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Denis Borges Barbosa (novembro de 2011) 

 

Foge a muitos analistas econômicos a curiosa diversidade dos sistemas nacionais de 

patentes. Presume-se que pelo menos os países da OECD tenham o mesmo segmento 

básico de regras e seu resultado econômico correlativo.  

Mas não é assim. Desta feita, muito do que se  postula quanto aos efeitos do sistema de 

patentes quanto à captação dos resultados dos investimentos nesse campo específico da 

tecnologia extrapola análises de economistas analisando o sistema nacional, em 

particular, dos Estados Unidos, para outros contextos.  

Examinemos, por exemplo, o efeito da concessão de patentes em face de fluxos de 

pesquisa.  
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��

Assim digo no meu Tratado 
1
:  

A segunda limitação diz respeito à prática de estudos e pesquisas científicas e tecnológicas 
por terceiros não autorizados; a reprodução em laboratório de um processo químico 
patenteado é o exemplo clássico. Esta limitação é coessencial ao sistema da propriedade 
intelectual e merece a mais irrestrita e abrangente interpretação. É exatamente para se 
conseguir o aumento de velocidade das pesquisas que se faculta a publicação do invento 
na fase inicial do procedimento de exame. 

E em obra mais recente 
2
: 

Art. 43, II  Atos com finalidade experimental (matéria não viva) 

[d] aos atos praticados por terceiros não autorizados 

Aplicam-se aqui no inciso II deste art. 43 as observações feitas à mesma cláusula do inciso 
I.  

[e] com finalidade experimental 

Aqui não temos – como no inciso I -  um ato de fim privado e não econômico. Pelo 
contrário, o “fim experimental”, a pesquisa ou desenvolvimento em qualquer escala,  pode 
ser de fim econômico, excluída apenas a produção direta em escala comercial para o 
mercado. O fim, que é constitucionalmente sancionado, deve ser incentivado como uma 
das finalidades do próprio sistema de patentes. 

Na noção de “experimental” estará necessariamente alguma álea: o procedimento de 
simples averiguação ou conformidade em que não haja qualquer risco ou incerteza técnica 
de resultado, experimental não será 3.  
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Outros atos de finalidade não-experimental. 

Veja-se que se considera aqui livres os atos de finalidade experimental. Não outros atos. 
Assim, se do experimento resulta um novo produto ou processo, duas hipóteses poderão se 
dar: (a) O novo invento escapa inteiramente ao escopo da patente utilizada por esta 
limitação. (b) Para a exploração do novo invento se invade, ainda que parcialmente, o 
escopo da patente utilizada nesta limitação. 

Na primeira hipóteses, a exploração do novo invento ou tecnologia é livre. Na segunda 
hipótese, será necessário obter autorização do titular da patente anterior. No caso 
pertinente, a autorização poderá ser substituída pela licença obrigatória de dependência 
(art. 70). Em nenhum caso esta limitação do art. 43, II, por si só, autoriza ou proíbe a 
exploração do novo invento ou tecnologia,  

Doutrina relevante. 

TPI2010, vol. II, cap. VI, [ 14 ] § 4. 4. - Limites extrínsecos: Pesquisas e experimentos 

BARROS, Carla Eugênia Caldas,  Aperfeiçoamento e Dependência em Patentes. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

Precedente judicial estrangeiro.  

Até onde se tem conhecimento não se discute na jurisprudência ou na literatura que o 
“privilégio de pesquisa” (Versuchsprivileg) previsto no § 11 Nr. 2 da Lei de Patentes (PatG) 
é, em conformidade com essas estipulações, uma parte necessária do conteúdo 
constitucional do Direito de Patente. A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da técnica 
só são possíveis por meio de experiências que, por sua vez, são construídas a partir de 
novos resultados de pesquisas. Não há o que criticar frente a Constituição quando o 
legislador permite que os interesses do titular da patente recuem frente a esses interesses. 
(...)”Corte Constitucional Alemã no caso Klinik-Versuch (BverfG, 1 BvR 1864/95, de 
10/5/2000) 4 

[f] relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas 

Os atos livres sob este inciso II serão, cumulativamente, de fim experimental e no tocante a 
estudos ou pesquisas tanto científicas (presumivelmente, sem destinação econômica direta 
ou principal) quanto tecnológicas (incluído aqui claramente o fim econômico).  

Note-se que aqui o terceiro passo da regra do art. 30 de TRIPs, “levando em conta os 
interesses legítimos de terceiros”, é determinante. A pesquisa poderá ter efeitos 
catastróficos para o interesse econômico do titular, mas a transformação tecnológica 
objetiva é de interesse da sociedade.    
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No entanto, o mais recente documento da OMPI sobre a matéria diz 
5
:  

The Panel hinted that “experimental use” exceptions would be regarded as “limited 
exceptions.” Many countries operate some form of “experimental use” defence. These tend 
to be defined – more or less broadly by reference to three parameters: the meaning of 
“experiment”; whether the exception extends to invention “with” or only “on” the patented 
invention; and whether the exception is available for commercial (as opposed to non-
commercial) experimental activity. 

The first question concerns what is covered by the “experimental use” exception. A number 
of variations present themselves: experimental use, “scientific research”, “experiment or 
research”, “research or development”, “experimentation, teaching or scientific or academic 
research”, “ education, research, experiment or analysis”, “research or scientific 
experimentation purposes and manufacture, experimentation and testing of prototypes,” 
and, perhaps most elaborately, “private or academic scientific or technological research for 
non-profit making experimental, testing or teaching purposes. 

The second key distinction is between experimental use exceptions which permit experiment 
with the invention, rather than those which limit the exception to experiments “on” the 
invention. Most countries, it should be said, take the more restrictive approach, but some – 
most famously Belgium – allow experiment with the invention. As for those common law 
countries where the exception is not in statutory form, we finds that some, such as the 
United States, does not draw the distinction between experimentation on and 
experimentation with, while others – such as its neighbour, Canada – do. 

Another key distinction is between those countries that permit experimental use even though 
there is a commercial purpose, and those that see experiment and commerce as 
contradictions in terms. The United States falls into the latter category, with its famously 
narrow research exception. In Madey v Duke Univ, Madey, a patentee of free electron laser 
technology and former Duke Professsor (until 1998), sued Duke University for using 
equipment which he had patented. Madey’s case was dismissed by the District Court who 
granted Duke summary judgment, but the decision was overturned by the US Court of 
Appeal for the Federal Circuit which remitted the case back to the District Judge. In so 
doing, the CAFC indicated that the exception for experimental use was “very narrow and 
strictly defined”. It encompasses acts performed “for amusement, to satisfy idle curiosity, or 
for strictly philosophical inquiry” and would not include experiment with a “definite, 
cognisable and not insubstantial commercial” purpose. Moreover, even where the user does 
not have commercial gain in mind, the exception would not apply if the act was “in 
furtherance of the alleged infringer’s legitimate business.” 

Assim, a análise econômica centrada no caso Americano leva em consideração uma 

equação idiomática do sistema local 
6
. Pois, naquele sistema, o uso de patentes para 

impedir pesquisa parece ser empiricamente verdade: 

"Walsh, Cho & Cohen do note that the number of scientific researchers who are being 
subjected to threatening "notification letters" has increased since the 2002 decision in 
Madey v. Duke University, which rejected the university’s experimental use defense to a 
former employee’s claim of patent infringement. They also note scientists do appear to be 
foregoing or delaying their research as a result of patents, although still at relatively low 
levels."7 

Essa peculiaridade lemuresca do sistema Americano foi objeto de análise recente 
8
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Certos autores enfatizam o sistema de patentes como uma indução a seguir na mesma 
rota, ou seja, como um direito a prospectar 9.  

Edmundo W. Kitch é o autor da teoria da patente como direito de prospecção10, que atraiu 
particularmente minha atenção durante as pesquisas da dissertação do meu primeiro 
mestrado. 

Na verdade, a doutrina de Kitch responde a um sistema de patentes como o americano, 
que o permite funcionar como um direito a prospectar uma jazida, aquela criada pela 
invenção que é objeto da sua patente. Em tal sistema inexistem as limitações que permitem 
terceiros usar do objeto da patente como base de pesquisa que possam levar adiante o 
progresso técnico, como também não têm a licença compulsória de dependência que 
faculta ao que pesquisa não só obter uma patente dependente como também explorá-la 
mesmo sem autorização do titular da patente de base. 

Como descreve um estudo contemporâneo11:  

The concept of a technology prospect was first proposed by Edmund Kitch in 1977. The 
prospect theory addresses the situation where “an initial discovery or invention is seen as 
opening up a whole range of follow-on developments or inventions.” If we consider 
inventions such as antibiotics, semiconductors, or speech recognition technologies, they are 
different in degree than safety razors or ballpoint pens. They are technological prospects of 
the greatest importance to society and so broad that they could not be fully exploited by a 
single inventor or even by a single firm. Adherents of the prospect theory believe that the 
patent system “permits the development of the full range of possibilities to proceed in an 
orderly fashion.” In explaining the prospect theory, Kitch appealed to an analogy with the 
mineral claim system developed in the American West in the second half of the nineteenth 
century. This system enabled a person who discovered mineralization on public land to file a 
claim which gave him exclusive mining rights. Thus, in the words of Kitch, the claim system 
created “incentives for prospectors to pack their burros and walk off into the desert in search 
of mineralization.” Kitch noted that, far from restricting output, the claim system “tended to 
generate the socially optimum level of investment in prospecting.” Kitch urged students of 
the patent system to see it as a form of claim system for an invention prospect, rather than 
as a monopoly conferred on an individual inventor that restricted output. 

Assim, o titular de uma patente – num modelo como o americano, ganha não só 
exclusividade estática como exclusividade dinâmica. No nosso sistema constitucional como 
no alemão, essa função da patente para apropriar-se das potencialidades futuras da 
tecnologia seria incompatível com os direitos constitucionais. 
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Note-se que um segundo elemento da equação da patente como modelo de 

aperfeiçoamento em inovação é a existência da licença de dependência, no sistema 

brasileiro como em várias jurisdições da OECD 
12

; mas é ausente do sistema americano.  
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Dissemos, no nosso Tratado 
13

:  

A lei 9.279/96, em seu art.70, prevê a hipótese em que uma patente, para sua exploração, 
presuma a utilização de parcela, ou do todo, de uma área reivindicada por outra patente 
anterior, de terceiros 14. Neste caso, o titular da primeira patente poderá ser obrigado a 
permitir a exploração da segunda, mediante o pagamento de royalties a serem estipulados 
pela autoridade federal 15 .  

A licença será concedida quando, cumulativamente, ficar caracterizada situação de 
dependência de uma patente em relação à outra; o objeto da patente dependente constituir 
substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e o titular não tiver entrado em 
acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior. 

A dependência, no caso, se dá na proporção em que a execução do objeto privativo da 
segunda patente só se possa dar com violação da primeira; no dizer da lei "considera-se 
patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do 
objeto de patente anterior". A lei ainda explica que, no caso, uma patente de processo 
poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma 
patente de produto poderá ser dependente de patente de processo. 

Como cabe no direito brasileiro licença e indenização por violação de objeto de pedido de 
patente, também será possível a licença de dependência nos casos em que o primeiro título 
for um pedido; e, a fortiori, quando o for também o segundo título. Não há nenhuma razão 
lógica ou constitucional para uma leitura talmúdica do art.70, I, do CPI/96 que o proibisse. 
Quem devesse aguardar a emissão da patente para pedir a licença de dependência estaria 
frustrando a função social do instituto na aceleração tecnológica.  

A noção de "substancial progresso técnico" claramente não se reduz à atividade inventiva, 
o que seria simplesmente o indispensável para obter a patente dependente em primeiro 
lugar. 

Assim, quem esteja livre para pesquisar segundo o art. 43, II da lei brasileira, estará 

também facultado a – no caso de recusa de licença do titular da patente de bloqueio.  

A importância desse instrumento é notada por Jerome Reichman 
16

, citando os 

elementos necessários para o uso pró-inovativo das patentes:  

A broad research exemption for the experimental users of patented inventions to find new 
inventions, to invent around old ones, or to develop improvements;17 (…)  

An anti-blocking provision, normally in the form of a compulsory license for dependent 
patents, that allows improvers to avoid infringing a dominant patent;18 
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Do enfoque da patente como incentivo ao aperfeiçoamento versus o modelo 

puramente indutor ao investimento 

Por que enfatizar este aspecto, claramente ausente de uma análise que se volta a 

hipótese de que um acréscimo do objeto e a redução de barreiras ao patenteamento 

poderia ser elemento relevante para o acréscimo de resultados da produção 

biotecnológica brasileira? 

A perspectiva do sistema de patente como apenas um sistema, competindo com outros 

mecanismos num mesmo espaço econômico com vistas a propiciar a inovação 
19

 é uma 

perspectiva crucial neste contexto 
20

. Além disso, uma perspectiva estritamente de 

extração de valor pode conflitar com o conceito institucional de patentes como um 

instrumento adjetivo para o propósito de inovação e desenvolvimento.  Como diz artigo 

publicado no dia em que se escreve esta nota: 

[There] is a titanic contest of wills between those who prefer big incentives for innovation 
and those who focus of the social benefits, or outcomes, of innovation. In the world of life 
sciences products, there is, of course, a fundamental distinction to be made between an 
economic analysis (even one cast in a "law and economics" light) and a patent law analysis, 
as one is in service of utilitarian benefit and the other is in service of the patent bargain 
interpreted in light of the public health mandate of food and drug law.21 

Assim, enfatizar os aspectos específicos do sistema brasileiro, em especial naquilo ele 

se distingue dos mecanismos de bloqueio ao processo de aperfeiçoamento, parece um 

elemento essencial de qualquer análise que se volte para o campo da biotecnologia no 

Brasil 
22

.  
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