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INPI pressiona Congresso Nacional por tratado sobre
patentes com micr or ganismos

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vem fazendo presséo sobre parlamentares para que seja aprovado
um projeto de decreto legislativo (PDL) relacionado ao Tratado de Budapeste. A proposta introduz no arcabouco legal
brasileiro esse pacto, que traz regras sobre o depdsito de microrganismos para pedidos de patentes.

Freepik

O texto ja passou por diversas comissdes da Camara dos Deputados, mas
ainda aguarda a aprovacao do parecer darelatora da matéria na
Comissdo de Constituicéo e Justica e de Cidadania (CCJC) da casa.

O INPI, nafigurade seu presidente, Julio César Moreira, tem
conversado com deputados federais e senadores para cobrar avancos na
tramitacdo, pois entende que a adesdo do Brasil ao tratado é benéfica
para a pesquisa e o desenvolvimento na area de biotecnologia.

A principal vantagem deincluir o Tratado de Budapeste nalegislacéo
brasileira é aredugdo dos custos e do tempo de envio e deposito de
microrgani Smos para patentes.

Esses seres microscopicos sao muito usados atualmente na producéo
agricola, mas também podem ser aproveitados pelaindistria

farmaceuti ca, por exempl 0. Microrganismos precisam ser depositados fora do Brasil

para viabilizar patentes

Descrigdo detalhada

Em um pedido de patente, € necesséria a descri¢cdo completa dainvencéo
que se busca proteger. As orientagdes precisam ser claras o suficiente
para que um técnico da area consiga reproduzir o produto sem esfor¢os desnecessarios ou exagerados.

Quando uma patente é concedida a um inventor, o produto ndo pode ser comercializado por terceiros durante 20 anos. No
entanto, o sistema garante que esses terceiros possam se apropriar do conhecimento dainvencao, para estuda-la e colocar
algo no mercado apds o fim do periodo de protecdo exclusiva, ou mesmo inovar em cimadela de imediato.

“Quem se apropria daguelainformagéo pode ir para o laboratorio, desenvolver um novo produto em cima daquele
conhecimento existente e depositar uma nova patente”, explica o presidente do INPI. “E paraisso que o sistema existe:
paraincentivar ainovagdo e novos produtos no mercado.”

Nos casos em que ainvengdo envolve material biol 6gico — os microrganismos —, a descrigdo por escrito ndo é
considerada suficiente para atender a esse objetivo. Por isso, em complemento ao relatério, uma cepa dos microrganismos
usados no produto precisa ser depositada em um centro de referéncia.

Esses centros sdo chamados de autoridades depositarias internacionais (IDAs, nasiglaem inglés). Elas sdo responsaveis
por guardar 0s microrganismos, conservé-|os e torna-1os disponiveis ao publico mediante solicitacdo.

AsIDAs, para efeitos de patentes, sdo regulamentadas pelo Tratado de Budapeste, assinado na Hungriaem 1977 e em
vigor desde 1980. Atualmente, 89 paises sdo signatarios do pacto.

Pelas regras do tratado, os paises séo obrigados a reconhecer os microrganismos depositados nas IDAs como parte do
procedimento de obtencéo de patente. Assim, um depdsito em uma dessas autoridades € valido para todos os signatérios.

Brasil atrasado
Embora o Brasil ainda ndo faca parte do Tratado de Budapeste, o INPI aceita 0 depdsito de materia biol6gico nas IDAS,
ou sgja, reconhece a capaci dade dessas autoridades de receber os microrganismos usados nas invencoes.

Mas, sem a adesdo ao pacto, o Brasil ndo pode ter centros do tipo em seu territério. Assim, os inventores brasileiros
(pessoas fisicas, empresas ou instituigdes) precisam enviar os microrganismos para |DAs de outros paises.
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Hoje existem 49 IDAs estrangeiras certificadas pelo tratado. As mais conhecidas sdo a American Type Culture Collection
(ATCC), localizada em Manassas, nos Estados Unidos; e a Colecdo Alema de Microrganismos e Culturas Celulares
(DSMZ, nasiglaem alem&o), do Instituto Leibniz, situada na cidade aleméa de Brunsvique.

Tomaz Silva/Agéncia Brasil

Na América Latina, ha apenas uma IDA: a Colecéo Chilena de Recursos
Genéticos Microbianos (CChRGM), na cidade de Chillan. Porém,
segundo Julio César Moreira, esse centro no Chile “é muito limitado” e
“ndo é diverso” como o Brasil precisa.

Como membro do pacto internacional, o Brasil poderia ter um centro
depositério reconhecido no mundo todo, que guardaria material
bioldgico de formageral. Parte da colecéo seria voltada as patentes.

Mas isso ndo seria automético. O pais precisaria sugerir instituicoes
capazes de receber material biolbgico, para que o conselho do tratado as
avaliasse.

INPI quer aprovacéao pelo Congresso da internalizacéo do

A — O advogado Luiz Marinello, socio do escritdrio Marinello Advogados,

gue atua com Propriedade Intelectual (PI), lembraque o Tratado de
Budapeste é discussdo antigano INPI.

A principal movimentac&o ocorreu em 2010, quando o érgéo se uniu ao Instituto Naciona de Metrologia, Normalizagéo e
Qualidade Industrial (Inmetro) para a construcéo, em Duque de Caxias (RJ), do Centro Brasileiro de Material Biolégico
(CBMB), projetado para ser credenciado como IDA. O projeto, no entanto, ndo foi adiante e as obras foram encerradas em
2014.

Em novembro do ano passado, durante uma palestra, o presidente do INPI citou quatro institui¢cdes brasileiras que teriam
grande chance de conseguir certificacd como centros depositérios para patentes: a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (Embrapa), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuaria (Mapa); a Fundagdo Oswaldo Cruz (Fiocruz),
vinculada ao Ministério da Salde; a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e o Banco de Células do Rio de
Janeiro (BCRJ).

Uso amplo

A principal utilizacdo dos microrganismos no Brasil atualmente é na &rea da agricultura, com os bicinsumos e
biodefensivos. Moreira cita como exemplo o tratamento de cana-de-acUcar para producéo de combustivel e outros ativos,
além de bioplésticos.

Pedro Moreira, socio do escritério Dannemann Siemsen (especializado em PI), agente da propriedade industrial e
farmacéutico de formagdo, explica que os microrganismos sdo usados no lugar de produtos quimicos para controlar
pragas, aprimorar a colheita e aumentar a produtividade agricola.

Ele jateve acesso aum pedido de patente com microrganismos gue transformam a borra do petréleo — residuo poluidor
excedente, ndo usado pelaindistria— em material biodegradavel.

O presidente do INPI diz que os microrganismos ainda ndo sdo utilizados pelaindustria farmacéutica, em pedidos de
patentes para vacinas ou medicamentos. “Mas nada impede que isso sgjafeito”, ressaltaele.

Alivio para o bolso

Sem uma|DA no Brasil, osinventores precisam arcar com os custos do envio de material biolégico para outros paises. E
quem deseja fazer pesquisas com tais microrganismos também precisa pagar pelaimportacdo. Para o presidente do INPI,
isso “dificultaavida do inventor nacional”.

Se aderir ao Tratado de Budapeste, o Brasil podera certificar algumas IDAS estrangeiras como preferenciais para depésito
de microrganismos. 1sso abre espago para uma parceria entre paises, com cobranca de um preco mais barato.

Priscila Kashiwabar a, sécia do Kasznar Leonardos (também especializado em PI), agente da propriedade industrial e

bi6loga especializada em Biotecnologia, explica que a assinatura do pacto “pode fomentar a cooperacdo internacional em
pesquisa e inovacdo, pois facilita o intercmbio de informagdes e de materiais biol 6gicos entre paises’.
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Outra opc¢do garantida pela adesdo ao tratado € a criacdo de um centro depositario no Brasil. Assim, osinventores ndo
precisariam enviar o material biol6gico para outros paises. De acordo com Marinello, isso também diminuiria o custo de
transagdo, o que estimularia novos depositos de patentes no INPI.

Freepik

Para Priscila, aadesdo “tornard o processo de deposito mais simples,
eficiente, desburocratizado, ao utilizar um sistema internacional mente
reconhecido”.

Com uma DA nacional, o presidente do INPI acredita que o Brasil
poderiavirar referéncia para os paises da América Latina e do Caribe.
Em vez de enviar o material biol6gico paraos EUA ou para a Europa,
tais nagOes o remeteriam ao Brasil, que formaria uma colec&o. “ Quanto
mai s microrganismos naés tivermos, maior a nossa capacidade de estuda-
los e criar inovacdo em cimadeles.”

“Asinstituicbes nacionais qualificadas poder&o obter novas fontes de
receita, pois sera aberta a possibilidade de depdsito ndo apenas de
material biolégico de pesguisadores nacionais, mas também de outros

paises, principalmente da América Latina’, confirma Marinello. Maioria dos pedidos de patentes com microrganismos no
Brasil é da érea agricola

Priscila aponta que “ o envio do material biolégico parauma DA no
exterior pode ser bastante custoso, exigindo a contratac&o de servigos
especializados em transporte de material biol6gico, para que o material chegue viavel ao destino”.

Pedro Moreira detalha alogistica e os custos envolvidos no transporte de microrganismos. Em 2010, ele enviou, em home
da Embrapa, plasmideos (moléculas de DNA) da bactéria E. coli parao ATCC.

A empresateve de contratar um servico especializado de transporte de material bioldgico para buscar os plasmideos no
laboratério e levé-los até o Aeroporto Internacional de Brasilia. L4, também foi preciso contratar, com uma companhia
aérea, umaremessa especial de material bioldgico, com formulérios complexos.

ApGs a chegada aos EUA, a Embrapa ainda precisou contratar um procurador americano parafazer o desembarago do
material na alfandega. Em seguida, os plasmideos foram finalmente encaminhados ao ATCC, que cobra umataxaem
dolar.

Além do custo com transporte e todos os tramites envolvidos, Priscila explica que, nas IDASs no exterior, “hé custos mais
elevados pela cobranca de taxas geral mente em moedas sujeitas a variacdo cambial”.

O ATCC atuamente cobra US$ 2,5 mil — mais de R$ 12 mil na cotacdo atual — parareceber o material biol égico, testar
sua viabilidade e manté-lo vivo, em condi¢des ideais, por 30 anos. Apods esse periodo, hé possibilidade de renovacéo,
mediante nova taxa

Contra otempo
O ganho de tempo € mais uma vantagem da ades&o ao Tratado de Budapeste. Enquanto o material biolgico néo é
depositado em uma IDA, o inventor ndo pode pedir a patente ao INPI. Um centro no Brasil aceleraria esse processo.

Esse fator também € importante para pesquisas que importam o material bioldgico. As cepas precisam passar pela
alfandega e pelo controle sanitario do pais, que tem restri¢des rigidas ao transporte de microrganismos, para evitar a
entrada de pragas.

Mesmo lacrados e refrigerados, os microrganismos tém um tempo de vidalimitado. A depender da demora nos trémites
de importacéo, esses seres podem morrer e, assim, perder sua utilidade para as pesguisas. Caso isso aconteca, é necessario
esperar avinda de uma nova cepa, 0 que representa mais gasto de tempo e dinheiro.

No caso dos plasmideos de E. coli, Pedro conta que a Embrapa precisou de dois envios. Na primeira tentativa, 0 material
chegou aos EUA morto efoi classificado como amostrainviavel. Por isso, todo o procedimento foi repetido.
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Assim, uma DA naciona significaria um “avanco no conhecimento de empresas do setor de biotecnologia’, nas palavras
de Marinello. Ja segundo Priscila, 0 ambiente de inovagdo se tornaria mais atrativo para a pesquisa nessa area,
“promovendo o desenvolvimento cientifico e tecnolégico do Brasil”.

Reprodugéo

Demora duvidosa
Vigente hAmais de 40 anos, o Tratado de Budapeste s6 comecou a
avancar no Congresso brasileiro nos Ultimos meses.

“ A adesdo atratados internacionais muitas vezes envolve uma cuidadosa
avaliacdo de como as disposi¢des do tratado se alinham aos interesses
nacionais e as politicasinternas’, alerta Priscila.

Julio César Moreiralembra que, na década de 1970, o Brasil trabalhava
com a politica de substituicgo de importacfes. O pais tinha grande

resisténcia a acordos internacionais, pois entendia que eles fragilizariam
Custo e tempo do transporte do material sdo problemaspara g indlstria nacional.

inventores brasileiros

Pelal6gica da época, eravantajoso ndo ter patentes estrangeiras dentro

do Brasil. 1sso porgue a tecnologia podia ser importada para ser
“copiadd’ e, assim, absorvida. Sem as patentes, ndo era preciso pagar quaisgquer valores pela exploragdo dessa tecnologia
no pais.

O presidente do INPI critica essa filosofia. De acordo com ele, a medida em que o Brasil aderiu a tratados internacionais,
tornou-se mais atrativo para que empresas estrangeiras viessem fazer pesguisas no pais. 1sso também aumentou a
cooperacdo com outras nagdes na transferéncia de tecnologia.

“ Entendemos que o Tratado de Budapeste esta mais do que maduro para ser aprovado e internalizado no Brasil”, conclui
Julio César Moreira. “E esse 0 nosso objetivo.”

Pedro Moreiraidentifica uma “falta de vontade politica’ de aderir ao tratado nas Ultimas décadas. “ Quem milita e trabalha
na drearesolveu isso no diaadia’, diz ele, em referéncia ao fato de que o INPI jareconhece os depésitos feitos em IDAS
certificadas pelo pacto internacional .

Priscila cita outros fatores que podem ter travado a adesdo: “ O Brasil pode ter tido outras prioridades | egislativas ao longo
dos anos, direcionando recursos e esforcos para diferentes questdes’ .

Além disso, “aratificacdo de tratados geralmente requer processos |egislativos especificos e, por vezes, revisdes na
legislagdo nacional”. Esses processos podem ser demorados, pois dependem “ da estabilidade politica e do consenso entre
as partes interessadas” .

Por fim, ela destaca que o governo atual tem dado bastante importancia a bioinovacao, o que pode “ter sido um motivador
forte parafazer o processo de adeséo evoluir”.

Fonte: https://conjur.jumps.com.br/2024-fev-14/inpi-pressi ona-congresso-naci onal - por-tratado-sobre-patentes-com-microrganismos/
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