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Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) recentemente abriu uma

nova Consulta Ptblica, desta vez a respeito da proposta de diretrizes de exame

de pedidos de patente na drea de biotecnologia. A Consulta Publica foi
publicada no Diario Oficial em 5 de dezembro de 2012 e qualquer interessado pode
apresentar suas consideracdes dentro de um prazo de 60 dias a partir daquela data de
publicacao.

A nova proposta conta com mais defini¢des e exemplos de matérias na area de
biotecnologia que ndo sdo expressamente mencionadas na Lei No. 9.279/96 (ESTs,
primers, SNPs, cDNAs, ORFs, proteinas de fuséo, etc.), indicando se elas seriam ou néo
patentedveis a luz das principais proibi¢cées encontradas nos artigos 10, (IX) e 18, (I) e
(II1) daquela Lei.

Hibridomas, anticorpos monoclonais e quiméricos/humanizados, microorganismos
transgénicos, sequéncias de nucleotideos e aminoacidos que ndo existem na natureza,
processos microbioldgicos, métodos de obtencéo de plantas transgénicas, uso de células
tronco na preparagdo de medicamentos e o uso de produtos naturais em uma variedade
de aplicagbes estdo dentre as matérias patenteaveis, desde que os requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial sejam satisfeitos.

Lamentavelmente, acreditamos que tenha havido pouco progresso em relacdo ao cenario
restritivo existente e as dificuldades administrativas que requerentes de patentes
frequentemente tém de enfrentar. Na verdade, para aqueles que acompanham de perto as
decisdes administrativas tomadas em sede de recursos e exigéncias em geral, muito do que
é mencionado na proposta de diretrizes corresponde ao que tem sido adotado pelos
examinadores ao longo da tltima década. Neste sentido, a proposta de diretrizes parece
ser uma mera institucionalizacido do que ja tem sido a pratica local.

Com o texto proposto, o INPI ndo logra prover incentivos para um ambiente fértil para
inovacdes biotecnoldgicas no Brasil. De fato, a maioria das reivindica¢des que néo sdo
aceitas pelo INPI prové a base para um grande nimero de produtos biotecnoldgicos
inovadores.

Neste sentido, o INPI manteve a posi¢cdo de que qualquer produto da natureza, ainda que
na forma isolada, ndo € patentedvel. Reivindicacoes para acidos nucleicos isolados,
artificiais ou truncados, proteinas, enzimas e anticorpos isolados serdo rejeitadas, assim
como reivindica¢des para produtos recombinantes que possuam um equivalente natural.
Entende-se, também, que os extratos, ainda que enriquecidos, recaem na proibicdo do
artigo 10, IX, da Lei No. 9.279/96, a menos que apresentem caracteristicas que nio sao
normalmente alcancaveis e sejam produtos de intervencdo humana direta.

Ademais, a definicdo adotada para microorganismo é restritiva. Parece excluir aquelas
células hospedeiras animais ou vegetais geneticamente modificadas que sdo usadas para
produzir diversos produtos tteis em diversas areas.

Finalmente, embora saibamos que o requisito da atividade inventiva sera discutido na
segunda parte (ainda a ser divulgada pelo INPI) das diretrizes gerais para o exame de
pedidos de patente, acreditamos que também seria o caso de incluir nas diretrizes para a
area de biotecnologia pelo menos uma breve afirmacéo de que andlises ex post facto nédo
serdo permitidas pelos examinadores. Como deve ser de seu conhecimento, os
examinadores brasileiros algumas vezes norteiam seus julgamentos quanto a atividade
inventiva de matérias biotecnoldgicas por analises dessa natureza.

A Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e outras organizagoes
apresentardo suas contribuicdes em breve para o INPIL. Na verdade, como este é um
assunto submetido a consulta publica, opinides da sociedade em geral podem ter um
papel decisivo na redacéo final do texto a ser publicado.

Diversos integrantes de nosso escritério sio membros ativos nessas organizacdes e
estamos acompanhando de perto este assunto para manté-los informados de quaisquer
novidades tio logo sejam divulgadas. Entrementes, por favor, ndo hesitem em contatar-
nos no caso de dividas a este respeito.



