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A REGULAGAO DO INVESTIMENTO EM INOVAGAO TECNOLOGICA E 0 DIREITO
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR PETROLIFERO BRASILEIRO

THE REGULATION OF INVESTMENT IN TECHNOLOGICAL INNOVATION AND
THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT IN THE BRAZILIAN OIL SECTOR

Adriano de Oliveira Othon

RESUMO: Objetivando examinar a obrigacio contratual de investimento em pesquisa e
desenvolvimento 2 qual parcela dos concessiondrios do setor petrolifero estd submetida, o
artigo pauta-se pela andlise das disposi¢coes contratuais e normativas do tema por parte da
Agéncia Nacional do Petrdleo, Gds Natural e Biocombustiveis (ANP). O trabalho aborda a
cldusula de investimento em pesquisa e desenvolvimento do contrato de concessdo petrolife-
ra e sua regulamentacio, atentando para a relevincia da propriedade intelectual. Conclui-se o
texto com apontamentos acerca das perspectivas do setor petrolifero em observancia s novas
disposicoes e da atuagio da ANP como ente responsdvel por seu cumprimento.
Palavras-chave: Petrdleo e gds natural. Inovacio tecnoldgica. Regulagao. Propriedade in-
telectual. Patentes.

ABSTRACT: In order to examine the contractual obligation to invest in research and
development to which portion of the dealers in the oil sector is submitted, the article is
guided by the analysis of contract provisions and regulations of the subject by the National
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). The paper addresses the provision
of investment in research and development of the oil concession agreement and its regu-
lations, noting the importance of intellectual property. We conclude the text with notes
about the prospects of the oil sector in compliance with the new provisions and the action
of ANP as being responsible for its obedience.

Keywords: Oil and natural gas. Technological innovation. Regulation. Intellectual pro-
perty. Patents.
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1 INTRODUCAO

Assim como nos principais ramos industriais, o setor petrolifero é ca-
racterizado pela utilizagao macica de tecnologia em seu processo produtivo.
Tendo como matéria-prima bens cada vez mais escassos e de dificil extra-
¢40, a industria de petréleo e gds natural enfrenta continuamente desafios
as suas atividades, a exemplo da produ¢io em dguas profundas e ultrapro-
fundas, ambiente do qual resulta a maior parcela do petréleo nacional.

Tais dificuldades sempre estiveram presentes no setor petrolifero,
cujos obstdculos foram gradativamente superados pela geracao de comple-
xas e dispendiosas solu¢des tecnoldgicas. Dessa forma, o aperfeicoamento
de técnicas e equipamentos de exploragio e produgio de petrdleo e gis
natural, dos processos de refino e processamento e da qualidade dos seus
derivados, bem como a geragao de fontes alternativas de energias, sao resul-
tado de investimento macigo em inovagao ao longo de anos'.

Ademais, como em qualquer outra atividade econémica, a explora-
¢ao e produgdo de petrdleo, gds natural e seus derivados tem como fina-
lidade a obtengio de lucro, apesar de devidamente regulada pelo Estado.
Outra nio seria a finalidade também da pesquisa e do desenvolvimento
tecnoldgico do setor sendo o retorno financeiro para a propria inddstria a
qual se aplicam. Como conseqiiéncia, surge a necessidade de protegao dos
resultados da inovagdo e garantia de recompensa dos investimentos nela
empreendidos, fungio essa desempenhada pela propriedade intelectual e
suas varias formas de manifestacao®.

Desse modo, fecha-se o ciclo que vai do estimulo a elaboragio de
determinado invento até a sua efetiva comercializacio.

2 A FLEXIBILIZACAO DO MONOPOLIO ESTATAL E A OBRIGA-
CAO DE INVESTIMENTO EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

A década passada foi marcada por importantes transformagdes ope-
radas na estrutura da administragio estatal brasileira, ocorrendo a deses-
1 Segundo a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, inovagio é a “introdugio de novidade ou aperfeicoa-

mento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou servigos”.
2 A terminologia da propriedade intelectual e suas espécies serd aprofundada na subsegio 3.1.
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tatizagdo de vdrios servicos publicos e atividades econdmicas antes objeto
de monopdlio estatal, dentre as quais as de exploragdo, produgao, refino,
transporte, importagao e exportagao de petrdleo, seus derivados e gis natu-
ral. Atinente a inddstria petrolifera, o artigo 177 da Constitui¢ao Federal
de 1988 teve sua redagio modificada em novembro de 1995 pela Emenda
Constitucional n° 9, possibilitando 2 iniciativa privada o acesso a esse rele-
vante setor da economia.

A mudanga reclamou a criagio de um 6rgao estatal técnico e inde-
pendente para regular as atividades referidas no art. 177 da Carta Mag-
na, agora objeto de concessao ou autorizagio, o que se deu pela Lei n°
9.478/97 (Lei do Petréleo), origem da atual Agéncia Nacional do Petrdleo,
Gds Natural e Biocombustiveis (ANP), conforme previra o §2°, inciso 111,
do mesmo dispositivo da Lei Maior. Tendo como finalidade a regulacao das
atividades econdmicas integrantes da inddstria do petréleo, entre outras
competéncias, cabe & ANP elaborar as normas a serem observadas pelos
concessiondrios habilitados anualmente nas rodadas de licitacoes de dre-
as petroliferas. Essa normatizagio tem cardter tanto concreto — através de

editais e contratos de concessao — quanto abstrato — mediante portarias e

resolugoes’.

Por forca do art. 89, inciso IV, da Lei do Petrdéleo, a ANP tem como
competéncia a elabora¢io de editais e a promogio das licitagoes de explo-
racdo, desenvolvimento e produgio de dreas petroliferas, bem como a ce-
lebracio dos contratos delas decorrentes e a fiscalizagio de sua execugao.
Concomitantemente, estabelece o inciso X do mesmo artigo que a Agéncia
cabe “estimular a pesquisa e a ado¢io de novas tecnologias na exploragio,
producio, transporte, refino e processamento’.

A fim de concretizar tal designio, desde os primeiros contratos de
concessio assinados com a Petrdleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em 1998¢ e,
3 Cf. OTHON, Adriano de Oliveira et al. O poder normativo da Agéncia Nacional do Petréleo em matéria

ambiental. Revista Petro & Quimica, Sio Paulo, ano 29, n. 280, jan. 2006, p. 58.

4 Convencionou-se chamar de Rodada Zero o conjunto de negociagoes realizadas entre a ANP e a Petrobras
ap6s a promulgacio da Lei do Petréleo, a fim assegurar, mediante contratos de concessio, os direitos da
companhia sobre os blocos exploratérios e dreas em desenvolvimento em que a mesma houvesse realizado
investimentos, bem como sobre as dreas produtoras mais rentdveis & empresa. Até entdo, a Petrobras era a
Unica executora do monopélio que a Unido exercia sobre as atividades de exploragio e produgio de petréleo.
Cf. ANP. Rodadas de licitagoes. Disponivel em: <http://www.anp.gov.br/petro/rodadas_de_licitacoes.asp>.
Acesso em: 17 out. 2006.
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a partir de 1999, com os demais concessiondrios habilitados nas rodadas
subseqiientes de licitagoes, hd em seus textos a cldusula de investimento em
pesquisa e desenvolvimento.

A ANP adota defini¢ao da Organizagao para Cooperagao Econémica
e Desenvolvimento (OCDE), para a qual o termo pesquisa e desenvol-
vimento compreende o “trabalho criativo executado de forma sistemdtica
para aumentar o estoque de conhecimento, inclusive o conhecimento sobre
o homem, a cultura e a sociedade ¢ o uso desse estoque de conhecimento
para imaginar novas aplicagoes’™.

E nesse contexto que se situa a obrigacio das grandes companhias do
setor de petréleo e gds natural em investir em pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias. Além do pagamento de participagbes governamen-
tais e de terceiros, como contrapartida & concessao da drea produtora de
petréleo e gis pelo Estado brasileiro, os concessiondrios que porventura
alcangarem uma produgio de grande porte em determinado campo petro-
lifero também devem destinar parcela da receita nele gerada as atividades
de pesquisa e desenvolvimento em territério brasileiro®.. O objetivo dessa
determinagio ¢ claramente a promogao de um fluxo continuo de inovagio
tecnoldgica, o que, em tdltima instdncia, culmina com a protegao via pro-
priedade intelectual dos produtos e processos aplicdveis a industria — no
caso, mediante patentes — e com a geragio de receita deles decorrente.

2.1 A CLAUSULA DE INVESTIMENTO EM PESQUISA E DESEN-
VOLVIMENTO DO CONTRATO DE CONCESSAO BRASILEIRO

E bem sabido que as leis nio sao as dnicas fontes imediatas de di-
reitos e obrigacoes no ordenamento juridico. Este reserva um espago livre
de autonomia para os sujeitos juridicos fixarem voluntariamente vinculos

5 Cf. OCDE. Manual de Oslo: proposta de diretrizes para coleta e interpretacio de dados sobre inovagio tec-
nolégica, 1997. Disponivel em: <http://www.finep.gov.br/imprensa/sala_imprensa/manual_de_oslo.pdf>.
Acesso em: 19 out. 2006. p. 67.

6 Tal obrigagio somente serd devida a partir da produgio (ou lavra) do campo petrolifero, quando efetivamente
extrai-se petréleo ou gds natural do subsolo. Na dic¢ao do art. 6°, inciso XVI, da Lei n® 9.478/97, produgio é o
“conjunto de operages coordenadas de extragao de petréleo ou gds natural de uma jazida e de preparo para sua
movimentagio”. Ultima etapa da denominada fase de upstream da cadeia petrolifera, a produgio ¢ precedida
pelos estdgios de exploragio (ou pesquisa) e desenvolvimento do campo, também definidos na Lei do Petréleo.
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obrigacionais nio oriundos da lei, mas do acordo de suas vontades. E justa-
mente o que ocorre na inddstria petrolifera, na qual a ANP possui autono-
mia para elaborar editais e criar cldusulas contratuais geradoras de direitos
e obrigacoes para os concessiondrios, integrando e interpretando as dispo-
sicoes da Lei do Petréleo, desde que em observancia das normas constitu-
cionais, legais e regulamentares pertinentes, em razao das especificidades do
contrato de concessao’.

Reflexo dessa prerrogativa ¢ a cldusula vigésima quarta do contrato
de concessio da AND, intitulada investimento em pesquisa e desenvolvi-
mento®. Nao pormenorizada na Lei do Petréleo, a matéria tem seu regime
disciplinado exclusivamente nessa cldusula e nas resolucoes da ANP recen-
temente elaboradas.

Depreende-se da leitura da cldusula que somente estardo sujeitos a
sua determinagdo os concessiondrios que também forem obrigados ao pa-
gamento de Participacio Especial. Essa modalidade de participacio gover-
namental estd disposta no art. 50 da Lei do Petréleo e somente ¢ aplicdvel
“nos casos de grande volume de produgio, ou de grande rentabilidade”,
incidindo sobre a receita bruta da produgio’, deduzidos os royalties, os
investimentos na exploragio, os custos operacionais, a depreciagao e os tri-
butos previstos na legislacio em vigor. Em suma, nem todos os concessio-
ndrios contratantes com a ANP serio sujeitos passivos da cldusula, somente
aqueles que — segundo critérios técnicos da propria Agéncia — alcangarem
grande producio em um dado campo petrolifero.

Desse modo, caso a ANP determine a incidéncia de Participagio Es-
pecial sobre determinado campo, estabelece a cldusula vigésima quarta que

7 Cf. ARAGAO, Alexandre dos Santos. O contrato de concessio de exploragio de petréleo e gds. Revista de
Direito Administrativo, n. 239, p. 414-416, jan./mar. 2005.

8  Contrato de concessio, cldusula vigésima-quarta, item 24.1: “Caso a Participagao Especial seja devida para
um Campo em qualquer trimestre do ano calenddrio, o Concessiondrio serd obrigado a realizar Despesas
Qualificadas com Pesquisa e Desenvolvimento em valor equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta
da Producio para tal Campo”. Tal redacio consta do contrato de concessao da oitava rodada de licitagoes,
ocorrida em novembro de 2006. Cf. ANP. Contrato de concessio para exploragio, desenvolvimento e
produgio de petréleo e gds natural, 13 de outubro de 2006. Disponivel em: <http://www.brasil-rounds.
gov.br/round8/Edital/ CONTRATO_ROUNDS.zip>. Acesso em: 17 out. 2006.

9  Deacordo com o Decreto n°® 2.705 (Decreto das Participagbes), art. 3°, inc. VII, o termo receita bruta
da produgio, relativamente a um campo de uma 4rea sob concessio, é definido como “o valor comercial
total do volume de produgio fiscalizada, apurado com base nos precos de referéncia do petréleo e do
gés natural produzidos.”
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a companhia (ou consércio de empresas) titular da concessao também esta-
rd obrigada a realizar despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimen-
to em valor equivalente a um por cento da receita bruta da produgao do
campo em questao. Note-se que hd uma relagao de mera causalidade entre
o débito da Participagao Especial e a obrigagio contratual de investimento
em pesquisa e desenvolvimento, sendo aquela condi¢io para a existéncia
dessa ultima.

O investimento em pesquisa e desenvolvimento estabelecido pelo
contrato de concessao em nada se confunde com o pagamento da Participa-
¢ao Especial, uma vez que esta é devida diretamente ao Estado e distribuida
entre as unidades da Federacgao, conforme fixado no §2° do art. 50 da Lei
do Petréleo, ao passo que a obrigagao da cldusula vigésima quarta tem apli-
cagdo diversa. Em razao desta, o concessiondrio possui a faculdade de rea-
lizar até cinqiienta por cento das despesas com pesquisa e desenvolvimento
em suas préprias instalacoes ou de suas afiliadas — desde que localizadas no
Brasil — ou contratadas junto a empresas nacionais. O restante, obrigato-
riamente, deve ser contratado com universidades ou institutos de pesquisa

e desenvolvimento tecnoldgico nacionais, previamente credenciados para
esta finalidade pela AND, mesmo se essas instituigdes estiverem relacionadas
as demais operagoes disciplinadas no préprio contrato de concessao.

Na primeira hipétese, em que as despesas sao realizadas nas instala-
¢oes do concessiondrio ou de suas afiliadas, somente serdo considerados os
gastos relativos a aquisicao de equipamentos, instrumentos, materiais uti-
lizados em experimentos e constru¢ao de protdtipos ou instalagdes piloto,
além do saldrio bruto do pessoal que atua nessas atividades. Ademais, o item
24.5 do contrato de concessio nio admite o rateio de custos administrati-
vos, de infra-estrutura, de ensaios de rotina, servicos de assisténcia técnica
e solucio de problemas operacionais, servigos e taxas de licencas e patentes,
devendo o concessiondrio arcar sozinho com tais despesas'®. Nota-se aqui a
preocupacio da ANP em assegurar nio somente o mero investimento em
pesquisa e desenvolvimento, mas também a manutencio de seus resultados,
mediante disposi¢dao que obriga os concessiondrios a contabilizar os custos
10 Cf. ANP Contrato de concessio para exploragio, desenvolvimento e produgio de petréleo e gs natu-

ral, 13 de outubro de 2006. Disponivel em: <http://www.brasil-rounds.gov.br/round8/Edital/ CONTRA-
TO_ROUNDS.zip>. Acesso em: 17 out. 2006.
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com o patenteamento de novas tecnologias.

No caso da contrata¢io de institui¢oes de pesquisa e desenvolvimen-
to tecnoldgico, para fins de conceder o credenciamento das mesmas, o item
24.6 do contrato estabelece que a ANP elegerd aquelas que possuam como
dreas de interesse e temas relevantes petrdleo, seus derivados e gds natural,
bem como meio-ambiente e energias renovdveis''.

Importante salientar que, seja o investimento realizado em suas pré-
prias instalagoes, seja em universidades ou institutos tecnolégicos, o con-
cessiondrio deverd fornecer 8 ANP um relatério completo das despesas com
pesquisa e desenvolvimento, incluindo-se descrigao dos aspectos técnicos e
documentagio auxiliar requisitada.

2.2 AREGULAMENTACAO DA CLAUSULA VIGESIMA QUARTA

Tendo em vista que a cldusula vigésima-quarta incide sobre conside-
ravel produgao de petréleo e gds e levando em conta que somente agora as
primeiras empresas de grande porte comegam a entrar nessa fase da cadeia
petrolifera, resta inevitdvel concluir que, brevemente, as grandes compa-
nhias petroliferas instaladas no Brasil serao compelidas a investir vultosas
quantias em pesquisa e desenvolvimento. Além da Petrobras, somente a
Shell ja possui campos em producio com incidéncia de Participagao Espe-
cial, enquanto outras poderosas concessiondrias como Chevron, Devon e El
Paso tendem a iniciar suas produgoes a partir do final de 2007%.

Nio por coincidéncia, o tema de investimentos em pesquisa e desen-
volvimento na industria petrolifera foi objeto das Resolu¢oes ANP n° 33 e
34, em 24 de novembro de 2005, a fim de atribuir maior seguranca juridica
a questao. Ademais, tais normas surgiram sob a influéncia inequivoca da
Lei n° 10.973, de dezembro de 2004 (Lei de Inovagao Tecnolédgica)®, uma
vez que também possuem como finalidade o alcance da autonomia tecno-
l6gica e o desenvolvimento industrial do Pais.

A Resolugao n° 33 aprova o Regulamento Técnico n° 5/2005, que es-
tabelece definicoes, diretrizes e normas sobre a aplicagao dos investimentos
11 Ibidem.

12 Cf PETROLIFERAS devem iniciar produgio. Gazeta Mercantil, Sao Paulo, 22 ago. 2006. p. 02.
13 Regulamentada pelo Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de 2005.
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em pesquisa e desenvolvimento, e disciplina a periodicidade, a formatagao
e o conteudo dos relatérios demonstrativos das despesas a que se refere a

cldusula vigésima quarta.

Utilizando-se de conceitos técnicos, o Regulamento define pesquisa
e desenvolvimento como “as atividades realizadas na forma de projetos ou
programas tecnoldgicos, relacionadas com pesquisa bésica, pesquisa apli-
cada, desenvolvimento experimental, protétipos, unidades pilotos e inova-
¢oes de produtos ou processos” (AND, 2005a).

A norma assenta que, até a sua publicagio, serdo aceitas como des-
pesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento as realizadas de acordo
com o Plano Nacional de Ciéncia e Tecnologia do Setor de Petréleo e Gés
(CT-Petro), criado no 4mbito do Ministério da Ciéncia e Tecnologia em
1999. Tal disposi¢ao tem por objetivo regulamentar os investimentos fei-
tos antes da entrada em vigor da Resolugao, a exemplo dos realizados pela
Petrobras em vdrias universidades e institutos de pesquisa brasileiros nesse
periodo, bem como delimitar o intervalo de transicao que culminard com
a plena vigéncia do novo regime'. Isso se dd pelo fato de o contrato de
concessdo permitir que o concessiondrio compense despesas efetuadas ao
tempo em que ndo era obrigado a realizd-las ou quando as realizar além do
limite ao qual era obrigado, gerando um crédito para obrigagdes futuras até
o limite mdximo estipulado no item 24.3 do contrato”.

E prética corriqueira na industria petrolifera que uma 4rea de con-
cessao tenha como titular um consércio de empresas. Nesses casos, todos
os co-concessiondrios serdo solidariamente responsdveis pela comprovagio
e realizagio de despesas qualificadas com pesquisa e desenvolvimento, in-
dependentemente de qualquer acordo ou contrato celebrado entre eles'.

14 O art. 5°, caput, da Resolu¢ago ANP n° 33/2005, estipulou o prazo de cento e oitenta dias, contados da
publicagio da norma (25 de novembro de 2005), para as empresas que jé investiam em pesquisa e desenvol-
vimento encaminharem os relatérios demonstrativos das despesas realizadas entre 1998 ¢ 2004.

15 De acordo com o item 24.3 do contrato de concessio, os montantes creditados para compensagoes futuras “ndo
poderio ser utilizados para compensar mais do que 25% (vinte e cinco por cento) da obrigagio total (i.e., 0,25%
da Receita Bruta da Produgio) para um dado Campo em um dado trimestre”. Cf. ANP. Contrato de concessio
para exploragio, desenvolvimento e produgio de petréleo e gds natural, 13 de outubro de 2006. Disponivel em:
<heep://www.brasil-rounds.gov.br/round8/Edital/ CONTRATO_ROUNDS zip>. Acesso em: 17 out. 2006.

16 Cf. ANP. Resolugao n° 33, de 24 de novembro de 2005, e Anexo. Aprova o Regulamento Técnico que define

as normas referentes a realizagio no Brasil dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e 4 elaboragio
do relatério demonstrativo a que se refere a Cldusula de Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
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No que pertine & propriedade intelectual, o Regulamento ANP n°
5 cita o termo patentes uma Unica vez, ao repetir disposi¢io jd presente
nos contratos de concessio de que servicos e taxas de patentes nio pode-
rao ser divididos quando as despesas forem realizadas nas instalacoes do
proprio concessiondrio ou de suas afiliadas (item 8.3). Todavia, ao definir
inovagio de produtos e processos tecnoldgicos, o item 4.6 do documento
o considera como “as implantagées de produtos e/ou processos tecnolo-
gicamente novos e substanciais melhorias tecnoldgicas introduzidas em
produtos e processos j4 existentes”V, o que indubitavelmente traduzem-se
em espécies de propriedade intelectual, conforme se verificard em passo
oportuno desse trabalho.

A Resolugao ANP n° 34, por sua vez, aprova o Regulamento Técnico
n° 6/2005, que tem como objetivo estabelecer as orientagdes, os procedi-
mentos e os requisitos técnicos para o credenciamento de institui¢coes de
pesquisa e desenvolvimento tecnoldgicos nacionais de acordo com a cldu-
sula de investimentos em pesquisa e desenvolvimento dos contratos de con-
cessao. Além do Regulamento, a norma traz como anexos os procedimen-
tos para solicitagio do credenciamento, o método e os requisitos técnicos
de avaliagdo para o credenciamento e os procedimentos para elaboragao do
relatério de faturamento das instituicoes credenciadas.

O processo de credenciamento estabelecido na norma tem o escopo
de reconhecer formalmente se a instituiciao avaliada atua efetivamente em
pesquisa e desenvolvimento no 4mbito dos servicos credenciados, se tem
reconhecida competéncia tecnoldgica, se possui infra-estrutura e condigoes
operacionais para execucio dos servicos e se atende aos requisitos mini-
mos de gestio estabelecidos pela ANP. Ressalte-se que o credenciamento
¢ voluntdrio e aberto a qualquer universidade ou institui¢io de pesquisa e
desenvolvimento, putblica ou privada, localizada no Brasil'.

Por fim, destaca-se, no item 5.5.4 do Anexo B da Resolucio n° 34,
o fato de o niimero de patentes depositadas pelas institui¢des de pesquisa e

dos Contratos de Concessdo para Exploragao, Desenvolvimento e Produgio de Petréleo e/ou Gds Natural.
Didrio Oficial da Unido, Brasilia, 25 nov. 2005.

17 Ibidem.

18 Cf. ARANHA, Luiz Oswaldo Norris. Investimentos em P&D para a indistria do petréleo e gds natu-
ral. Disponivel em: <http://www.redetec.org.br/publique/media/rio_metrologia_2006_luiz_aranha..pdf>.
Acesso em: 20 out. 2006.
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desenvolvimento figurar como requisito de avaliacio de seus desempenhos,
para fins de credenciamento junto a Agéncia®. Trata-se de importante fator
na avaliagio dos resultados obtidos por uma institui¢ao, pois o niimero de
patentes revela o nivel de qualidade e os impactos (tecnolégicos, ambien-
tais, sociais e econdmicos) da pesquisa desenvolvida.

3 O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E O SETOR PE-
TROLIFERO

As vésperas do aniversdrio de dez anos da Lei do Petréleo, o se-
tor petrolifero nacional aguarda com ansiedade o inicio da produgao dos
campos adquiridos pelos grandes concessiondrios apés a flexibilizagao do
monopdlio estatal. Trata-se do ponto alto de uma industria habituada a
investimentos de grande monta e retorno financeiro a longo prazo, mui-
tas vezes incerto.

Viu-se que, dentre os vdrios 6nus suportados pelas grandes compa-
nhias petroliferas, em contrapartida a exploragao do subsolo brasileiro, fi-
gura a obrigacdo de investimento em pesquisa e desenvolvimento em uni-
versidades e institutos nacionais. A férmula utilizada pela ANP para efeti-
vagao desse compromisso, inserta na cldusula vigésima quarta do contrato
de concessao, ji possui redagio bastante maturada pelas vdrias rodadas de
licitagao de blocos exploratérios, iniciadas em 1998. Ante a iminéncia da
producio dos campos de alguns dos principais concessiondrios, é chegado
o momento de por a prova a efetividade das determinacoes da Agéncia e
sua competéncia para concretizar o objetivo de fomentar a pesquisa e o de-
senvolvimento tecnoldgico do setor com ativos eminentemente nacionais.

Todavia, o mero estimulo & produgio de novos conhecimentos nio
¢ suficiente para gerar dividendos & inddstria petrolifera. Responsdvel pela
protegao juridica das criagoes geradas pelas atividades de inovagdo tecnold-
gica, a propriedade intelectual é o ultimo estdgio desse processo, dotando a
informagao cientifica de valor econdmico e mercadolégico. A partir desse

19 Cf. ANP. Resolugio n° 34, de 24 de novembro de 2005, e Anexos. Aprova o Regulamento Técnico para o
Credenciamento das Institui¢oes de Pesquisa e Desenvolvimento junto & ANP, a que se refere a Cldusula de
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento dos Contratos de Concessdo para Exploragao, Desenvolvi-
mento e Producio de Petréleo e/ou Gds Natural. Didrio Oficial da Unido, Brasilia, 25 nov. 2005.

m Revista Direito e Liberdade — Mossor6 - v. 5, n. 1, p. 33 - 62 — mar 2007. F
ESMARN



ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON

dado, passa-se a questionar de que maneira a propriedade intelectual pode
contribuir para o desenvolvimento tecnolégico do setor, em se conside-
rando todos os entes envolvidos na relagio de estimulo as atividades de
pesquisa e desenvolvimento.

Antes de perquirir sua importancia, contudo, necessiria se faz a
compreensio dos principais institutos pertencentes ao Direito de Pro-
priedade Intelectual, sobretudo as patentes, visto que primordiais a in-
dustria petrolifera.

3.1 PROPRIEDADE INTELECTUAL E PROPRIEDADE INDUS-
TRIAL: DISTINCAO TERMINOLOGICA>

Embora a protegio juridica das concepgoes do intelecto exista hd
bastante tempo, a reuniao de todas as espécies de bens imateriais numa
tGnica disciplina ¢ recente e ainda pouco enraizada nas legislagoes nacio-
nais, possuindo maior respaldo no campo doutrindrio. A mencionada con-
gregacdo somente foi proporcionada a partir da formulacao do Direito de
Propriedade Intelectual, abrangendo a tutela de todas as espécies de bens
incorpéreos, incluindo-se as duas principais: o direito de propriedade in-
dustrial — protegao de patentes, desenhos industriais, marcas, repressio a
concorréncia desleal, etc. — e o direito do autor, responsavel pelo resguar-
do de obras artisticas, literdrias ou cientificas. Antigamente, a propriedade
industrial era enquadrada no Direito Comercial, ao passo que ao Direito
Civil cabia a regulagao do direito autoral.

A denominagio direito de propriedade intelectual sé foi oficializada
internacionalmente na Conferéncia de Estocolmo de 1967, que promoveu
a revisdo dos textos da Convengao da Paris para a Protegao da Propriedade
Industrial (1883) e da Convencao de Berna para a Protecao das Obras Li-
terarias e Artisticas (1886) — ambas vélidas até os dias atuais —, bem como
fundou a Organizagio Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), 6rgao
especializado do sistema das Nag¢oes Unidas.

Como anteriormente mencionado, a protegao dos bens incorpdreos
vem de longa data. Jd4 na Idade Média, as corporacoes de oficio e os se-

20 OTHON, Adriano de Oliveira. O direito de propriedade intelectual e a fungao social das patentes. Revista
Juridica In Verbis, Natal, n. 20, jul./dez. 2006. p. 123.
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nhores feudais conferiam certos privilégios aos inventores mediante cartas
abertas (/itterae patentes), embora fossem utilizados critérios arbitrdrios e a
invengao tivesse natureza de bem comum. Acabando com tais privilégios,
codificagdes advindas do direito de Veneza (parte veneziana) em 1474 e da
Inglaterra (statute of monopolies) em 1623 fundaram as bases da sistema-
tizacdo do direito de propriedade industrial e definiram os requisitos de
concessdo de patentes atualmente utilizados. O direito do autor, por sua
vez, comegou a desenvolver-se a partir do século XV com a tecnologia de
impressao e tipografia concebida por Gutenberg, o que ocasionou o inicio
da concessdo de privilégios para a reprodu¢io de obras em grande escala,
embora somente apds a Revolugio Francesa o direito autoral tenha adqui-
rido efetivo contetido patrimonial, prioritariamente em favor do autor, e
nao do editor.

No Brasil, em relagao a propriedade industrial, a Constitui¢ao Im-
perial de 1824 j4 assegurava aos inventores o direito sobre suas produgoes.
A primeira lei a garantir a propriedade e uso exclusivo ao invento surgiu
em 1830, sucedendo-se uma série de textos constitucionais e legais que
reconheceram os demais direitos da seara industrial. Atualmente, cabe 2
Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Proprie-
dade Industrial, abordar esse ramo juridico, tendo revogado o Cédigo de
Propriedade Industrial de 1971. J4 o direito do autor foi pela primeira vez
reconhecido com a Constituigio Republicana de 1891, cujo art. 72, § 26,
distinguia claramente o direito do autor do instituto da patente. A primeira
lei tratando do assunto data de 1898. O Cédigo Civil de 1916 regulou a
questdo nos seus artigos 649 a 673, complementados pela Lei n° 5.988/73,
que disciplinou os direitos autorais e conexos. Atualmente, tais direitos é
objeto da Lei n° 9.610/98, que, a época de sua entrada em vigor, revogou
as disposi¢oes do Cédigo Civil*.

Como se verifica, a reunido de todos os ramos dos direitos de pro-
priedade intelectual num tnico diploma legal nao ocorreu no Brasil. To-
davia, as atuais leis brasileiras absorveram quase que integralmente o con-
teido do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual

21 HAMMES, Bruno Jorge. O direito de propriedade intelectual. 3.ed. Sao Leopoldo: Editora Unisinos,
2002. p. 19-30, passim.
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A REGULAQAO DO INVESTIMENTO EM \NOVAQAO TECNOLOGICA E 0 DIREITO

ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NO SETOR PETROLIFERO BRASILEIRO

Relacionados a0 Comércio (Acordo TRIPs, sigla de 77ade-Related Aspects

of Intellectual Property Rights) de 1994%, primeiro tratado internacional a
disciplinar o assunto de maneira una.

Modernamente, o direito de propriedade intelectual brasileiro estd
disciplinado de acordo com a seguinte classificagio:

Tabela 1 — Direito de Propriedade Intelectual (Género)

Espécies Legislacio

Lei n° 9.610/98: altera, atualiza e consolida a le-
gislagdo sobre direitos autorais.

Direitos autorais Lei n° 9.609/98: dispoe sobre a protegio de pro-
priedade intelectual do programa de computador.

Lei n° 9.279/96: disciplina os direitos e obriga-

Direi P i I ial
ireito de Propriedade Industria ¢oes referentes A propriedade industrial.

Lei n° 9.456/97: institui a protegdo de cultivares#
Extrai-se da Lei n° 9.456/97, art. 3°, inc. IV, que
“cultivar” é qualquer nova variedade vegetal obti-
da a partir de género ou espécie vegetal j4 conheci-
e _ . da. Trata-se de melhoramento ou cruzamento de
Direito das Obtengoes Vegetais . . .
vegetais existentes, obtendo-se uma terceira espé-
cie. Nio se confunde, pois, com vegetais conten-
do microorganismos transgénicos, que podem ser
protegidos por patente caso atendam aos requisi-
tos do art. 8° da Lei n°® 9.279/96.#.
Fonte: DEL NERO, Patricia Aurélia. Propriedade intelectual: a tutela juridica da bio-
tecnologia. 2.ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 69.

A protegio juridica oferecida pelas principais espécies de propriedade
intelectual — propriedade industrial e direito autoral — diferencia-se em ra-
za0 de dois aspectos bdsicos: a natureza do direito e a extensio da tutela ju-
ridica. No que pertine & primeira caracteristica, enquanto o reconhecimen-
to de um direito de propriedade industrial possui natureza constitutiva, o
direito autoral é meramente declaratério. Isto significa que serd considera-

22 O Acordo TRIP: foi ratificado pelo Brasil em 21 de dezembro de 1994 e promulgado uma semana depois
pelo Decreto n° 1.355/94.

Revista Direito e Liberdade — Mossor6 - v. 5, n. 1, p. 33 - 62 — mar 2007. m




ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON

do titular de uma patente, por exemplo, aquele que primeiro reivindicar
seu direito de exclusividade, mesmo que outro tenha inventado produto
idéntico antes. J4 o direito autoral é assegurado ao criador original da obra
independentemente de qualquer formalidade, sendo o registro opcional e
valendo apenas como prova da anterioridade, podendo o verdadeiro autor
requerer o reconhecimento em juizo do direito de exploragio exclusiva da
criagdo mesmo que no possua o registro. J4 em relacao a extensio da tutela
oferecida pelas duas espécies de propriedade intelectual, hd que se diferen-
ciar o fato de o direito de propriedade industrial proteger a prépria idéia
inventiva, 2 medida que o direito autoral alberga somente a forma exterior
do seu objeto. Com isso, ninguém poderd requerer uma nova patente des-
crevendo de maneira diferente uma invengio jd patenteada, ao passo que
o direito autoral permite que qualquer um explore economicamente uma
obra gerada a partir de idéia jd existente, desde que nio se apresente de
forma idéntica a criacio anterior®.

Tratando-se especificamente do direito de propriedade industrial,
pode-se conceitui-lo como “o conjunto de institutos juridicos que visam a
garantir os direitos de autor sobre as produgoes intelectuais de dominio da
industria e assegurar a lealdade da concorréncia comercial e industrial”.
Sua estrutura vigente, inserta na Lei n® 9.279/96, pode ser esquematizada
da seguinte maneira:

Tabela 2 — Direito de Propriedade Industrial (Espécie)

Subespécies Categorias

a) de invencio
b) de modelo de utilidade

a) de desenho industrial

1) Concessio de patente

) - .
) Concessio de registro b) de marca

* de produto ou de servico

3) Repressao s falsas indicagoes geograficas - de certificacio

4) Repressio & concorréncia desleal

- coletiva

Fonte: DEL NERO, 2004, p. 70.

23 Cf. COELHO, Fdbio Ulhoa. Curso de direito comercial. 7. ed. rev. e atual. Sao Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.
p. 144-146.
24 CERQUEIRA, 1982, apud RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 729.
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No Brasil, todas as principais atividades que envolvem propriedade
industrial (concessao de patentes, registro de marcas e desenhos industriais,
averbagao de contratos de transferéncia de tecnologia, etc.) competem ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal com
sede no Rio de Janeiro/R].

Em suma, a propriedade industrial é tida como espécie de proprie-
dade intelectual e trata da protegao juridica dos bens incorpéreos aplici-
veis tecnicamente, de maneira prdtica, nos diversos segmentos industriais®.
Além das subespécies apontadas anteriormente, os avangos tecnoldgicos
geram continuamente novas modalidades, a exemplo dos nomes de domi-
nio da internet, figura juridica ainda nio prevista na legislacao ordindria
brasileira®. Todavia, as formas tradicionais de propriedade industrial ainda
constituem a por¢io mais significativa da disciplina, principalmente a pa-
tente — que tem particular relevincia para a industria petrolifera, pois ¢ a
modalidade de prote¢io da maioria dos inventos de produtos ou processos
nela utilizados.

3.2 PATENTE E REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Dos direitos albergados na disciplina da propriedade industrial, a
patente ¢, sem ddvida, seu maior expoente. Por ela, protege-se juridi-
camente a invenciao e o modelo de utilidade. A primeira é conceituada
como “o bem incorpéreo, resultado de atividade inventiva, o qual define
algo, enquadrado nos diversos campos da técnica, anteriormente nao co-
nhecido e utilizado™”. As inven¢oes podem ter como objeto um produto
materializado (matérias, compostos, misturas, substincias, dispositivos,
aparelhos, etc.) ou um processo, caracterizado como meio técnico de ob-
tengdo de produto (aplicagoes, métodos, etc.). J4 o modelo de utilidade,
conforme o art. 9° da Lei n°® 9.279/96, é “o objeto de uso pritico, ou
25 Cf. DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 30-31.

26 O estabelecimento de diretrizes acerca dos nomes de dominio, por forga do Decreto n° 4.829/2003,
¢ feito pelo Comité Gestor da Internet do Brasil — CGIL.br. De acordo com decisio desse conselho
(Resolugao n° 001/2005), a execugdo do registro de nomes de dominio no Brasil ¢ atribuigao do
Nucleo de Informagio e Coordenagao do Ponto BR — NIC .br, entidade privada sem fins lucrativos

sediada em Sao Paulo/SP.
27 DI BLASI, Gabriel, Op. cit., p. 34.
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parte deste, suscetivel de aplicagdo industrial, que apresente nova forma
ou disposi¢ao, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcio-

nal no seu uso ou em sua fabricacio”. Em suma, o modelo de utilidade
trata-se da “tutela dos aperfeicoamentos resultando na maior eficdcia ou
comodidade num aparato fisico qualquer”®. O art. 10 da Lei de Proprie-
dade Industrial traz o rol exaustivo dos bens que nao sio considerados
invencio ou modelo de utilidade (descobertas, teorias cientificas, méto-
dos matemdticos, concep¢oes abstratas, obras literdrias, arquitetonicas,
artisticas ou cientificas, apresentagio de informacoes, regras de jogo, o
todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos encontrados
na natureza, etc.) € o art. 18 elenca as invengoes e modelos de utilidade
nao patentedveis (inventos contrdrios a moral, aos bons costumes, a se-
guranca, 2 ordem e 4 saude publica, produtos e processos resultantes da
transformagio do nucleo atdmico e o todo ou parte de seres vivos, exceto
microorganismos transgénicos que atendam aos requisitos de patenteabi-
lidade e que nao sejam mera descoberta).

Em suma, considerando as varias formas de tutela juridica propor-
cionadas pelo direito de propriedade intelectual, a patente (espécie de
propriedade industrial) é aquela que atribui protecio as invengdes — de
produtos ou processos — e aos modelos de utilidade, permitindo ao seu
titular o direito de excluir terceiros de explord-las sem sua autoriza¢io.
Isto significa que, por meio da titularidade de uma patente, dada empresa
alcanca a exclusividade na explora¢io de uma tecnologia durante certo
lapso temporal, preservando sua competitividade enquanto durar a con-
cessdo e acarretando retorno financeiro aos investimentos realizados em
pesquisa e desenvolvimento.

Todavia, para que um bem alcance a protegio patentdria, é ne-
cessdrio que atenda a trés requisitos cldssicos aplicdveis igualmente as
invencoes e aos modelos de utilidade: novidade, atividade inventiva e
aplicagdo industrial. Presentes em vidrias legislagdes nacionais de forma
semelhante, os pressupostos e suas particularidades serao analisados a
partir de lei brasileira.

28 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugio a propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2003. p. 567.
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3.2.1 Novidade

Ao ser depositado um pedido de patente na reparti¢io competen-
te — no caso do Brasil, o INPI —, o primeiro aspecto a ser analisado pelo
técnico responsdvel serd a novidade da invengao ou modelo de utilidade.
Mediante a pesquisa em bancos de patentes, periédicos indexados e outras
fontes de bibliografia especializada acerca da tecnologia requerida, o exami-
nador busca documentos nos quais o invento ji poderia ter sido revelado, as
chamadas anterioridades. Basta que haja um tnico documento descreven-
do o mesmo invento para que sua novidade esteja prejudicada. A criagio
serd considerada nova quando for totalmente desconhecida de cientistas ou
pesquisadores da drea. Dessa forma, a novidade nao se confunde com ori-
ginalidade, pois mesmo uma cria¢o nascida de uma idéia original do seu
inventor e fruto do seu préprio esfor¢o poderd nao ser nova, ao ja ter sido
divulgada ou até patenteada por terceiro®.

Na Lei n° 9.279/96, assim como em diplomas de outros paises, sao
considerados novos os modelos de utilidade e as inveng¢oes que nao derivam
do estado da técnica (art. 11). Esse conceito é fundamental para a aferigao
da novidade e abarca tudo aquilo que for tornado acessivel ao piblico antes
da data de depésito do pedido de patente, por descri¢io escrita ou oral,
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11, §1°).
Note-se que a norma adota o principio da novidade absoluta, de modo que
o invento deve ser desconhecido tanto em territério nacional quanto em
outros paises®.

Embora a lei pdtria nio indique a abrangéncia do termo publico,
sua defini¢do compreende desde uma multidao até uma tnica pessoa, sob
a condigio de que o individuo que teve acesso ao invento tenha capacida-
de para compreender e comunicar seu conteddo. Ademais, a informagio
vinda a puablico nao prejudicard a novidade se repassada sob obrigacio de
confidencialidade?'.

De acordo com os §§ 2° e 3° do art. 11 da Lei de Proprieda-
de Industrial, também sio considerados como pertencentes ao estado
29 Cf. COELHO, Fabio Ulhoa, Op. cit., p. 150-151.

30 Cf. BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 366.
31 Cf. DI BLASI, Gabriel, Op. cit., p. 215.

/] Revista Direito e Liberdade — Mossor6 - v. 5, n. 1, p. 33 - 62 — mar 2007. m
EsmARN



ADRIANO DE OLIVEIRA OTHON

da técnica alguns conhecimentos nio divulgados, como o contetdo de
pedido de patente depositado no Brasil, mas ainda nao publicado, jd
que dentro do periodo de sigilo de 18 meses do art. 31 da prépria lei.
Dessa maneira, se um pedido A foi depositado em determinada data e
o pedido B trés meses depois, o primeiro — ainda que desconhecido do
puablico, mas vindo a ser publicado posteriormente — serd obstativo a
concessdo da segunda patente®.

Todavia, o conceito de estado da técnica permite uma primeira exce-
¢a0 ao fazer com que o requisito da novidade seja preservado mesmo que
haja divulgagao da invencio ou modelo de utilidade nos doze meses ante-
riores 4 data do depésito do pedido de patente (Lei n° 9.279/96, art. 12).
Entende-se por divulgagao desde a mera difusio do contetido do invento
até sua aplica¢io ou comercializagio no mercado. Doutrinariamente co-
nhecido como periodo de graca, esse instituto ¢ aplicdvel no Brasil quando
a divulgagio do conteddo do invento é promovida: pelo préprio inventor;
pelo INPI, através de publicagio oficial do pedido de patente depositado
sem o consentimento do inventor, quando as informagoes foram obtidas
fraudulentamente pelo terceiro depositante; por terceiros, com base em in-
formacoes obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorréncia
de atos por este realizados.

Assim, o periodo de graga evita que a tecnologia caia em dominio
publico nos doze meses subseqiientes a sua divulgagao. Isso permite, por
exemplo, que o inventor ou empresa teste seu produto no mercado durante
um ano e verifique a viabilidade de aceitagio do invento perante os con-

sumidores, igualmente aferindo seu custo-beneficio. Contudo, o instituto
deve ser utilizado com cautela, pois qualquer pessoa que teve acesso as in-
formagoes acerca da inven¢ao ou modelo de utilidade pode vir a depositar
indevidamente o pedido de patente. Nesse caso, caberd ao verdadeiro in-
ventor provar que tal depdsito é decorrente da divulgacio por ele promovi-
da. Além disso, a maioria das legislagoes de outros paises nao reconhece o
periodo de graga, tornando o seu uso ainda mais temerdrio ao depositante
que almeja a protecio do seu invento também no exterior, pois nesses paises

32 Cf. BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 369.
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o requisito da novidade estard prejudicado pela divulgagao feita no Brasil®.

Uma segunda exce¢ao a idéia de estado da técnica, conhecida como
prioridade unionista, estd inscrita no art. 16 da Lei de Propriedade Indus-
trial. O instituto é advindo da Convengao da Unido de Paris, ratificada
pelo Brasil e promulgada pelo Decreto n° 75.572/75. Reivindicado em
momento oportuno, o direito de prioridade preserva o requisito da novida-
de, permitindo que, mesmo apds o depésito de um pedido de patente em
seu proprio pais, o inventor disponha de um periodo de doze meses para
depositar o pedido de patente da mesma invengio em outros paises, des-
de que também membros da Convengido. Supondo que haja dois inventos
com as mesmas caracteristicas depositados em paises diferentes por pessoas
distintas, terd direito a pedir patente nos demais paises da Convengao aque-
le que possuir a data de prioridade mais antiga.

Por fim, em razao do art. 17 da Lei n® 9.279/96, também nio se
contraria o requisito da novidade nos casos de reivindica¢ao da prioridade
nacional.. Segundo o dispositivo, caso seja depositado um pedido de paten-
te ou modelo de utilidade no Brasil e ainda nao houver sido publicado, o
depositante ou seus sucessores terao assegurado o direito de prioridade em
relagao a um pedido posterior sobre a mesma matéria. Em outras palavras,
a reivindicagao de prioridade evita que o primeiro pedido seja considerado
estado da técnica e prejudique a novidade do segundo no que se refere a
matéria idéntica entre ambos. A despeito disso, a matéria nova introduzida
deve ser analisada quanto ao fato de também nao resultar de conhecimen-
tos ja divulgados. Como conseqiiéncia da aceita¢ao do novo pedido, o ori-
ginal serd definitivamente arquivado.

3.2.2 Atividade inventiva

Ap6s a andlise objetiva de documentos anteriores ao depdsito do pe-
dido de patente que leva 2 verificagdo de sua novidade, ao examinador tam-
bém cabe investigar se a criagdo nao ¢ uma decorréncia 6bvia do que j4 se
conhece sobre aquela tecnologia, aos olhos de um especialista no assunto.
Trata-se de um juizo subjetivo do objeto do invento.

33  Cf. DI BLASI, Gabriel, Op. cit., p. 218-220.
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Desse modo, para que uma invengio seja patenteada, além de nao
estar compreendida no estado da técnica, ela deve ser resultado de um ver-
dadeiro engenho intelectual, ou seja, deve conter atividade inventiva. Nio
¢ aceitdvel, para o especialista, que o invento seja mero desdobramento pre-
visivel dos conhecimentos j4 existentes*. Contido na lei veneziana de 1474,
tal requisito foi desenvolvido principalmente pelo direito norte-americano
no século XIX, onde ¢ definido pelo termo nao-obviedade®.

No direito positivo brasileiro, a inven¢io dotada de atividade inventiva
¢ aquela que, para um técnico no assunto, nao decorra de maneira evidente ou
6bvia do estado da técnica (Lei n° 9.279/96, art. 13). O dispositivo subseqiien-
te da norma refere-se aos modelos de utilidade, que atendem ao requisito caso
nio resultem de modo “comum ou vulgar” daquilo que ji é conhecido.

Em termos préticos, utilizam-se critérios para a apuragao da existéncia
de inventividade, quais sejam: a diminuig¢io de custos para realizagio de um
processo ou produto equivalente em qualidade e eficiéncia aos j4 existentes;
a comprovagao de que se simplificou a fabricagao ou reduziu-se o tamanho
do produto; a evidéncia da evolugio do estado da técnica, a partir do efeito

produzido pelo invento; a observacio do periodo transcorrido entre a inven-
¢a0 em questdo e a mais recente publica¢io do estado da técnica, pois quanto
mais eldstico for tal periodo, maior ¢ a incidéncia da atividade inventiva; o
aumento da eficiéncia do produto, obtido mediante novos conceitos.

Ao contrério da novidade, para a qual a existéncia de um tnico docu-
mento anterior é obstativa, para a auséncia da atividade inventiva é neces-
sario que haja a combinagdo de dois ou mais documentos preexistentes que
levem facilmente um especialista a alcangar a idéia contida no pedido depo-
sitado. Todavia, sendo a combinagio entre tais documentos pouco provavel
e nao-dbvia, nio estard prejudicada a inventividade®.

3.2.3 Aplicagao industrial

Também designado industriabilidade ou utiliza¢ao industrial, esse
pressuposto das patentes e modelos de utilidade complementa a novidade
34  Cf. COELHO, Fibio Ulhoa, Op. cit., p. 152.

35 Cf. BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 382.
36 Cf. DI BLASI, Gabriel, Op. cit., p. 226-227, passim
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e a atividade inventiva. De acordo com o art. 15 da Lei de Propriedade In-
dustrial, esse requisito serd atendido quando o invento puder ser utilizado
ou produzido em qualquer tipo de industria.

Nesse contexto, o termo inddstria deve ser compreendido de maneira
abrangente, compreendendo nio sé a transformacio de matéria-prima em
mercadorias, mas quaisquer atividades produtivas, entre elas a agricultura, a

pecudria, a constru¢io civil e a prestagao de servicos”. Ademais, o conceito
de utiliza¢io industrial, maturado pelo direito norte-americano, também
significa tudo o que pode ser objeto de exploragio pritica, produzido para
o consumo da sociedade e executdvel industrialmente em pelo menos um
setor do sistema produtivo®.

Todavia, ¢ sabido que, ao longo da histéria, algumas invengoes de
vanguarda tiveram sua produgdo impossibilitada em razao do estigio de
evolugao da industria da época, ficando na dependéncia de outras tecno-
logias auxiliares e ainda nao existentes que as tornassem vidveis, do ponto
de vista produtivo®”. Desse modo, nao atendem ao requisito da industria-
bilidade as inveng¢des muito avangadas que dependem de outras ainda
inexistentes para serem fabricadas, mesmo que previsiveis. A auséncia de
conhecimentos técnicos indispensdveis a fabricagdo do invento impede
seu patenteamento.

Em contrapartida, também nao possuem aplicacio industrial as in-
vengdes desprovidas de qualquer utilidade para o homem, devendo o inven-
tor demonstrar algum tipo de proveito para a sociedade ou para um grupo
de pessoas, em fungio da utilizagao do invento. Mesmo que represente uma
novidade e resulte de atividade inventiva, uma criacio meramente curiosa —
mas inttil — ndo poderd ser patenteada®.

3.3 A IMPORTANCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA O
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO SETOR

Tendo como missao primordial fomentar o acesso universal a

37 Cf. COELHO, Eébio Ulhoa, Op. cit., p. 153.

38 Cf. DI BLASI, Gabriel, Op. cit., p. 230.

39 Ibidem, p. 229.

40 Cf. COELHO, Fébio Ulhoa, Op. cit., p. 154, passim,
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informacao tecnoldgica, a propriedade intelectual mostra-se como um
importante vetor de desenvolvimento. Quando o Estado outorga ao
titular de uma patente o direito exclusivo sobre seu objeto, por exem-
plo, o faz por tempo determinado e sob a condi¢io de que o contetddo
de sua invencio seja divulgado desde o depdsito do pedido. Trata-se
do acesso ao conteido dos documentos de propriedade intelectual. A
descrigao técnica do invento cai em conhecimento publico e a tecno-
logia, mesmo que restrita pela protecao juridica, torna-se acessivel a
todos, satisfazendo a fungao social da propriedade intelectual®. Isso
permite que o acervo tecnoldgico do pais seja enriquecido, promoven-
do a formulagao de uma sélida base de pesquisa para novos desenvol-
vimentos.

A titulo de ilustracao, dados do escritério norte-americano de
patentes e marcas apontam que 70% da tecnologia contida em paten-
tes concedidas nos EUA, entre 1967 e 1972, nao havia sido publicada
em nenhum outro tipo de literatura. Por meio da andlise dos docu-
mentos depositados, instituigdes monitoram outros grupos de pesqui-
sa, empresas identificam competidores e ambas verificam concesséoes a
terceiros em dreas afins®.

A propriedade intelectual também traz beneficios especificos
para os agentes da relagdo de cooperagao academia/setor produtivo.
No que diz respeito as institui¢oes de produgao de ciéncia e tecnologia
— no Brasil, pablicas em sua quase totalidade —, o aproveitamento dos
bens de propriedade intelectual estd ligado principalmente as técnicas
de gestdo de conhecimento. Trata-se da sua protegdo e posterior admi-
nistragdo para fins de exploragio econdmica.

Apesar de tais prdticas serem comuns em universidades norte-
-americanas e européias desde meados do século XX, intensificando-
-se a partir dos anos 1980, somente agora essa mentalidade comega a
popularizar-se no meio académico brasileiro, principalmente apds o
advento da Lei de Inovagio Tecnoldgica de 2004. A razdo para isso
estd nos critérios de avaliagdo das agéncias de fomento do Pais (Ca-

41 Cf. BARBOSA, Denis Borges, Op. cit., p. 435,
42 Cf. CHAMAS, Claudia Inés. Geréncia de propriedade intelectual na academia. Comportamento organi-
zacional e gestdo, Portugal, v. 11, n. 1, p. 37.
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pes, CNPq, etc.), que sempre valorizaram a produtividade académica,
sobretudo em raziao do ntmero de publicagdes, em detrimento da
quantidade de patentes e outros meios de propriedade intelectual®.
Apesar da boa participagio de cientistas brasileiros em periédicos in-
ternacionais de renome, sé uma infima parte desse conhecimento é
transformada em produtos e processos e chegam ao setor produtivo.

Através de uma politica institucional de gestao estratégica de
ativos tecnoldgicos, a universidade ou instituto de pesquisa passa a es-
timular seus pesquisadores a converterem suas principais criagoes em
patentes, marcas, programas de computador, entre outras espécies de
propriedade intelectual, formando uma carteira prépria de inventos.
Posteriormente, dd-se a exploragao econémica propriamente dita, por
meio de parcerias com o setor empresarial, transferéncia ou licencia-
mento das inovagdes produzidas, recebimento dos royalties advindos
das licencas e seu compartilhamento com os parceiros e os préprios
pesquisadores, desde que sem incorporacao desses ganhos aos seus sa-
larios*. O sucesso de tal iniciativa também passa pelo investimento
em marketing das tecnologias que a institui¢do possui, a fim de dar
visibilidade ao seu portfélio de propriedade intelectual, atraindo po-
tenciais interessados para negociagoes e licenciamentos®.

A Lein® 10.973/2004 contempla tais pontos, tragando o regime
de comercializa¢ao da propriedade intelectual pertencente as institui-
¢oes de pesquisa, bem como estimulando a instalagdo de nicleos de
inovagao tecnoldgica para orientar os processos de patenteamento e
transferéncia de tecnologia. Na regulamentagio dos investimentos em
inovagdo do setor de petrdleo e gds natural, a AND foi silente em se
tratando da comercializagao de bens tecnoldgicos pelas institui¢oes de
pesquisa por ela credenciadas, deixando margem & aplicagao exclusiva
da atual Lei de Inova¢io enquanto nao houver disposi¢io regulamen-
tar especffica. Entrementes, é provdvel que a Agéncia siga os mesmos

43 Cf. MENDONGCA, Mauricio. O fomento 2 proteio das criagdes na empresa ¢ na universidade. In: XXIII
Semindrio Nacional de Propriedade Intelectual, 18 e 19 de agosto de 2003, Sdo Paulo. Anais... Rio de
Janeiro: Associagio Brasileira de Propriedade Intelectual, 2003, p. 21.

44 Ibidem. p. 23.

45 Cf. CHAMAS, Claudia Inés. Geréncia de propriedade intelectual na academia. Comportamento organi-
zacional e gestdo, Portugal, v. 11, n. 1, p. 37.
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paridmetros da norma federal ordindria ao disciplinar a questao.

Os beneficios originados pela propriedade intelectual sao ain-
da mais flagrantes se aplicados no setor produtivo. A prote¢io dos
ativos tecnoldgicos de determinada empresa representa grande vanta-
gem competitiva no setor industrial, tendo como principais objetivos
afastar terceiros da exploragao econdmica de tecnologias semelhantes,
erguer barreiras a entrada de novos concorrentes — evitando que esses
alcancem registros ou patentes de inventos andlogos —, licenciar tec-
nologia aos préprios fornecedores de produtos e servicos, celebrar par-
cerias de pesquisa e desenvolvimento com a negociagio de cldusulas
contratuais e consolidar a imagem da companhia perante o mercado

consumidor®.

Em setores industriais de fronteira tecnoldgica, como o de pe-
tréleo e gds, a complexidade e os custos da inovagdo fazem com que
até mesmo grandes empresas tenham dificuldade para abarcar toda a
gama de conhecimento necessdrio 2 manutenc¢ao da competitividade.
Por esse motivo, é cada vez mais comum a alian¢a de empresas em
joint ventures a fim de promover capacitagio e complementaridades
entre suas habilidades essenciais. Nessas situagoes, os bens de pro-
priedade intelectual funcionam como vetores de interacio entre as
companhias na busca conjunta pela inovagao®.

A pesquisa cientifica e a propriedade intelectual no meio empre-
sarial também vém sendo fortalecidas no Brasil por incentivos gover-
namentais. A Lei n° 10.332/2001, dentre outras disposig¢des, destinou
recursos para o estimulo ao desenvolvimento tecnoldgico empresarial
via programas de cooperagdo entre universidades, centros de pesqui-
sas e o setor produtivo, para a equalizagiao dos encargos financeiros
incidentes nas operagdes de financiamento a inovagao tecnoldgica e
a subvenc¢io direta para empresas executarem programas de desenvol-
vimento tecnolédgico e agropecudrio (art. 3°). A Lei n° 10.637/2002,
46 SANT’ANNA, Antonio Cldudio. Geréncia de Informagao Técnica e Propriedade Intelectual — Cenpes/

Petrobras. 2006-fdc-sp. ppt. Gestao de uma 4rea de propriedade intelectual e informagio técnica: pontos a
considerar e a experiéncia da Petrobras. Rio de Janeiro, 18 ago. 2006. Arquivo (2,28 MB). PowerPoint 2003.
47 SALLES FILHO, 1993; MELLO, 1995 apud BUAINAIN, Anténio Mércio; CARVALHO, Sérgio M.

Paulino de. Propriedade intelectual em um mundo globalizado. Revista Parcerias Estratégicas, Brasilia, v.

9, p. 148-149, out. 2000.
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por sua vez, criou incentivos fiscais para as pessoas juridicas que vies-
sem a transformar projetos de pesquisa cientifica em patentes depo-
sitadas no Brasil e no exterior, cumulativamente (art. 40). J4 a Lei de
Inovagao Tecnolédgica, em 2004, tornou-se o marco legal do incentivo
as atividades de pesquisa e desenvolvimento no Pais, compromissa-
da com a aproximac¢io do setor produtivo ao ambiente académico

(Capitulo II) e com o financiamento publico através de convénios
ou contratos especificos de inovagao tecnoldgica no meio empresarial
(Capitulo IV). Por fim, a Lei n° 11.196/2005 trouxe uma série de
novos incentivos fiscais as companhias, com dedugoes e créditos sobre
as despesas operacionais com inovagao (art. 17 ss.), revogando a dis-
posi¢ao do art. 40 da Lei n° 10.637/2002.

Como se vé, o processo de inova¢iao advindo da cooperagao en-
tre empresas e institui¢des de pesquisa, bem como a coroagao dos seus
resultados pela propriedade intelectual, proporcionam beneficios de
parte a parte. O Estado, em tultima instincia, representando a socie-
dade, desempenha o papel de principal encorajador e mediador das
iniciativas de pesquisa e desenvolvimento visando ao aprimoramento
das tecnologias nacionais e a sua universaliza¢ao. Esse mesmo quadro
¢ aplicdvel ao setor de petrdleo e gds natural, cuja regulacio busca
proporcionar diretrizes ainda mais especificas para as necessidades dos
seus agentes. Contudo, a falta de regulamenta¢io de pontos especi-
ficos, como o da comercializagao de propriedade intelectual, as leis
ordindrias j4 existentes sao perfeitamente aplicdveis a industria petro-
lifera.

4 CONCLUSAO

Foi visto que, desde a flexibilizagio do monopdlio estatal so-
bre as atividades de exploragao e produgdo petrolifera e conseqiiente
abertura do mercado, o investimento em pesquisa e desenvolvimento
tecnoldgico ¢ uma obrigacdo contratual das concessiondrias de dre-
as produtoras de grande volume de petréleo e gds natural sujeitas a
incidéncia de Participagdo Especial. Outrossim, ante a iminéncia da
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entrada em fase de produg¢do da maioria das companhias que ingressa-
ram no mercado brasileiro a partir das primeiras rodadas de licitagao,
a regulamentag¢io do tema no Ambito da ANP surge em momento bas-
tante oportuno, ditando de maneira sistemdtica as regras e obrigacoes
a serem seguidas pelos protagonistas da relacao de fomento 4 inovagao
tecnoldgica: grandes empresas e institui¢oes de pesquisa.

Estimativas da prépria ANDP apontam que, no ano de 2006, fo-
ram investidos cerca de R$ 700 milhées em pesquisa e desenvolvimen-
to no setor petrolifero brasileiro por forca da cldusula vigésima-quar-
ta®®. Esse montante tende a crescer nos proximos anos a medida que
mais empresas iniciarem a fase de produgao de grandes campos jd em
desenvolvimento®. Estimativas da Agéncia apontam que a Petrobras,
considerada isoladamente, investe cerca de R$ 500 milhoes anuais
em pesquisa tecnoldgica, dos quais somente um quinto é destinado
a universidades e institutos de pesquisa, sendo o restante aplicado
no préprio Cenpes. Pela nova regulamentacao, essa divisao tende a
equilibrar-se, jd que metade do valor total investido deve ser reservada
as institui¢oes de pesquisa cadastradas pela ANDP.

Outro importante fator de geragiao de novos investimentos é o
efeito retroativo estipulado pelo art. 6° da Resolu¢iao n° 33/2005 da
Agéncia®. Segundo o dispositivo, a obrigagio de investimento em pes-
quisa e desenvolvimento retroage a 1998 para as concessiondrias que
desde entao eram devedoras de Participa¢io Especial — nominadamen-
te, Petrobras e Shell. A tais empresas foi dado o prazo de trés anos para
quitacio do saldo acumulado, a contar da publicagio do regulamento,
de modo que até novembro de 2008 elas deverao integralizar o valor

48 ARANHA, Luiz Oswaldo Norris. Investimentos em P&D para a inddstria do petréleo e gds natural.
Disponivel em: <http://www.redetec.org.br/publique/media/rio_metrologia_2006_luiz_aranha.pdf>. Aces-
so em: 20 out. 2006.

49 As principais companhias petroliferas de grande porte instaladas no Brasil, a exemplo de Petrobras, Shell, Chevron e
Devon, tém seus campos mais promissores situados na bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A norte-americana
El Paso, por sua vez, possui trés campos em estégio avancado de desenvolvimento na bacia de Camamu, no litoral sul da
Bahia. Cf. PETROLIFERAS devem iniciar produgio. Gazeta Mercantil, Séo Paulo, 22 ago. 2006, p. 02.

50 Resolugio ANP n° 33/2005, art. 6°, caput: “Os possiveis saldos existentes, relacionados aos valores que
deveriam ser investidos até a data de publicagio dessa Resolugio, poderio ser realizados em até 36 (trinta e
seis) meses da data de publicacio desta, ¢ os respectivos relatérios demonstrativos deverio ser encaminhados
conforme o estabelecido nos itens 6 e 15 do Regulamento ANP n° 5/2005, aprovado por esta Resolugao”.
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calculado pela ANDP>".

Ante o exposto, vislumbra-se que nio s6 as universidades e institutos
de pesquisa serdo beneficiados com os investimentos proporcionados pela
cldusula vigésima quarta e sua regulamentagio. O préprio setor produtivo
de petrdleo e gis natural — que necessita de novas tecnologias para viabilizar
suas atividades em dreas cada vez mais desafiadoras — e a industria nacio-
nal em geral, que tende a aumentar a participagao de seus fornecedores de
produtos e servigos no setor, serdo favorecidos pelas disposicoes da ANP.
Aspectos pontuais, como a forma de retribui¢do financeira as instituicoes
cadastradas e aos préprios pesquisadores de tecnologias que futuramente
mostrarem-se lucrativas para as empresas, ainda reclamam um posicio-
namento definitivo da Agéncia. Contudo, é fato que as atuais normas jd
garantem um padrio minimo de seguranca aos investimentos realizados,
langando o marco inicial de um tratamento adequado da matéria.

Conclui-se que o momento atual deve servir para verificar-se a efe-
tividade das normas elaboradas e corrigirem-se suas eventuais falhas. Para
tanto, o minimo a se esperar ¢ uma firme fiscalizagio por parte da ANP
sobre os entes por ela abrangidos, a fim de fazer valer seus designios e
promover o desenvolvimento tecnolégico do setor no Pais.
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