e também cria
um direito de exclusividade para o solicitante pelo qual a invenc¢ao sé pode ser utilizada
mediante a autorizagfio do detentor da sua patente.

A sua origem remonta aos privilégios comerciais da Idade Média
concedidos pelos soberanos, de modo pessoal e discricionario. O mais antigo privilégio
comercial na Idade Média de que se tem registro ¢ o concedido em 1236 pelas
autoridades municipais de Bordeux a Bonatusus de Sancta Columbia para tecer e tingir
|a para as roupas, utilizando os métodos flamenco, francés e inglés. O privilégio tinha
duragdo de quinze anos e caréter de exclusividade.'

Em 1331, na Inglaterra. o Rei Eduardo III concedeu a John Kempe,
teceldo flamenco, um privilégio comercial para convencé-lo a introduzir no pais a
industria da tecelagem. também com tempo de duragdo determinado e em carater de
exclusividade.* Em 1440, foi concedido o privilégio de exclusividade a John di
Shiedame por um método de fabricagdo do sal e, em 1449. 0 mesmo ocorreu a John di
Utynam, pela fabricagdo do vidro. Em 1558, o italiano Tomaso Chanata, juntamente com
0 inglés Geo Cobham apresentaram uma peti¢do a Rainha para o uso exclusivo dc¢ uma
maquina de polir. Estes sdo alguns exemplos das primeiras concessdes de exclusividade
€ sd0 a raiz do que hoje conhecemos como privilégio de patente.’

' FRANCESCHELLI. Remo. Tratado di diritto industriale. Parte generale, v.|. Milano: Giuffre Ed., 1973,
p. 285-286.

* Hulme, E. W, 1896 apud FRANCESCHELLI, Remo. op. cit.. p. 286.

" FRANCESCHELLI. Remo. vp. cit., p. 286-287.
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A prote¢do concedida pela patente é limitada no tempo. Em geral, no
maximo por vinte anos. Em alguns paises, as invengdes sdo protegidas também pelo
registro, sob o nome de modelo de utilidade. Os requisitos para concessdo de registro de
modelo de utilidade sd3o menos restritivos que os da patente de invengdo, em particular
no que tange a etapa inventiva. Em comparagdo com as patentes, o seu tempo de
protecdo € mais curto. Por outro lado, os direitos relativos aos modelos de utilidade sio
semelhantes aos da patente. Os requisitos para concessdo de patente sdo a novidade, a
existéncia de atividade inventiva e a utilidade industrial.

A indiana Vandana Shiva (2001) faz algumas restrigdes aos direitos de
propriedade intelectual. Segundo ela, a sociedade humana sempre produziu
conhecimentos trocados livremente entre as pessoas até o século XIX, com o surgimento
do direito de propriedade intelectual tal qual o conhecemos hoje. A partir desse
momento, essa troca deixou de ser livre porque o conhecimento passou a ser objeto de
direitos privados. Ela entende assim que os direitos de propriedade intelectual significam
a privatizacio do conhecimento.

Outra restricdo da autora é que eles somente sdo reconhecidos quando tém
utilidade industrial, ou seja, geram lucros. E ndo quando satisfazem necessidades sociais.
O requisito da utilidade industrial exclui todos os setores, como as comunidades
tradicionais, que criam fora da organiza¢do industrial capitalista, mas inovando e
produzindo do mesmo modo que ela. Em suas palavras:

O lucro e a acumulagdo de capital sdo os unicos fins da
criatividade; o bem social ndo é mais reconhecido. Sob o
controle das corporagdes, ocorre a “desindustrializacdo”
das produgdes em pequena escala nos setores informais da
sociedade.

Questionando o argumento de que o sistema de direitos de propriedade
intelectual é necessario para compensar a inventividade ¢ estimula-la. Shiva aponta
estudos de Reich (1985) que concluem que ndo existem evidéncias concretas de que as
patentes estimulem de fato novas invengdes. Elas seriam mais utilizadas para bloquear a
entrada de outras empresas no mercado. Um instrumento para a sua monopolizagio. Cita
o exemplo de que apds a extensdo da protegdo as variedades de plantas e o
estabelecimento nos tribunais americanos do entendimento de se conceder patentes de
organismos. diminuiu consideravelmente o numero de empresas independentes de
produgdo de sementes nas ultimas décadas. O mercado de sementes ecstaria se
oligopolizando nas maos de empresas gigantes da area petroquimica e farmacéutica.*

' REICH. Lconard, 1985 apud SHIVA. Vandana. Biopirataria. Petropolis: Vozes, 2001. p. 35.
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Ela aponta ainda interessantes dados de estudos, que indicaram que as
patentes ndo eram essenciais para o desenvolvimento de novas invengdes nas dreas de
produ¢do de equipamentos elétricos, material de escritorio, automoveis, instrumentos,
metal primario, borracha, e materiais téxteis. Nas industrias de petroleo, maquinaria e
produtos metalicos fabricados, estimou-se que as patentes cram essenciais para o
desenvolvimento de aproximadamente de 10% a 20% das suas inven¢des. Somente para
as industrias quimicas e farmacéuticas, é que foram julgadas essenciais para 80% das
invengdes.’®

Assim, ela conclui que para a maioria das areas de atividade industrial, as
patentes ndo sdo necessarias para estimular novas invengdes. Sua utilidade seria mais
como um poderoso instrumento de controle de mercado, pelo direito de exclusividade
(monopélio) sobre o objeto da patente. Considera ainda que as patentes enfraquecem a
criatividade social dos cientistas por inibir a comunicagao entre eles, imprescindivel para
o processo de cria¢do cientifica, pelo fato deles recearem perder a prioridade no
patenteamento do que desenvolveram em seus laboratérios ou de que outra pessoa
patenteie seu trabalho. Assim. paradoxalmente, as patentes exploram a criatividade
cientifica que lhes fornece o substrato de conhecimento bésico, sem o qual as invengoes
patentedveis ndo seriam desenvolvidas e, ao mesmo tempo. inibem essa criatividade.
acabando assim com a sua propria fonte.®

Além disso, as formas tradicionais de classificagdo da producao intelectual
e sua prote¢do juridica. nfo contemplam formas coletivas de produgao intelectual, como
o folclore e os conhecimentos tradicionals.

2.2.  Patentes: Invencdo e Descoberta

Todo o conceito do direito de patentes foi construido sobre a premissa de
que ele tutelaria as inven¢des humanas em decorréncia do julgamento de que seria justo
uma pessoa ter direitos sobre suas 1déias, quando elaboradas em nivel suficiente para se
traduzirem em uma utilidade industrial. Se a industria vai lucrar com uma idéia, porque
ndo o seu autor?

Ocorre que ao longo de dezenas de anos a partir de seu surgimento € com
o desenvolvimento da biologia molecular e da biotecnologia moderna resultante dcla,
cujo uso comercial resulta em valores financeiros muito expressivos, comegou a se
desconstruir nos paises desenvolvidos a esséncia historica do direito de patentes. Esses
paises comegarem a deixar de distinguir invengdo de descoberta. Isso tem sido feito na

SHIVA, Vandana, op. cit., p. 36.
Id. ibid.. p. 36-37.
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pratica, através de interpretagdes tendenciosas da legislacdo existente, deturpando os
seus objetivos originais, como ocorre nos EUA e através da criagao de uma legislagio
que permite expressamente o patenteamento de descobertas como ocorre na Unido
Européia (UL).

A novidade da invengio, € que ¢ requisito para concessao da patente, ndo é
a novidade nos registros de patentes, ou seja. ser o primeiro pedido de patente daquela
invengdo. E a novidade de existéncia conhecida. N3o é necessario que uma invengdo
tenha sido patenteada para que esta mesma invengdo criada por outra pessoa, que
desconhecia a sua existéncia anterior, deixe de ser nova. Por isso as patentes obtidas a
partir de conhecimentos tradicionais foram anuladas no mundo inteiro: elas ndo foram
consideradas novas.

Este processo realizado pelos governos dos paises desenvolvidos de tentar
eliminar a diferenca conceitual entre inven¢do ¢ descoberta estd gerando um novo
direito de propriedade intelectual e de patentes. Muito distinto do que surgiu no
século XIX e existe até hoje nos demais paises do planeta. E um direito construido
exclusivamente para garantir os fabulosos lucros reais e potenciais das empresas
multinacionais com origem e sede nesses paises.

Contudo, € também um direito que ainda n3o conseguiu construir uma
doutrina sélida o suficiente para legilimar esse processo de desvirtuamento do direito de
propriedade intelectual criado originariamente. Essa génese e desconstrugdo de conceitos
com mais de um século de existéncia do direito de patentes, deve ser lenta e sutil para ser
bem-sucedida. E exatamente isto que esta ocorrendo atualmente.

Por isso ¢ para se apropriarem dos recursos da biodiversidade dos paises
em desenvolvimento e dos conhecimentos das comunidades tradicionais do mundo
inteiro. através do direito de exclusividade sobre eles. € que esse novo direito de
propriedade intelectual e sua doutrina, que os paises desenvolvidos tentam sutilmente
globalizar, tem comecado a destruir a separagdo conceitual e legal entre invengdo e
descoberta, pois esta Gltima sempre foi excluida do direito de propriedade intelectual
pela doutrina, desde os scus primordios.

As legislagdes sobre propriedade industrial quase nunca definiram o que
seja invengdo, porque clas surgiram em época de grandes transformagdes ¢ avangos na
tecnologia. Com isso. os legisladores temiam inserir essa definicdo e deixar a lei
descompassada com a realidade das novas invengdes, preferindo deixar ao judiciario e a
doutrina a tarefa de elaborar as defini¢des de acordo com a realidade de cada época.
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Nas palavras de Ramella (1909), justificando a exclusdo de defini¢des de
inven¢do nas leis:’

anzi |’applicazione del principio omnis definito in jurc
periculosa trova giustificazione soprattuto nel campo della
tecnica e delle industrie, esposte a incessante progresso, ed
al pericolo quindi che una legale definizione dell’oggi non
corrisponda il alle esigenze di un avvenire non lontano, una
volta rinserrato il concetto d’invenzione negli stretti termini
dell’adottata definizione.®

Esse vacuo conceitual que sempre foi deixado nas leis européias €
americana fol muito oportuno ¢ essencial para viabilizar esse movimento das empresas
dos paises desenvolvidos e seus governos, de transformar o direito de propriedade
intelectual existente em um novo direito habilitado a ser instrumento eficaz para a
apropria¢io do rico patriménio biolégico e de conhecimentos tradicionais dos paises em
desenvolvimento. Ainda que tal apropriagdo ndo seja permanente, pois a patente tem
existéncia temporaria, o prémio envolvido para essas empresas s3o décadas de
exclusividade de uso comereial e, portanto. bilhdes de dolares de lucros.

Assim, por razdes de justica e de integridade cientifica do direito de
propriedade industrial para que ele e a doutrina juridica nio se desmoralizem por
casuismos gerados pcla gandncia de empresas transnacionais, € necessario que
analisemos o que s3o a invengdo e a descoberta, assim como as diferengas essenciais
entre esses dois conceitos, pois somente invengdes podem ser objeto do privilégio de
patente, as descobertas, ndo.”

2.2.1. Alnvengio

As invengdes sdo definidas em raras leis de alguns paiscs, também pela
doutrina e pela jurisprudéncia, ambas fontes formais do direito, como a propria lei ¢ o
costume.

RAMELLA, Agostino. Trattato della proprietd mdustriale. v.1- le invenzione industriali. Roma: Soc.
Editrice Laziale, 1909. p. 66.

Traduzimos como “diante da aplicagdo do principio omnis definito in jure periculosa se encontra
justificativa, sobretudo no campo da técnica ¢ da industria expostas ao incessante progresso € ao perigo,
portanto. de que uma definigdo legal de hojc ndo corresponda as exigéncias de um futuro ndo distante, uma
vez encerrada a invengdo nos estreitos termos da definigio adotada™

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Direito Industrial e Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 30.
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2.2.1.1. Defini¢des Doutrindrias

Burnier (1981) faz uma compilag¢io de doutrina européia sobre o conceito
de invengdo que reproduzimos abaixo, para extrairmos o elemento comum a todas:"

Kohler (1900) define que “I’invention est une création intellectuelle de
Pesprit humain exprimée techniquement, qui assujettit un noveau domaine de la nature
et vise avec succes a satisfaire des exigences de I’étre humain par |’utilisation de forces
naturelles.”" (grifamos)

Allard (1911) define invengdo como sendo “une création de I’ esprit se
produisant dans le domaine de i’industrie et se manifestant par I’obtention d’un résultat
industriel” ' (grifamos)

Seligsonhn (1932): “En régle générale, I'invention est une création qui.
réalisée par I’utilisation des forces de la nature, présent un progres essentiel par rapport a
I”état actuel de la technique et satisfait un besoin humain™ ' (grifamos)

Offermann (1949): “Une invention est la solution d’un probleme technique
obtenue grace a une idée créatice et réalisant un progrés technique” " (grifamos)

Blum (1965): “Toutefois, toute invention doit représenter une regle
régissant un acte technique. L’invention est donc par essence abstraite: c’est une idée,

3 1S

une création intellectuelle” ' (grifamos)

Rotondi (1965): “L’invention serait la solution concréte d’un probléme
technique des lors qu elle constitue une création de I’esprit humain dépassant les
connaissances et applications usuelles de la technique contemporaine™ '¢ (grifamos)

Troller (1968): “L’invention, au sens du droit suisse des brevets, es une

régle d’utilisation des forces de la nature, crée par une ou plusiers personnes, et qui, a la

BURNIER, Dominique. La notion de ['invention en droit europén des brevets. Genéve: Librairie Droz,
1981. p. 22-25.

Traduzimos como “a invengao ¢ uma criag¢io intelectual do espirito humano expressa tecnicamente, que
submete uma nova drea da natureza, objetivando a atender com sucesso as necessidades do ser humano na
utilizagao das forgas naturais” (grifamos).

*  Traduzimos como “uma criagao do cspirito que ocorre na area da indistria e que sc manisfesta na
obtengdo de um resultado industrial”. (grifamos).

Traduzimos como “como regra geral, a invengdo ¢ uma criagdo que, concretizada na utiliza¢ao das forgas
da natureza. apresenta um progresso fundamental em relagdo ao estado atual da técnica. atendendo a uma
necessidade humana®. (grifamos)

Traduzimos como ““a invengao ¢ a solugdo de um problema técnico, obtida através de uma idéia criativa ¢
realizando um progresso técnico™ (grifamos).

Traduzimos como “Qualquer invengdo deve representar a regulagio de um ato téenico. A invengéo por sua
propria natureza ¢ abstrata: € uma idéia, uma criagio intelectual.” (grifamos).

Traduzimos como “A invengdo serd a solugdo concreta de um problema técnico desde que constitua uma
criacdo do espirito humano. ultrapassando o conhecimento € as aplicagbes usuais da técnica
contemporanea.” (grifamos).
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date du dépot de la demande de brevet, pouvait réaliser un progres technique
reconnaissable et n-etait pas, a cette date, évident pour I’'homme du métier” "7 (grifamos)

Bernhardt (1973): “L’invention est une création intellectuelle, qui indique
comment obtenir, au moyen d’une connaissance nouvelle découlant de I'utilisation de la
nature, un résultat inconnu auparavant. qui satisfait des besoins humains d’une maniére
originale et constitutive de progrés” '(grifamos)

Sena (1976): “L’invention peut etre définie comme une création
intellectuelle consistant dans solution d’un probléme technique™ ° (grifamos)

Schick (1978): “Une invention est une création utile revétant I’aspect
d’une découvert, ¢’est-a-dire, une acquisition utile qui procede a la fois d’une création et
d’une découverte, I’une et ’autre se situant dans un rapport de réciprocité” % (grifamos)

Silveira (1987), define a inven¢do industrial como a “criagdo no campo
da industria” *' Transcrevemos abaixo:

Estabelecido o principio de que a protegdo da lei visa
resguardar a cria¢ao original do autor e que. no campo da

inven¢do industrial, trata-se daquelas cria¢des que
produzem um efeito no mundo fisico (...). ¥(grifamos).

Giuletti, referindo-se a invengao. afirma:

Infatti il significato attuale secondo un‘accezione
prevalente viene assimilato a quello di creazione e serve a
indicare “I'operare umano in quanto produce qualcosa di
nuovo, qualcosa che prima non ¢’era” **

Traduzimos como ™A invengdo — na compreensdo do direito sui¢o de propriedade intelectual - ¢ uma regra
de utilizagdo das forgas da natureza, criada por uma ou vdrias pessoas. € que na data do registro da
propriedade representa um progresso técnico reconhecido e, até entdo. desconhecido naquela area.”
(grifamos).

Traduzimos como “A invengdo é uma criagiio intelectual que indica como obter, através de um novo
conhecimento de utilizagao da naturcza, um resultado desconhecido até entédo, que atende as necessidades
humanas de maneira original e representativa de progresso.” (grifamos).

Traduzimos como “A inveng¢ao pode ser definida como uma criagio intelectual que visa a solu¢do de um
problema técnico.” (grifamos).

Traduzimos como “Uma invengdo ¢ uma criagio util revestindo o aspecto de dcscoberta, isto €, uma
aquisigdo util que, simultancamente, representa uma criagdo e uma descoberta, ambas mantendo uma
relagdo de reciprocidade.” (grifamos).

* SILVEIRA. Newton. Curso de propriedade industrial. 2. ed. Sdo Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 1987.
p. 13.

Id. ibid., p. 16.

Traduzimos como “De fato. o significado atual segundo o entendimento predominante vem associado
aquele de criagdo ¢ serve para indicar a obra humana quando produz algo novo, algo que antes nio
existia” (grifamos). In: GIULETTI apud VIARO, Mario. La tutela del principio scientifico nel diritto
d’invenzione. Milano: Giuffre, 1970. p. 27.

0
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Ascarelli* diz que “un apporto creativo deve necessariamente
caratterizzare I’invenzione™ ** (grifamos).

Di Sabato e Lo ludice (1982) definem e dividem a inven¢do em duas
categorias: a invengio principal e a derivada. A principal ¢ a inven¢do que aplica pela
primeira vez um conhecimento cientifico a esfera industrial. Ela é desenvolvida a partir
de uma descoberta, sem que ambas se confundam. A descoberta é um componente de
base da inven¢do principal sem a qual ela ndo poderia existir. Invencio derivada, no
conceito desses autores é aquela desenvolvida a partir de uma outra invengio,
aperfeigoando-a ou inovando-a com sua aplicagio em novos setores industriais.*

Nas palavras desses autores:”’
L'essenza dell’invenzione & stata individuata nella nuova
soluzione di un problema tecnico. la quale con un'idea
originale apporti un sostanziale miglioramento nel campo

dei prodotti industriali ovvero dei processi 0 metodi di
produzione.

El’invenzione si concretizza in una nuova combinazione
delle force naturale (...)

Emerge daquanto sopra che attivita inventiva € per cio
stesso attivita creativa (...).(grifamos)
Ghiron (1937) afirma que nio ha privilégio de exclusividade sem ivengdo
e analisa os seus elementos. O elemento objetivo é o aumento da utilidade anterior
existente, sendo que esta ¢ definida como sendo a satisfagdo dc uma necessidade
humana. O elemento subjetivo ¢ a atividade criativa.”®
Esse Autor, ao analisar o clemento subjetivo da inven¢do, ou seja, 0 seu
carater criativo, cita que a jurisprudéncia italiana da época tinha a tese de que “é
suscettibile di privativa l'invenzione solo allorché porta al campo delle utilita
preesistente un contributo creativo individuale™ (Trib Milano, 14 dicembre 1931). Nio
importa o grau de criatividade, mas sim que ecla cxista em um grau minimo suficiente
para que se reconhega a sua existéncia. Se ndo houver criatividade, ndo podera haver,
portanto, direito de exclusividade.

¥ ASCARELLI, apud VIARO, Mario. op. cit., p. 43.

3 Traduzimos como ™ uma contribuigdo criativa deve caracterizar uma invengdo”

% DI SABATO, Franco: LO IUDICE, Bruno. Innovazioni technologiche e diritto di empresa. 2. ed. Napoli:
Morano Ed.. 1982. p. 97.

7 1d. ibid., p. 38.

% GHIRON, Mario. Corso di dirittu industriale. 2. ed. rev. ¢ ampl. Roma: Societd Fditrice dcl “loro
Italiano™, 1937. v. 2. p. 209.

»  Traduzimos como “¢ suscetivel de privilégio somente as invengdes que trazem ao campo da utilidade pré-
existente uma contribuicdo criativa individual™. (grifamos).

1 GHIRON, Mario. op. cit.. p. 212.
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Toda a doutrina enumerada, ao definirmos inven¢do, tem em comum o
fato de apontar a existéncia de criatividade na atividade inventiva, o que resulta em
inveng¢do. Ghiron, em andlise brilhante, indica que ela é um dos elementos constitutivos,
o elemento subjetivo da invengdo. Assim. podemos concluir que. do ponto de vista
doutrinario. em matéria de patente, concordamos com ele. Ele afirma ainda onde nio ha
invengdo ndo existe privilégio de exclusividade; entdo, podemos dizer que onde ndo hi
atividade criativa. ndo pode haver direito de exclusividade, pois, ndo ha atividade
inventiva e a patente €. nos termos das leis nacionais e acordos internacionais, aplicavel

somente as invengdes.
2.2.1.2. Definigdes Jurisprudenciais

Viaro (1970)*" cita jurisprudéncia italiana definindo invengdo, que

transcrevemos abaixo:

I’invenzione € la nuova soluzione di un problema tecnico
atto a concrete realizzazione nel campo industriale e
requisito essenziali per la sua tutela & la novita da
considerarsi sotto un duplice aspetto, ¢ cioé estrinseca ed
intrinsica: la novita estrinsica sussiste allorché il ritrovato
industriale rappresenta un quid novi nel senso che era
precedentemente ignoto a chiunque, mentre la novita
intrinsica  consiste  nell’apporto  creativo  originalc
dell’inventore (...)32 (Cass. 4 marzo 1968 n 682 in Giust.
Civ,, 1968, I, 791; Rep. Foro it., 1969, col. 2039, n.13.)
(grifamos)

Burnier (1981) cita jurisprudéncia do Tribunal Federal da Suj¢a, em suas
primeiras decisdes sobre a matéria, nesse mesmo sentido:*

Une invention suppose toujours une pensée créatice
produisant un résult technique nouveau, un effect technique
différent de de qui était connu jusque-la. (RO 16, 592
(596)=JT 1890, 529 (531).** (grifamos).

réalisation d’un progrés essentiel de la technique, d’un
effect technique utile, grace &4 une combinaison nouvelle

' VIARO, Mario. op. cit., p. 37.

~  Traduzimos como “A invencdo € a nova solugdo de um problema técnico apta a concreta efetivacio no
campo industrial e requisito essencial para a sua tutela, ¢ a novidade considerada sob um duplo aspecto. o
extrinseco e o intrinseco; a novidade extrinseca existc quando a descoberta industrial representa um guid
novi no sentido de que era anteriormente desconhecida por todos, enquanto a novidade intrinseca consiste
na contribui¢io criativa original do inventor™, (grifamos)

** BURNIER, Dominique. op. cit., p. 26.

Traduzimos como “Uma inveng¢do pressupbe sempre um pensamento criativo produzindo um resultado

técnico novo. um efeito técnico diferente do que era conhecido até entdo™.
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et originale des forces de la nature. (RO 2611 229
(232)).” (grifamos).

il y a une invention lorsqu'un effect technique utile et par
conséquent, un progrés technique sont obtenus par la
réalisation d’une idée originale, créatrice’ (RO 63 11 271~
JT 1938 140 (41)* (grifamos).

Nas decisdes posteriores, o Tribunal Federal da Suiga desistiu de definir
inveng¢do ¢ passou a enumerar seus elementos constitutivos como na ag¢do A. G. Contra
Hymmen K. G:¥

Il y a une invention, au sens de ’article]* al. LBI, lorsque
la régle technique en laquelle clle consist réalise un progrés
technique clairement reconnaissable ¢t, en méme temps,
implique un niveau inventif, ¢ est-a-dire qu’elle ne se
trouve pas dans le rayon des solutions que I'état de la
technique au moment du dépdét de la demande de brevet
mettait a la portée de I"’homme de métier doté d’'une bonne
formation moyenne: mais qu‘elle résulte d’une prestation
créatrice, qui va au-dela d’une telle évolution. (RO 92 I
48 (51 5.) 1976).%% (grifamos)

No processo Canguilhem contra Office Fédéral de la Propriété
Intellectuelle:

Selon la doctrine ¢t la jurisprudence, on se trouve en
présence d’une invention lorsque, gridce a une idde
créatrice, une combinaison nouvelle et originale des forces
de la nature, dans I'acception la plus large de cette
expression, aboutit a un cffet technique utile, constituant un
progrés notable. L’invention n’est ni la force naturelle
comme telle, ni le produit de son utilisation. C’est la
régle abstraite dont la répétition conduit & un résultat
technique déterminé. susceptible dapplication

Traduzimos como “realizagdo de um progresso essencial da técnica, de um efeito téenico util. gragas a
uma combinag¢io nova e original das for¢as da natureza.” (grifamos)

*  Traduzimos como “hd uma inven¢do quando um efeito técnico Ulil e, conseqilentemente, um progresso
técnico, sdo obtidos pela realizagdo dc uma idéia original. criativa™, (grifamos)

BURNIER, Dominique. op. cit., p. 27.

¥ Traduzimos como “Ha uma inven¢do no scntido do art. 1°, 1.BI, quando a regra técnica na qual cla
consiste, realiza um progresso técnico claramente reconhecivel, ¢, a0 mesmo tempo, implica num nivel
inventivo, ou seja, que ela ndo se encontra na area das solugoes que o estado da técnica no momento do
deposito da patente pde ao alcance do homem de oficio dotado de uma boa lormagio média; mas que ela
resulte de uma prestagéo criadora que vai além de uma tal evolugao™
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industrielle.® (RO 98 Ib 396 (399)- confirmation do RO 95
1579 (581 e arréts citées). (grifamos)

Conforme o entendimento dessa decisdo, as for¢as da natureza utilizadas
na invengdo nio sio invengdo. Logo, os componentes da invengdo que nao tenham sido
criados, ndo poderiam ser objeto do direito de exclusividade temporaria que a concessao
da patente gera. As moléculas bioldgicas naturais e as informagdes nelas contidas s@o
parte da natureza, logo, a luz desse entendimento, ndo poderiam ser patenteadas nem
objeto de direito de exclusividade em uma invengao nelas baseada.

2.2.1.3. Definigdes Legais

As Jeis que definem invengdo sdo muito raras. O Reino Unido define
inven¢do na Lei de Patentes (Patent Act) de 16 de dezembro de 1949, em seu artigo
101.(1), que diz:

101.(1)- “invention” means any manner of new
manufacture the subject of letters patent and grant of
privilege within section six of the Statute of Monopolies
and any new method or process of testing applicable to the
improvement or control of manufacture, and includes an
alleged invention*°

No Japdo. a Lei n. 121 de 13 de abril de 1959, em seu artigo 2.1 define que
“Invention” in this Law means the highly advanced creation of technical ideas by which
a law of nature is utilized™' (grifamos). Portanto. como podemos observar. também a
criagdo esta presente, como elemento essencial e constituinte da invengio.

2.2.1.4. No Vernaculo

Em portugués, a palavra invengdo se origina da palavra latina inventione,
e o seu significado é:
invengdo. (do lat. Inventione). S.f. 1- Ato ou efeito de

inventar, de criar, de engendrar. 2- Coisa nova criada ou
concebida no campo da ciéncia, tecnologia ou das artes.

Traduzimos como “Segundo a doutrina e a jurisprudéncia, encontramo-nos em presenga de uma invengio
quando, gragas a uma idéia criativa, uma combinag¢do nova e original das forgas da natureza, na acepgio
mais abrangente dessa cxpressdo, atinge—se um cfeito técnico util, constituindo um progresso notavel. A
inveng¢do nao é nem a for¢a natural como tal, nem o produto de sua utiliza¢do™. (gritamos).
Traduzimos como “invengdo signilica qualquer modo de fabricacdo de um produto, objeto de patente ¢
concessao de privilégio, contidos na se¢do seis do Estatuto dos Monopdlios e qualquer novo método ou
processo aplicavel av melhoramento ou controle de fabricagio. inclusive da alegada invengio™.
Traduzimos como “Invengdo nessa Lei significa a criagdo altamente avancada de iddias técnicas, pelas
quais uma lei da natureza € utilizada”. (grifamos).

41
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(-..) 5. Novo meio ou expediente para alcangar um fim;
criacio, descoberta.(...).*” (grifamos).

Devemos perceber, que o item 5 dos significados desse vocabulo, coloca o
significado descoberta como seu sindnimo. Ocorre que toda invengdo pode também ser
considerada uma descoberta, porque tem o componente da novidade, ou seja, de ndo
existir antes, justamente por ter sido criada; mas nem toda descoberta pode ser também
considerada uma invengao, COMo veremos a seguir.

2.2.2. A Descoberta

O Tratado de Genebra sobre o Registro Internacional de Descobertas
Cientificas. de 1978, define em seu art. 1° (i). a descoberta cientifica como sendo:

o reconhecimento de fenémenos, propriedades ou leis do
universo material, até entdo desconhecidos e passiveis de
serem verificados.

O que ¢ patenteado nos EUA e na UE, so justamente as propriedades das
moléculas contidas em sua estruturas quimicas, que sdo descritas nas solicitagdes de
patentes. Por exemplo, a seqiiéncia de DNA que constitui um gene. se estiver dentro de
um sistema bioldgico ou em um sistema artificial que reproduza o sistema bioldgico, tem
a propriedade de ser traduzida em uma proteina. Talvez justamente pelo fato de tornar
muito evidente que as patentes de moléculas bioldgicas sdo patentes sobre descobertas
cientificas ¢ ndo-inven¢io, esse tratado nio tenha entrado em vigor até pelo menos
novembro de 1999.*

Ramella (1909) conceitua:*

...6 pure scoperta la conoscenza di nuove qualita di certi
corpi, es. L'azione febbrifuga del chinino. o la

constatazione che I'unione di due sostanze note, lorman un
€orpo nuovo, ecc.”

La scoperta cosi caratterizzata non rientra nelle previsione
della legge sulle privative, che non si concedono attestati

2 HOLANDA, Aurélio Buarque de. Novo Dicionario da Lingua Portuguesa. 2. cd. Rio de Janeiro: Ed. Nova

Fronteira, 1986. p. 964.

WIPO- World Intellectual Property Organization, National Seminar on Innovation Promotion. Genebra,

WIPO/INN/BRI/99/1, 1999. p. 17.

¥ RAMELLA, Agostino. op. cit.. p. 68-69.

“ Traduzimos como “¢ apcnas descoberta o conhecimento de novas qualidades de certos corpos. por
exemplo. a agdo antitérmica do quinino, ou a constatagao de que a unmao de duas substancias conhecidas
formam um corpo novo ctc.”

43
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per scoperta d’un corpo nuovo o di nuove qualita di €sso o
di nuove leggere di natura.*

Il fatto perd & che la scoperta apre facile il passo
alla’invenzione, ché chi abbia del primo avvertita la qualita
particolare d’un corpo potra piu facilmente, e anteriormente
a ogni altro, utilizzare la scoperta per realizzare
un’invenzione, es. Creando nuoviprodotti  colla
combinazione di determinate sostanze chimiche ed al
seguito delle loro conosciute proprieta.*’ (grifamos)

Em portugués, descoberta significa:

1. Aquilo que se descobriu ou encontrou por acaso ou
mediante busca, pesquisa, observacdo, dedugdo ou
invenc¢do: A descoberta do ouro no Brasil deu-se no séc.
XVII; a descoberta da penicilina, a descoberta de um novo
planeta. (..)3. Achado, inven¢do, inovagio.* (grifamos)
Burnier (1981) define descoberta como sendo “I'action d’apercevoir ce qui
était inconnu, par exemple une chose cxistante et jamais constatée, la propriété ignorée
d’une matiére ou les effects non relevés d’un pheenomene” e acrescenta: “‘Le découvert

ne crée rien de nouveau, elle se situe au niveau de la connaissance™ %

2.2.3. A Diferen¢a ¢ Relagdo entre Invengio e Descoberta

Para analisarmos se algo pode ser objeto do privilégio de patente temos,
em primeiro lugar, que analisar se se trata de uma invengdo ou de uma descoberta. Para
isso sd30 necessarias a identificacdo dos elementos essenciais desses conceitos tdo
semelhantes e a identifica¢3o de suas diferengas.

Ramella (1909) diferenciou bem a inven¢io da descoberta:™

La scoperta suppon sempre una cosa gia csistente,

l’invenzione invece un a cosa nuova che non esisteva
anteriormente. Colla prima si metton in luce, si riconoscon

*  Traduzimos como “A descoberta assim caracterizada ndo entra na previsio da lei de propriedade, que nio
concede atestado pela descoberta dec um corpo novo, ou de novas qualtidades, ou de novos entendimentos
da natureza.”

Traduzimos como: “O fato, porém, é que a descoberta abre caminho facilmente para a invengio, porque
quem tiver primeiramente percebido as qualidades particulares de um corpo poderd mais facilmente, ¢
antes de qualquer outro. utilizar a descoberta para chegar a uma invengdo. por ex. criando novos produtos
com a combinagao de determinadas substancias quimicas ¢ em seguida de suas propricdades.”

¥ HOLANDA, Aurélio Buarquc d. op. cit., p. 551.

Traduzimos como: “a agdo de compreender v que cra desconhecido, por exemplo, uma coisa existente €
Jjamais constatada, a propriedade ignorada de uma matéria, ou os efeitos nio-revelados de um fendmeno™ ¢
“A descoberta nio cria nada de novo, ¢la se situa ao nivel do conhecimento™ BURNIER, Dominique. op.
cit., p. 160.

“ RAMELLA. Agostino. op. cit.. p. 67.
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oggetti, fenomeni e proprieta di corpi la cui esistenza non
era ancora constatata, che sfuggita all’osservazione altrui;
colla seconda si creano nuovi effetti tecnici, per scopo di
soddisfacimento di bisogni economici, combinando ed
utilizzando forze della natura.®' (grifamos).

Allart (1911)* diz que a Lei de 5 julho, de 1844 da Franga, utiliza as

expressdes “décourvertes et inventions” e conclui que isso ocorre por causa das duas

palavras serem sinénimas no latim. E faz a distin¢io entre “inventer, ¢’est produire une

chose qui n’existait pas encore
existalt, mais qui n'était pas connue

3 ¢ “découvrir, c’est metre en lumiére une chose qui

33 54

Burnier (1981) exemplifica a diferenga:>

Ainsi, on parlera de découvert dans le cas d’un élément
chimique précédemment inconnu (parce que cet élément
préexistant et etait seulement inconnu de I’homme
jusqu’a sa découvert). En revanche. on parlera
d’invention dans le cas d’un nouveau composé chimique
crée par une maniére particuliére de combiner I’élément
qui vient d’étre découvert et d’autres €léments ou
composés chimiques (parce que le nouveau composé
n’était pas préexistant)*® (grifamos).

Bonelli (1957)* diferencia descoberta e inven¢iio de modo muito acurado.

Transcrevemos suas palavras:

la scoperta consiste nella rivelazione di un fenomeno gia
esistente, di un corpo o delle sue proprieta. di una leggere
naturale o di un principio, col risultato di arricchire il
patrimonio della cultura, ma senza che da essa derivi
direttamente, como invece accade nelle invenzioni, alcuna
modificazione nel preesistente stato oggetivo delle cose’.
‘la scoperta é antitesi de creazione, la quale & invece, il

s1

$7

Traduzimos como “A descoberta supde sempre algo ja existente, a inven¢do, ao contrario, supde uma
coisa nova ainda ndo existente. Com a primeira se indicam. se¢ reconhecem objetos. fendmenos e
propriedades de corpos cuja existéncia ndo lora ainda detectada, ou que [ugira & observagdo de alguém:
com a segunda, se criam novos efeitos técnicos com o proposito de atender a necessidades ¢ccondmicas,
combinando e utilizando as for¢as da natureza.”

ALLART, Henri. Traité Théorique et Pratique des Brevets d'Invention. 3. ed. Paris: Arthur Rousseau ed.,
1911. p.3.

Traduzimos como “inventar, é produzir algo que ainda ndo existe™

Traduzimos como “descobrir, evidenciar uma coisa que existe, mas que nio era conhecida”

BURNIER. Dominique. op. cit., p. 162,

Traduzimos como “Assim. se falard em dJescoberta no caso de um elemento quimico anteriormente
desconhecido (porque este elemento preexistia e era somente desconhecido do homem até a sua
descoberta). Por outro lado, se falard em invengao no caso de um novo composto quimico criado por uma
maneira particular de combinar o elemento que foi descoberto com outros elementos ou compostos
quimicos (porque 0 NOVO COMPOSLo Nao era preexistente).

Apud VIARO, Mario. op. cit.. p. 30.
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nucleo_essenziale della nozione di invenzione’ ‘Esistono
perd dei collegamenti tra invenzione e scoperte, perche le
primo forniscono i mezzi e aumentano le possibilita di
scoperte, mentre, per converso. molto spesso le invenzioni
hanno la loro premessa in una scoperta scientifica.’®
(grifamos)

A EPC-Convengdo Européia sobre Patentes (Convengdo de Munique) de
1973, em seu art. 52, também distingue descoberta e invengdo sem, contudo, definir
nenhuma das duas, mas excluindo expressamente a descoberta do sentido de invengéo,
conforme podemos observar no seu texto transcrito abaixo:

Artigo 52.
Invengdes patenteaveis

| — As patentes européias sdo concedidas para as
invengbes novas que implicam uma actividade inventiva e
sdo susceptiveis de aplicacdo industrial;

2 - Nao sdo consideradas como invengées no sentido do
pardgrafo | particularmente;

a) As descobertas assim como as leorias cientificas ¢ os
métodos matematicos (...); (grifamos).

(..))

Assim, podemos observar que em todas as defini¢des doutrinarias,
jurisprudenciais € dicionarizadas a esséncia da invengdo é o ato criativo. Ela passou a
ser tutelado pelo Direito, porque é fruto da imaginagio e da inteligéncia do inventor,
para que houvesse uma justa contrapartida, pois a invenc¢do resulta em colocar a
disposi¢do da industria e da sociedade novos processos e produtos que n3o existiam
antes. E justamente essa capacidade inventiva do ser humano que fez civilizagio e as
sociedades humanas mudarem t3o radicalmente seu modo de vida desde os seus
primérdios.

J4 a descoberta ndo tem componente criativo em si. Os fendmenos, as leis
e os demais elementos que compdem a natureza existem independentemente do ser
humano, que somente aos descobri-los passa a ter conhecimento desses fendmenos

*  Traduzimos como “A descoberta consiste na revelagdo de um fendmeno ja existente, de um corpo ou sua

propriedade, de uma lei natural ou do principio, cujo resultado € o enriquecimento do patriménio da
cultura, mas sem que dela derive diretamente, ao contrario ocorre na invengdo alguma modificagao no
preexistente estado concreto de alguma coisa: a descoberta € a antitese da criagdo, a qual ¢ o nuclco
essencial da nogao de invengdo; existem, porém, ligagdes entre invengédo e descoberta, porque a primeira
forncce os meios ¢ aumenta as possibilidades da descoberta, ¢ por outro lado, com fregiiéncia, as
invengdes tém sua premissa em uma descoberta cientifica™
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preexistentes a ele e a sua vontade ou criatividade. Logo, a descoberta é apenas a
revelagdo para o ser humano desses fendmenos naturais. Nada é criado nesse processo.

Existe uma estreita e dialética relagdo entre ambas. As descobertas
permitem a ciéncia evoluir e conseqiientemente também as invengdes que dela resultam
¢ que vao constituir a tecnologia. A tecnologia, por sua vez, cria instrumentos que nos
permitem conhecer melhor os fendmenos naturais, fazendo novas descobertas.

Assim, o conhecimento dos atomos permitiu que se construisse o
acelerador de particulas atdmicas o qual, por sua vez, permitiu maior conhecimento
sobre os atomos, suas caracteristicas e propriedades. As descobertas sempre foram
excluidas do privilégio de patente por nfo haver ato criativo humano na descoberta em
si. O ato criativo existe na defini¢do do processo pelo qual vai se fazer a descoberta.

Essa relaco estreita existe também pelo fato de ambas as palavras terem a
mesma raiz latina inventione. Além disso, quando se inventa algo que ndo existia antes,
ou seja, quando se cria, como ndo se podia conhecer o que ndo existia antes por ainda
ndo ter sido criado, esse algo € criado e simultaneamente descoberto por quem o criou. O
que ndo existe ainda, obviamente é também desconhecido. Por isso se usa comumente o
termo descoberta para uma invengao.

De modo diferente quando se descobre algo ja existente, mas
desconhecido, nido pode se dizer que isso foi inventado, porque nada foi criado. Ele ja
existia e somente era desconhecido. Assim, toda invengdo é simultaneamente uma
descoberta, mas nem toda descoberta é também uma invengéo.

Nio havendo criagdo ndo ha invengdo nem pode haver privilégio de
patente, caso contrario estariamos diante da situagdo absurda de que a natureza e todos
os seus fendmenos e elementos, seriam patentedveis e, conseqiientemente, também todas
as descobertas cientificas.

Por isso mesmo o patenteamento de moléculas biolégicas naturais
contraria frontalmente o direito de propriedade industrial existente até aqui, como
Veremos a seguir.

2.3 O Patenteamento de Moléculas Biologicas Naturais

Com o progresso das modernas éareas da biotecnologia nas ultimas
décadas, que resultaram em novas técnicas, como a engenharia genética, 0s recursos
genéticos ¢ 0 DNA que os constituem, assim como o0s outros metabolitos primarios e
secundarios existentes nos organismos pertencentes a biodiversidade do planeta se
tornaram extremamente estratégicos do ponto de vista econdémico e politico. gerando um
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grande interesse por eles da parte de quem ndo os tém e deles necessita como matéria-
prima para a biotecnologia.

Conseqiientemente, uma legislagdo de patentes ambientalmente e
socialmente correta, deve levar isso em conta tanto nos diplomas internacionais,
relativos a esta matéria como o TRIPS e a CBD, quanto nas legislagdes nacionais dos
paises que detém tal biodiversidade.

Além do DNA, que constitui os genes, outras moléculas biologicas
também se tornaram muito importantes econdmica ¢ comercialmente. Como
conseqiiéncia disso, em grande parte dos paises desenvolvidos, como os EUA e paises da
Unido Européia, estdo sendo concedidas patentes de moléculas bioldgicas naturais.
Inclusive de genes humanos e de seu DNA.

23.1 EUA

Em 12 de abril de 1988, os EUA concederam patente sob o n. 4.736.866,
para um rato transgénico. Ao que consta foi a primeira patente concedida para um animal
transgénico no mundo,* mas ndo foi a ultima.

Aponta-se que entre 1981 e 1995 se concederam 1.175 patentes para
seqliéncias de DNA humano em todo o mundo. Nos EUA, através de uma série de
decisdes que partem do Caso Amgen e culminam com o Caso Deuel, firmou-se uma
corrente jurisprudencial favoravel ao patenteamento irrestrito das seqiiéncias de DNA
através da simplificagdo ou eliminagdo de requisitos objetivos da patenteabilidade,*
como a inventividade.

O USPTO- United States Patent Trademark Office tem concedido patentes
de seqiiéncias de DNA de genes humanos ou de outros organismos, bastando que eles
tenham sua fun¢fo bioldgica indicada, sem que elas necessitem de ser provadas, e
discute pormenorizadamente todos o0s questionamentos levantados contra esse
patenteamento em um artigo publicado. Ndo podemos esgotar nesse trabalho uma analise
desse guia de patentes e dos argumentos elencados nesse artigo, mas apontamos o0s
principais que sdo utilizados para justificar o patenteamento de genes e outras moléculas
biolégicas naturais.

A esse respeito, transcrevemos abaixo:®'

SOARES, José Carlos T. Biotecnologia- A mais avangada tecnologia da vida. Revista da ABPI. Rio de
Janeiro: n. 10, p. 38-40, 1994.

BERGEL. Salvador D. Patente de Genes: Implicancias Eticas e Juridicas. Bioctica, v. 5, n. 2, p. 245.

¢ ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Department of Commerce. USPTO- United States Patent and
Trademark Office. Utility Examination Guidelines. Washington: Federal Register, v. 66, n. 4, p. 1.092-
1.093, Friday, January 5, 2001.

&
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Several comments state that while inventions are
patentable, discoveries are not patentable. According to the
comments, genes are discoveries rather than inventions.
These comments urge the USPTO not to issue patents for
genes on the ground that genes are not inventions.
Response: the suggestion is not adopted. An inventor can
patent a discovery when the patent application satisfies the
statutory requirements. The U.S.Constitution uses the word
discoveries where it authorizes Congress to promote
progress made by inventors.®

Obviamente, o sentido em que foi utilizado o termo descoberta no texto
constitucional americano foi o de sinénimo de invengdo, o que era comum nas
legislagdes do século XIX, como aponta Ramella (1909),” justamente por serem
sindnimos, quando a invengao € criada sendo assim, ao mesmo tempo, descoberta como
ja discutido neste trabalho. O USPTO aproveita-se disso para que o direito de
propriedade industrial nos EUA tenha um aparente fundamento juridico para patentear
moléculas biolégicas descobertas.

O Lei de Patentes dos EUA, emendada em 13 de dezembro de 2003, se
refere a patenteabilidade de invengbes e garantia de patentes em sua se¢do 100 nos
seguintes termos “(...)The term invention means invention or discovery” **

O USPTO, interpreta a lei americana, citando a se¢ao 101, da Lei de
Patentes dos EUA, nos seguintes termos:**

When Congress enacted the patent statutes, it specifically
authorized issuing a patent to a person who “invents or
discovers” a new and useful composition of matter, among
other things. The pertinent statute is 35 U.S.C. 101, which
reads: “Whoever invents or discovers any new and useful
process, machine, manufacture, or composition of matter,
or any new and useful improvement thereof, may obtain a

patent therefore, subject to the conditions and requirements
of this title” %

** Traduzimos como: “Varios comentarios declaram que enquanto invengdes sdo patentedveis, descobertas
ndo o sdo. Segundo eles. vs genes sdo mais descobertas do que invengdes. Esses comentdrios solicitam
com urgéncia ao USPTO para ndo conceder patentes para genes pelo motivo deles ndo serem invengoes.
Resposta: A sugestdo ndo € aceita. O inventor pode patentear uma descoberta quando o requerimento de
patente satisfaz as exigéncias estabelecidas em Lei. A Constituigdao dos EUA usa a palavra “descobertas”
quando autoriza o Congresso a promover o progresso feito pelos inventores.

% RAMELLA, Agostino. op. cit., p. 67.

Traduzimos como: ** o termo invengéo significa invengio ou descoberta™

8 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Department of Commerce. USPTO- United States Patent and

Trademark Office. op. cit., p. 1.092-1.093.

Traduzimos como: “Quando o Congresso promulgou a legislagao de patentes, autorizou especificamente a

concessdo de patente a pessoa que “inventa ou descobre’™ uma nova e til composi¢ao de substancias, entre

outras coisas. A Lei pertinente é a 35 USC. 101. que diz “Todo aquele que inventa ou descobre qualquer
processo. maquina, produto industrial ou composi¢io de substancia que seja novo ¢ util, ou um novo e util
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Thus, an inventor’s discovery of a gene can be the basis for
a patent on the genetic composition isolated from its
natural state and processed through purifying steps that
separate the gene from other molecules naturally associated
with it.*’

Ocorre que Domingues (1989) explica que o uso da palavra descoberta
nio é uniforme nas diversas legislagdes nacionais e que a Lei de Patentes americana, usa
como sinénimo para invengo.®

Diz csse autor:

Nos EUA, o emprego dos termos de descoberta € invengdo
como sindénimos, tem origem histérica na Constituigdo
americana: o art. 1°, Sec. 8, conferindo ao Congresso
poderes para promover o progresso da ciéncia e das artes,
assegurando aos inventores direito exclusivo sobre suas
descobertas por prazo limitado, deu motivo a que a
primeira lei de patentes americana, Patent Act de 1790,
estabelecesse: o interessado ao formular o pedido de
patente deveria afirmar que havia inventado ou descoberto
alguma coisa util, usando as duas palavras como
sindnimos. Hoje, a Patent Laws. Capitulo 10, Scgdo 100,
esclarece: o termo invengdo significa inven¢do ou
descoberta, salvo se o texto expressamente dispuser
diferente.

Em relagdo a interpretacdio da lei pclos tribunais americanos ele
acrescenta: “Em 1862, caso Morton v. Infarmary, firmou-sc o entendimento que leis da
natureza, podem ser descobertas mas ndo podem ser patentedveis como invengdo” e

ainda:

Em 1889, no pedido de patente ex parte Latimer, The
Comissioner of Patents dos EUA firmou o principio
seguinte: o verdadeiro produto da natureza “‘tecido celular
da arvore pinus australis, liberado de resina, partes da
polpa e agulhas.. nfo pertence a classe dos objetos

patenteaveis™.*

Assim, quando o USPTO faz referéncia a lei americana de patentes, faz
também dela uma interpretagdo equivocada. distorcida e casuistica. Obviamente, o texto
legal americano citado esta usando os dois termos como sindnimos, mas considerando o

aperfeigoamento deles, pode obter a patente, sujeita as condi¢des e exigéncias deste direito”

Traduzimos como: “Assim, a descoberta de um gene, por um inventor, pode ser a base para a patente de
um matenal genético isolado do seu estado natural ¢ purificado, o que separa o gene de outras moléculas
naturalmente associadas a cle”

DOMINGUES, Douglas Gabriel. Privilégios de invengdo, engenharia genética e biotecnologia. |. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1980. p.91.

® 1d. Ibid., p.92.
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sentido de invencdo, de criagio de algo, sendo toda a descoberta cientifica nos EUA, fora
da drea bioldgica, poderia também ser patenteada. Alias, qualquer elemento da natureza
isolado dela poderia ser patentcado, inclusive os atomos que compdem as moléculas, o
que obviamente nio-ocorre.

No entendimento do USPTO, para se patentear um gene ou outra molécula
bioldgica natural, basta que eles sejam isolados dos tecidos naturais e tenham uma
utilidade industrial, que nem precisa ser provada, apontada na solicita¢do de patente. Ela
precisa ser apenas plausivel para o avaliador do pedido™ como observamos no trecho
transcrito abaixo:

That is, where the application discloses a specific,
substantial, and credible utility for the claimed isolated and
purified gene, the isolated and purified gene composition
may be patentable.”

Em relagdo ao DNA dos genes, sintetizado em laboratério, o USPTO
aplicou o mesmo raciocinio. Como esse DNA sintetizado ndo existe no mesmo estado
purificado na natureza, ele é uma invengio; mesmo tendo a mesma seqiiéncia de DNA
dos organismos. O mesmo critério ¢ aplicado a outras moléculas bioldgicas isoladas da
natureza.”?

A patente concedida sobre uma determinada molécula bioldgica abrange
tanto ela isolada e purificada dos tecidos bioldgicos como, também, ela sintetizada em
laboratério, pois a estrutura bioquimica desta molécula descrita na patente é o objeto da
prote¢do e direito de monopolio, sendo que a estrutura da molécula bioldgica extraida de
tecidos naturais ¢ idéntica a sua versdo sintetizada artificialmente.

Ocorre que os metais também nio existem em forma pura na natureza, tém
que ser isolados e extraidos dos seus tecidos naturais, ou seja, 0s solos. A extensio a
outras substancias naturais. do raciocinio do USPTO aplicado as moléculas bioldgicas
isoladas dos organismo, tornaria quase tudo existente na natureza apropriavel pelo
privilégio de monopolio da patente. Todos os metais, por exemplo, seriam patenteaveis
sob esse argumento falacioso. Bastaria descrever sua estrutura atdmica e seu uso
industrial. Teriamos que pagar royalties pelo ferro existente nas hemadcias em nosso
sangue caso fossemos vendé-lo.

™ ARORA, Dilip K.. ELANDER, Richard P.. MUKERIJI, K. G. Handbook of applied mycology: Fungal
Biotechnology. New York: Marcel Dekker Inc., 1992. v. 4, p. 1.029.

Traduzimos como: "¢ aqui. quando a solicitagdo divulga uma utilidade especifica, substancial, e
acreditavel, para o gene isolado ¢ purificado reivindicado. A composigo isolada e purificada do gene pode
ser patenteavel.” )

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA. Department of Commerce. USPTQ- United States Patent and
Trademark Office. op. cit., p. 1.093.

-
[}
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Nada altera esse material pelo fato dele ser isolado ou purificado. Ele
continua sendo exatamente igual ao encontrado nas células dos organismos na natureza.
com exatamente a mesma estrutura quimica, ndo havende, portanto, a cria¢io de nada.
Na sintese artificial também nada se cria, somente se copia. Copia-se a estrutura quimica
da molécula biolégica existente nos organismos e por eles sintetizada. Como Ramella
enfatizava: “nio havendo cria¢iio nao ha invenc¢ido e nem ha privilégio de patente”

Este novo direito de propriedade industrial, que os EUA e UE, estdo
gestando, como um ovo de serpente, estd se estabelecendo, de fato, lentamente, sem
maiores questionamentos técnicos juridicos pelas demais nagdes desenvolvidas e, o que
¢ pior, pelos paises em desenvolvimento e suas comunidades tradicionais que sdo as
maiores vitimas desta apropria¢do, por meio de patentes dos seus recursos naturais
biologicos e seus conhecimentos tradicionais obtidos, comumente, pela chamada
biopirataria, ou seja, sem o consentimento dos seus titulares e sem a reparti¢do de
beneficios pela exploragdo comercial dos mesmos.

Seguindo o caminho dos EUA, também a UE passou a patentear
moléculas bioldgicas naturais, como veremos a seguir.

2.3.2 UE - Unido Européia

As patentes de moléculas bioldgicas naturais na UE, estio sendo feitas
com base na Diretiva 98/44/EC, de 1998.
Analisemos o Considerando n. 15, dessa Diretiva:

(15) Considerando que nem o direito nacional nem o
direito europeu de patentes (Conveng¢ao de Munique)
estabelecem, por principio, uma proibicdo ou uma
exclusdo da patenteabilidude da matéria bioldgica;
Realmente. a Convengdo de Munique, também conhecida como EPC-
European Patent Convention, ndo veda a patente de matéria biolégica, mas veda
expressamente que descobertas sejam patenteadas.

A Convengio de Munique de 1973 (EPC) diz:
Artigo 52.°
Invengdes patenteaveis

l As patentes curopéias sdo concedidas para as
invengdes novas que implicam uma actividade inventiva e
sdo susceptiveis de aplicagdo industria:.

2 - Nao sdo consideradas como invengées no sentido do
pardgrafo | particularmente. {...)
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a) As descobertas assim como as teorias cientificas e os
métodos matematicos;

(...)

As seqiiéncias de DNA (ou ADN, em portugués) existentes nas células dos
organismos sido absolutamente idénticas as seqiiéncias de DNA extraidos e purificados
desses tecidos e também sdo idénticas as seqiiéncias do DNA sintetizadas em
laboratério, que utiliza um molde de RNA natural para ser sintetizado, com o uso de
enzimas transcritases reversas.

Nio existe criacdo no DNA natural extraido ou na sua cépia sintetizada
em laboratorios. Nesses casos, a criagdo esta somente no processo de extragdo do DNA
dos tecidos naturais e no processo de sintese de DNA em laboratério. Contudo, onde
nio ha criacio nio ha invencio, conforme ja demonstramos anteriormente e, portanto,
nio pode haver privilégio de patente.

O mesmo acontece por decorréncia logica, com as demais moléculas
bioldgicas naturais, isoladas dos organismos que as sintetizam ou sintetizadas em
laboratério, apos se descobrir as suas estruturas quimicas. Se niao ha cria¢fio, ndo ha
inven¢ao. Se n3o ha inven¢io, ndo ha e ndo pode haver privilégio de patente.

Ocorre que, na realidade, as empresas dos paises desenvolvidos vdo aos
paises cm descnvolvimento e, a partir das indicagdes de uso humano existentes nos
conhecimentos tradicionais, coletam plantas ou animais que j& sabem terem alguma
substancia de valor comercial, isolam e analisam tais substincias em laboratério,
descobrindo assim a sua estrutura quimica, que vai ser descrita na solicitacdo de
patente, juntamente com o uso industrial j4 obtido através dos conhecimentos
tradicionais.

Quando a substancia € uma proteina, € possivel se deduzir essa provavel
seqiiéncia de bases nitrogenadas do RNA que a sintetizou e, a partir dai, sc deduzir a
seqiiéncia do DNA responséavel por essa proteina, localiza-1a nos cromossomos, isola-la
e fazer a solicitacdo de sua patente para se obter o monopolio sobre o seu uso ¢ o da
propria proteina.

Nada ¢ criado pelo solicitante nesses casos. Quem cria a seqiiéncia de
DNA, a estrutura quimica das demais moléculas bioldgicas e as suas propriedades ttets
ao ser humano, € a natureza.

Portanto, cssas moléculas biolégicas nfio siAo invengdes e sim
descobertas, porque ja eram pré-existentes nos organismos e, por isso mesmo, puderam
ser isoladas, o que em nada altera a sua estrutura quimica, que é a responsavel pelas
propricdades que o solicitante da patentc visa monopolizar.
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Portanto, como a Convengdo de Munique veda expressamente a patente de
descobertas, por ndo serem invengdes (art. 52.2.a), por decorréncia logica, o
considerando 15 da Diretiva é absolutamente falso.

Os considerandos continuam:

(23) Considerando que uma mera seqiiéncia de ADN sem
indicagdo de uma fung¢io biologica ndo contém quaisquer
ensinamentos de natureza técnica, pelo que ndo podera
constituir uma invengédo patenteavel;

(24) Considerando que, para que o critério da aplicacdo
industrial seja respeitado no caso de uma seqiiéncia
parcial de um gene ser utilizada para a produgio de uma
proteina ou proteina parcial, é necessaria a especificacdo
da _proteina ou proteina parcial produzida ou da funcio
assegurada; (grifamos)

Portanto, para patentear uma molécula biolégica na UE, ¢ necessario
somente se descrever a sua fungdo bioldgica ¢ no caso do DNA apontar a proteina que
ele expressa, basta descrever a sua seqiiéncia de aminoacidos. Nem mesmo uma
utilidade industrial para essa proteina € exigida. Essa ¢ também uma distorg¢do grave do
direito de propriedade industrial em seu requisito de utilidade industrial.

(34) Considerando que a presente diretiva ndo afecta os conceitos de
invengdo e descoberta, tal como estabelecidos pelo direito de patentes, a nivel nacional.
Europeu ou internacional;

Ocorre que na considera¢io da diretiva, pelo exposto acima, € também
absolutamente falsa, pois o seu art. 3.2 permite expressamente patentear uma molécula
biolégica mesmo que ela pré-exista no estado natural, procurando assim legalizar o
patenteamento de descobertas, pois como ja vimos, a principal caracteristica da
descoberta que a diferencia da invengdo € justamenie a sua pré-existéncia.
Transcrevemos abaixo o art. 3° da Diretiva 98/44/EC:

Artigo 3°

1. Para efeitos da presente dircctiva, sdo patentedveis as
invengdes novas que impliqguem uma actividade inventiva e
sejam susceptiveis de aplicagdo industrial, mesmo quando
incidam sobre um produto composto de matéria biologica
ou que contenha matéria biologica ou sobre um processo
que permita producziy, tratur ou utilizar matéria biolégica.

2. Uma materia biologica isolada do seu ambiente natural
ou produzida com base num processo técnico pode ser
objecto de umu invengdo, mesmo que pré-exista no estado
natural.
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Portanto, a Diretiva 98/44/EC da Unido Européia, permite por forga do seu
art. 3.2, a patente de moléculas biologicas descobertas na natureza, o que conflita
diretamente com o art. 52.2.a da Convengdo de Munique. Ela conflita também com toda
a doutrina de direito de propriedade industrial desde a sua origem e conflita até consigo
mesma, pois o art. 3.1 diz expressamente que as inven¢des sdo patenteaveis e como ja
demonstramos, inven¢des sao diferentes de descobertas e o que ja pré-existe, como a
matéria bioldgica natural, ndo é inveng¢io, € descoberta.

Como a Convengdo de Munique, ou EPC, € um acordo internacional, em
que todos os paises da UE sd3o signatarios e a Diretiva 98/44/EC € uma norma
comunitéria, resultante e, portanto, hierarquicamente inferior ao Tratado de Maastricht
de 1992, que criou a UE, as disposi¢des da Convengao de Munique sdo hierarquicamente
superiores as da Diretiva 98/44/EC. editada pelo Parlamento e Conselho da Unido
Européia. Assim, visto que as duas estdo em conflito a prevaléncia deve ser das normas
da Convengdo de Munique e o patenteamento de moléculas biolégicas naturais, como
vimos, fere seus dispositivos. ”*

3. Conclusdes

Os paises desenvolvidos, como EUA e UE. que patenteiam moléculas
biolégicas naturais, ainda que isoladas de seus tecidos organicos estdo. na verdade,
regularizando juridicamente descobertas em total afronta ao direito de patentes e aos
motivos que levaram a sua cria¢do e a estipulagio de limites do que pode ser objeto de
privilégio de monopdlio de patente.

O principal motivo para a existéncia desses limites a tutela do direito de
patente as invengdes é excluir as descobertas e, portanto, os componentes da natureza,
que ndo podem ser monopolizaveis por motivos éticos, morais e praticos. A economia
ndo se desenvolveria se os recursos naturais fossem todos monopolizados. ou
monopolizaveis, por patentes a partir do momento em que fossem descobertos.

Esse movimento racional e articulado das empresas dos paises
desenvolvidos e de seus governos visa exclusivamente obter o maior lucro possivel com
a biodiversidade dos paises em desenvolvimento, porque eles mesmos nio tém essa
biodiversidade. Os paises desenvolvidos e com pequena biodiversidade detém somente a
biotccnologia. que € quase indcua sem os recursos bioldgicos que sdo a sua matéria-
prima.

ARORA, Dilip K.; ELANDER, Richard P.: MUKERIJI K. G.. op. cit,, p. 1.029.

Revista da IFaculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo v. 101 p. 873 - 900 jan./dez. 2006



O Patenteamento de Moléculas Biologicas Naturais nos EUA e Unido Européia 899

A riqueza que sempre foi gerada pela biodiversidade, agora €
potencializada pela biotecnologia. Para monopolizar essa riqueza, as empresas dos paises
desenvolvidos tentam travestir de invengdo as descobertas que fazem, em sua maior
parte, na biodiversidade dos paises em desenvolvimento, explorando as riquezas destes
paises como fizeram durante o processo de colonizagdo nos séculos passados.

Assim, eles procuram conferir a esse saque e roubo, uma aparéncia de
legulidade e, conseqiientemente, legitimidade através do direito de propriedade
intelectual em sua modalidade de direito de patente. Ocorre que elas ndo podem mudar
os fatos. A invengado protegida pelo direito de patente € necessariamente algo criado e a
descoberta é o conhecimento de algo preexistente.

Portanto, as moléculas bioldgicas naturais isoladas dos seus tecidos nédo
sdo criadas, como a prépria Diretiva 98/44/FC e a USPTO reconhecem, quando usam o
termo isoladas. pois o que ¢ isolado ndo ¢ criado, ja é preexistente para poder ser
isolado, ndo se tratando assim de invengdo. Logo, as patentes de moléculas bioldgicas
naturais nos EUA e UE estdo sendo concedidas sobre descobertas e ndo sobre invengdes.

Por tudo exposto, concluimos que ndo é patenteavel a criatividade das
informagdes contidas nas estruturas das moléculas bioldgicas, como o DNA que compde
os genes, e das propriedades quimicas e biolégicas resultantes dessas estruturas, pois
elas sdo invengio da natureza. Sio resultantes da criatividade do seu processo seletivo
e da evolugdo natural, ao longo dos quatro bilhdes de anos estimados do surgimento da
vida na Terra, e ndo de quem isola em laboratérios essas moléculas dos seus tecidos
naturais e apenas descobre suas estruturas, descrevendo-as em uma solicitagdo de
patente.

Naturalmente para os religiosos, essa criatividade inventiva é de Deus que
teria criado a natureza e todos os seres vivos. inclusive os humanos. Mas felizmente para
nos, nio consta que Ele tenha solicitado concessdes de patente sobre suas invengdes.
Pelo menos. ndo até agora.

Sio Paulo, dezembro de 2006.
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