Resolugdao n° 75

Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Acolhendo a recomendacao formulada pela Comissao de Patentes, o Conselho Diretor da
ABPI aprovou a presente resolugao. Encaminhada em 15 de julho de 2009 para o INPI -
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Assunto: Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Resolugdao da ABPI n° 75

A Associacdo Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, apds ter discutido e analisado a questdo da
patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, aprova a presente Resolugdo:

a) Considerando as obrigagdes assumidas pelo Brasil no ambito da Organizagdo Mundial do Comércio
- OMC, em particular aquelas determinadas pelo Art. 27.1 do Acordo TRIPS, no sentido de que
“gualquer invencdo, de produto ou de processo, em todos os setores tecnoldgicos, sera patenteavel,
desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passivel de aplicacdo industrial” e de que “as
patentes serdo disponiveis e os direitos patentarios serdo usufruiveis sem discriminagdo quanto a seu
setor tecnoldgico”;

b) Considerando, portanto, que vedar o patenteamento de invencgdes de determinados tipos e/ou em
areas especificas, como a area médica ou farmacéutica, viola o principio de ndo-discriminacdo de que
trata o referido Art. 27.1 de TRIPS;

c) Considerando que os novos e inventivos usos e formas cristalinas ndo figuram entre as possiveis
excecoes a patenteabilidade dos paragrafos 2 e 3 do Art. 27 do acordo TRIPS;

d) Considerando que a Lei n® 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, dispde em seu Art. 8° que é
patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicagdo
industrial;

e) Considerando que ndo ha qualquer proibicdo a patenteabilidade de usos ou de formas cristalinas na
Lei da Propriedade Industrial;

f) Considerando que outras areas técnicas, que ndo a farmacéutica, possuem patentes para novo uso
e nova forma cristalina, a ndo patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas prejudicaria
também as referidas areas;

g) Considerando que patentes de uso em diversas areas tecnoldgicas ja fazem parte da pratica
juridica nacional e internacional;

h) Considerando que o novo uso ou uma nova forma cristalina comumente ndo constitui um evento
previsivel ou uma decorréncia espontanea do processo de maturagao da invengdo original, mas sim



um fato novo e inesperado que se manifesta em circunstancias peculiares e se efetiva somente apds o
investimento de consideraveis recursos intelectuais e financeiros por parte do pesquisador,

i) Considerando que os medicamentos destinados a um novo uso, bem como produtos contendo novas
formas cristalinas, sdo considerados como novos produtos para efeitos de comprovacdo de eficacia e
seguranca, devendo, portanto, ser submetidos aos mesmos tipos de testes exigidos para as invengoes
originarias pela ANVISA;

j) Considerando que uma nova forma cristalina, bem como seu processo de preparacao e a
composicdo que a contém, sdo plenamente patentedveis caso preencham os requisitos legais de
patenteabilidade;

k) Considerando que as invencdes de novos usos e de novas formas cristalinas estdo em linha com a
politica de inovacdo do Governo brasileiro, estabelecida pela Lei da Inovacdo (Lei n® 10.973/04) e pela
Lei do Bem (Lei n® 11.196/05), que vem promovendo incentivo a pesquisa e ao patenteamento de
seus resultados;

|) Considerando que o Governo brasileiro tem envidado esforcos em promover a inovacdo em todas as
areas, como forma de aumentar a competitividade das indUstrias nacionais em um cenario de
concorréncia e de comércio cada vez mais globalizado;

m) Considerando que diversas universidades, institutos de pesquisa e empresas nacionais tém
realizado pesquisa e desenvolvimento para novos usos e novas formas cristalinas e depositado
pedidos de patente no INPI para proteger esses tipos de invengoes;

n) Considerando que a pesquisa por novas moléculas € dispendiosa e geralmente inviavel para a
industria nacional no momento atual e que, portanto, um caminho mais viavel para a inovacgdo reside
em pesquisar produtos ja existentes e buscar novos desenvolvimentos e invengGes a serem
patenteadas, como € o caso dos novos usos e das novas formas cristalinas;

o) Considerando que ndo ha que se falar em extensdo ou prorrogagdo do prazo de validade de
patentes de substancias conhecidas devido ao patenteamento de invengdes de novos usos ou de
novas formas cristalinas, pois a invencdo original entrard em dominio publico quando a patente
original expirar e, assim, o escopo de protecdo da patente posterior ficara restrito especificamente
aquele novo uso ou aquela nova forma cristalina;

p) Considerando que, pelos mesmos motivos expostos no item precedente, o patenteamento de
invencdes de novos usos ou de novas formas cristalinas nao impede nem retarda a producao e o
lancamento de medicamentos genéricos no pais; e

q) Considerando que a concessao de patentes para novos usos e novas formas cristalinas, que
preencham os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial, é necessaria
em vista das obrigacdes assumidas pelo Brasil decorrentes do Acordo TRIPS, em vista do que
determina a Lei n©® 9.279/96 e em vista dos interesses do Pais no que diz respeito a protegdo de
inovacles desenvolvidas pela indUstria nacional;

a ABPI firma a presente Recomendacdo, no sentido de:



1) reiterar a patenteabilidade dos novos usos de substancias conhecidas, em particular dos novos usos
meédicos, e das novas formas cristalinas que preencham os requisitos legais de novidade, atividade
inventiva e aplicagao industrial;

2) apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI no sentido de
considerar patentedveis os novos usos médicos e as novas formas cristalinas que preencham os
requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicagdo industrial;

3) manifestar-se contra a posicao firmada pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual -
GIPI, na Reunido Plenaria do dia 01.12.2008, contraria a patenteabilidade de novos usos e novas
formas cristalinas; e

4) rejeitar os Projetos de Lei n® 2511/2007 e 3995/2008, que tramitam em conjunto na Camara dos
Deputados e visam a proibir a patenteabilidade de novos usos e novas formas cristalinas, ou de
qualquer Projeto de Lei com 0 mesmo objetivo.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2009.
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