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RESUMO

Esta dissertacdo aborda os ativos de propriedade industrial na formacao de
joint ventures na Indastria Farmacéutica, definindo os tipos de joint ventures, a
dindmica setorial farmacéutica e os direitos relativos a propriedade industrial. Desta
forma sdo determinadas recomendacdes para a Industria Farmacéutica no ambito
da titularidade dos referidos ativos das empresas acionistas e dos ativos gerados
pela propria joint venture definindo as principais medidas a serem tomadas de
acordo com o tipo de joint venture formada, além de apresentar o estudo de caso da
joint venture BIONOVIS S.A. - Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacéutica
através da caracterizacdo dos ativos das empresas formadoras da mesma e da
comparacao da mesma com a Fabrica Carioca de Catalisadores (FCC S.A.), outra
joint venture brasileira.
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ABSTRACT

This dissertation is related to industrial property assets in joint ventures in the
field of Pharmaceutical Industry. The types of joint ventures, the pharmaceutical
sector dynamic and the industrial property rights were defined. Thus, the work
provides recommendations for the Pharmaceutical Industry regarding the ownership
of the co-ventures’ assets and of the assets that will be a result of the joint venture
outlining the main steps to be taken in accordance with the type of joint venture, in
addition to presenting the case study of the joint venture BIONOVIS SA - Companhia
Brasileira de Biotecnologia Farmacéutica through the characterization of the co-
ventures’ assets and through the comparison of this joint venture with Fabrica
Carioca Catalysts (FCC SA), another Brazilian joint venture.
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OS ATIVOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NA FORMACAO DE JOINT

VENTURES: Recomendacdes para a Industria Farmacéutica

1 INTRODUCAO

O trabalho de dissertacdo apresenta como tema os ativos de propriedade
industrial na formacdo de joint ventures na Industria Farmacéutica. O tema em
questao se apresenta de forma multidisciplinar, uma vez que aborda os direitos de
propriedade industrial, intrinsecamente multidisciplinares, em conjunto com a
guestdo da formacdo das joint ventures, que pode ser abordada com visao
econOmica, administrativa ou legal.

Joint venture € uma figura juridica que contempla as associacfes e as
aliancas estratégicas entre empresas, podendo ser considerada como uma forma
associativa sui generis, visto que a sua aplicacdo pode se estender desde um
simples contrato de colaboracdo, até a unido total de sociedades numa Unica
empresa (MARTINS, 2009).

De acordo com Carlos Alberto Bittar, 2010, Joint venture é o “ajuste tendente
a combinacdo de capitais ou de técnicas entre empresas diferentes, com ou sem o
surgimento de nova personalidade juridica”.

O objetivo da presente dissertacéo € estudar quais as precaucdes que devem
ser tomadas quanto ao portfélio de marcas e patentes de empresas envolvidas na
formacdo de joint ventures na Industria Farmacéutica nacional, bem como do
portfélio de marcas e patentes da joint venture formada. A dissertacdo também visa
estudar quais as motivacbes e quais 0s possiveis beneficios decorrentes da
formacao de joint ventures, levando em conta todas as particularidades da dinamica
setorial da Industria Farmacéutica, sobretudo no ambito brasileiro.

No setor farmacéutico, os investimentos para a obtencdo de um produto



costumam ser de longo prazo. Além disso, sdo necessarios altos investimentos em
P&D para se atingir a inovacao, tendo em vista o fato de ser um setor de fronteira
tecnolégica e de alta complexidade, uma vez que é um setor baseado em ciéncia
(BUAINAIN e CARVALHO, 2000). Dessa forma, até mesmo as grandes empresas
muitas vezes encontram dificuldade para reunir todos os ativos intangiveis
necessarios para formar um processo tecnolégico completo e competitivo, o que faz
com que empresas do setor farmacéutico cujos ativos se complementem né&o raro
optem por fusdes ou incorporacbes (SALLES E FILHO et. al. apud BUAINAIN e
CARVALHO, 2000).

Nesse cenario de busca por ativos que se complementem, é cada vez mais
frequente a formagdo de joint ventures na Industria Farmacéutica. Sendo assim, a
pratica justifica o objetivo do presente estudo no que tange a elucidacdo das
principais motivagcdes para a formacdo de joint ventures e quais sdo as
preocupacdes que devem existir com vistas a alocacédo dos ativos de propriedade
industrial no contexto da formacdo das joint ventures farmacéuticas. Umas das
motivacOes para a realizacdo desse estudo surgiu da formacdo da BioNovis, joint
venture da area farmacéutica, com foco na area biotecnoldgica.

Quanto a construcdo do referencial tedrico, sobretudo no que tange a
caracterizagdo das joint ventures, existem poucos trabalhos que abordam o tema
conceitualmente, dessa forma foram escolhidos livros das autoras Maristela Basso,
2002 e Patricia Carvalho, 2009, autoras de renome na referida area, que sao
especificos sobre o tema e relatam a experiéncia e as definicbes brasileiras,
condizentes com o objetivo da presente dissertacdo. Foi utilizado ainda, embora em
menor proporc¢ao, o livro do renomado Carlos Alberto Bittar, 2010.

O objetivo geral da pesquisa foi sistematizar quais devem ser as preocupacoes



com o portfélio de marcas e patentes, ativos de propriedade industrial, entre as
empresas gque formam joint ventures e, subsidiariamente, estudar as motivagoes das
empresas que formam joint ventures na Industria Farmacéutica brasileira, utilizando
como estudo de caso a joint venture BioNovis.

Os objetivos especificos da pesquisa sao: (i) Definir para cada tipo de joint
venture qual deve ser a preocupacao/medida a ser tomada quanto aos ativos de
propriedade industrial na ocasido da formacéo da joint venture; (ii) Definir quais as
principais motivacdes na formacdo da BioNovis e se houve disposicdo contratual
guanto aos ativos de propriedade industrial.

A pesquisa se justifica pela auséncia de fonte sistematica de conhecimento
relativo ao que ocorre com o portfolio de marcas e patentes das empresas
formadoras de joint ventures na inddstria farmacéutica, e quais as principais
medidas que devem ser tomadas na ocasido da realizacdo do contrato referentes
aos ativos de propriedade industrial. Ademais se verifica que s&do raras as
informacBes sobre as motivacdes e beneficios decorrentes da formacdo de joint
ventures na Industria Farmacéutica nacional.

Portanto, em ambito mais geral, o estudo pretende contribuir para as
discussbes acerca da formacdo das joint ventures e, sobretudo, sobre os
mecanismos de alavancagem da Industria Farmacéutica nacional no que tange aos

ativos de propriedade industrial.



2 JOINT VENTURES

2.1 Conceitos

O instituto da “joint venture” pode ser considerado como uma forma
associativa sui generis (MARTINS, 2009). Sobre o termo “joint venture”, Miranda,

2008, descreve:

‘A palavra “Joint” significa um conjunto, uma associacdo e a palavra
“Venture” quer dizer um negdécio, um projeto, uma aventura. Assim,
juntando as duas palavras temos a expressao “Joint venture”, acarretando
por um lado uma série de esfor¢cos conjuntos e riscos e de outro, a
possibilidade de um resultado positivo.

Joint venture é a celebracdo de um contrato entre duas ou mais empresas,
gue se associam, criando ou ndo uma nova empresa para realizar uma
atividade econémica produtiva ou de servi¢os, com fins lucrativos.

Uma Joint venture pode ser criada para desenvolver uma série de
atividades, tais como, projetos industriais, execu¢do de obras, pesquisas e

desenvolvimentos, atividades financeiras, prestagdo de servigos, etc.”
(Miranda, 2008, p. 1)

Segundo o Programa Joint European Venture, da Unido Européia, o termo joint
venture deve ser entendido de forma ampla e, portanto, se refere a qualquer
consoércio, parceria ou empresa comum dos setores da inddstria, servicos, comércio
ou artesanato. (PROGRAMA JOINT EUROPEAN VENTURE apud MIRANDA, 2009).

Nesse mesmo ambito, Sérgio Le Pera, 1984, (apud BASSO, 2002, p. 40),
define que “a expressao joint venture é usada na linguagem comercial para aludir a
qualquer acordo empresarial, para realizacdo de um projeto especifico,
independentemente da forma juridica adotada”.

Segundo Carlos Alberto Bittar, 2010:

“Em si, o joint venture representa um contrato associativo, por meio do qual
0S empresarios reinem recursos ou técnicas em empreendimento de
interesse reciproco. Constitui nova férmula de acao empresarial, que vem



substituindo as operacdes de aquisicdo de empresa, ou de controle (take
over, ou buy out), mantendo os parceiros posicdes equilibradas, ou
ajustadas, no empreendimento, mediante contribuicdo em numerario, em
bens ou em tecnologia, ou pela combinacdo de ativos corpéreos ou
incorpéreos. Alcanca, pois, o nivel organizacional (ou corporativo) no tecido
empresarial.” (Bittar, 2010, p.181)

Existem ainda definicbes mais restritivas para o termo joint venture e, ainda,
classificagcbes correlatas como joint R&D, conforme definido por Roijakkers e

Hagedoorn, 2006:

‘Em uma joint venture para pesquisa, duas ou mais empresas “‘maes”
acordam em conduzir em longo prazo P&D compartilhada dentro de uma
entidade organizacional distinta ou "empresa" que se caracteriza por ser de
propriedade de ambos. Essas joint ventures baseadas em participacédo
financeira de ambos normalmente servem ao propésito de reduzir
substancialmente os custos de transagdo entre os parceiros de pesquisa
independentes.” (Roijakkers e Hagedoorn, 2006, p. 434) (tradugéo livre da
autora)

"Acordos conjuntos de P & D envolvem a partilha de recursos por dois ou
mais parceiros com o propoésito de compartilhar know-how tecnoldgico e
criacdo de programas conjuntos de pesquisa e desenvolvimento. Os
contratos de pesquisa sao exemplos de parcerias contratuais que regulam a
cooperacdo em P & D, na qual um parceiro, geralmente uma grande
empresa, contrata outro, geralmente um pequeno parceiro para desenvolver
uma tecnologia especifica” (Roijakkers e Hagedoorn, 2006, p. 434)
(traducéo livre da autora)

A “joint venture” € uma figura juridica que teve sua origem na pratica e ndao por
meio de legislacdes e ndo apresenta uma denominacao equivalente em portugués.
Tendo em vista ser uma espécie de forma ou método de cooperacdo entre
empresas, muitas vezes é denominado, sobretudo em outros paises, como
sociedade de sociedades, filial comum, associacdo de empresas, entre outros
termos cunhados como sinbnimo (BASSO, 2002). Ainda de acordo com Basso,

2002:

[...] enquanto persistirem as imprecisdes acerca de uma definicdo clara e
precisa de joint venture, transportavel para todas as legislacdes, o melhor é
ndo correr o risco de congelar essa figura em um ou outro instituto
conhecido de direito interno (nacional) e considerar que as joint ventures
sdo mecanismos de cooperagcdo entre empresas, que ndo tém forma



especifica, tendo em vista sua origem e seu carater contratual: possuem
natureza associativa (partilha dos meios e dos riscos), podendo apresentar
objetivos e duracéo limitados ou ilimitados. (BASSO, 2002, p. 42)

Ademais, no que tange as nomenclaturas utilizadas no ambito das joint
ventures, podemos ressaltar: parcerias, aliancas, cluster, consércios, companhias

conjuntas, cooperagao e terceirizagdo (CARVALHO, 2009).

2.1.1 Histérico Econdmico das Joint Ventures no Brasil

Na década de 70, as joint ventures nas &reas de limpeza, recepcdo e
seguranca comecaram a ocorrer no Brasil, posteriormente, na década de 80, esse
modelo empresarial passou a ser recorrente também nas areas de informatica,
propaganda e até mesmo na area juridica (CARVALHO, 2009). Em 1991, com o
governo de Fernando Collor de Melo, o Brasil abriu sua economia, apos a referida
abertura comercial, os brasileiros comecaram a vivenciar de forma mais intensa o
primeiro estagio da globalizacdo. Nesse momento, as empresas brasileiras
presenciavam ndo apenas a abertura da economia ao exterior, mas também o inicio
da estabilizacdo monetaria; a privatizacdo das empresas estatais e a propria
globalizac&o da economia (CARVALHO, 2009).

As poucas empresas nacionais que sobreviveram as mudancas descritas
acima foram, majoritariamente, aquelas que néo julgaram a abertura econdmica
como passageira e perceberam que precisavam de uma estratégia empresarial
adequada ao novo momento econdmico que estava sendo vivenciado no Brasil
(CARVALHO, 2009). Por outro lado, as empresas multinacionais, que possuiam
maior recurso financeiro e maior experiéncia em mercados competitivos,

rapidamente mudaram suas estratégias empresariais para se adaptar ao novo



momento econdmico brasileiro (CARVALHO, 2009).

Ainda que algumas empresas brasileiras tenham sobrevivido a referida
abertura econbmica, boa parte delas ainda ndo conseguiu se consolidar
definitivamente. Isso, possivelmente explica parte do fendmeno das joint ventures
entre empresas nacionais e empresas estrangeiras.

Esse fendbmeno marca um segundo estagio da globalizacdo no Brasil, no qual
diversas empresas estrangeiras, que objetivam alcancar meios de distribuir seus
produtos e auferir lucros no mercado nacional, realizam joint ventures com empresas
nacionais, que buscam o seu estabelecimento definitivo no cenario empresarial
brasileiro (CARVALHO, 2009).

O terceiro estagio da globalizacdo € marcado pela internacionalizacéao
politica, cultural e, sobretudo econémica. Esse estagio de globalizacdo demonstra
uma competicdo econdmica sem fronteiras — decorrente do crescimento econémico,
da industrializacdo, da formacdo de blocos e conglomerados - e, para que as
empresas hacionais consigam sobreviver e ganhar mercado nacional ou
internacional precisa unir forcas, o que justifica a importancia das joint ventures
nesse cenério (CARVALHO, 2009).

No segundo e terceiro estagios, além das empresas que passaram pela
abertura econdmica e ainda ndo conseguiram se consolidar definitivamente no
mercado encontram-se as novas empresas brasileiras e, entre elas, as empresas
incubadas, que dispdem de ideias e know-how técnico, mas néo de capital de giro

para se firmarem no mercado.

2.1.2 Caracteristicas das Joint Ventures

Existem diversas caracteristicas que podemos encontrar nas variadas



modalidades de joint ventures, tendo principal destaque a caracteristica de objetivo
de realizacdo de um projeto comum, empreendimento com a finalidade de atingir a
aventura especifica de variavel duracéo, caracteristica essa que ocorre na grande
maioria das joint ventures (BASSO, 2002). Como citado por Maristela Basso, 2002
outras caracteristicas que podem ser encontradas em joint ventures empresariais

tais como:

a) Na busca de lucro, os participantes da operacdo podem efetuar uma
contribuicdo para a aventura comum, como acontece nas sociedades
mercantis em geral;

b) Os participantes podem, por outro lado, contribuir para a cobertura de
prejuizos, salvo estipulacdo pela qual, em vezes de todos, apenas
alguns se responsabilizam pelas perdas, clausula essa que ndo pode
ser oposta a terceiros;

¢) Todos os participantes, ou somente alguns, nos termos que
convencionarem, podem estipular obrigacdes pelas quais sé responde
a joint venture;

d) Em alguns casos, todos os participantes, mesmo aqueles que
administram o empreendimento comum, podem exercer seu controle,
diretamente ou por meio de delegagbes conferidas a outros
participantes;

e) Os participantes tém o dever da lealdade uns para com 0S outros,
porém, relativamente a operagbes ndo abrangidas pelo ajuste,
podendo ser competidores entre si. (BASSO, 2002, p. 40)

2.1.3 Estratégias Empresariais no Brasil

Entre as estratégias empresariais existentes no Brasil, serdo definidas: a
aguisicao, a cisao, a fusdo e as joint ventures.

A aquisic8o é caracterizada pelo ato de adquirir, ou seja, uma empresa
compra outra empresa. Esse tipo de estratégia empresarial no Brasil, atualmente,
depende da autorizacdo do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econémica)
(CARVALHO, 2009). O dito 6rgdo tem por obrigacdo aprovar ou ndo a aquisicao

analisada e pode impor condi¢cbes, entre as condicbes que podem ou nao ser

estabelecidas, figura, por exemplo, a proibicdo temporéria da utilizagdo das marcas



de uma das empresas.

A definicdo de incorporacao de pessoa juridica, de acordo com o Art. 227 da

Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que dispde sobre as Sociedades por
Acdes, €: “A incorporacdo € a operacao pela qual uma ou mais sociedades sdo
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigacbes.”. Neste
caso, a Receita Federal Brasileira, em seu website!, define que: “Desaparecem as
sociedades incorporadas, permanecendo, porém, com a sua nhatureza juridica
inalterada, a sociedade incorporadora”.

A cisdo é caracterizada pela divisdo de uma empresa em outras empresas.
Essa estratégia empresarial ocorre geralmente quando uma grande empresa deseja
a administracdo mais agil e, para tal, decide separar suas atividades e seu pessoal,
as duas empresas, apesar de independentes, podem complementar as suas
atividades (CARVALHO, 2009). De acordo com o Art. 229 da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976:

“A cisdo é a operagéo pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patriménio para uma ou mais sociedades, constituidas para esse fim ou
ja existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versao de
todo o seu patrimbnio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a
versdo.” Lei n° 6.404/76

A fusdo é a unido entre duas empresas, ou seja, uma ou mais empresas se
fundem, as empresas participantes da fuséo se extinguem dando lugar a uma nova
entidade juridica (CARVALHO, 2009). Assim como na aquisicdo esse tipo de
estratégia empresarial no Brasil, atualmente, depende da autorizacdo do CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econdmica) (CARVALHO, 2009). De acordo

com o Art. 228 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976: “A fusdo é a operagao

! http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2005/pergresp2005/pr212a231.htm
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pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes
sucedera em todos os direitos e obrigagbes”.

A transformacdo, de acordo com o Art. 220 da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976: “A transformacdo € a operacdo pela qual a sociedade passa,
independentemente de dissolugdo e liquidacdo, de um tipo para outro.”, ou seja,
esse tipo de estratégia empresarial tem relacdo com a mera modificacdo do tipo
societario.

As joint ventures séo caracterizadas pela formacéo, por parte de empresas

independentes, que por principio permanecem independentes, de alianca por
motivos diversos (CARVALHO, 2009). Essa estratégia é geralmente utilizada
guando uma empresa, para atingir um objetivo, busca uma competéncia necessaria
para tal em outra empresa que geralmente também estd interessado em uma

competéncia que |he falta (CARVALHO, 2009). Segundo Carvalho, 2009:

Pressupfe-se que permanecem em principio independentes, pois, na fase
de negociag¢bes, por qualquer motivo, uma das empresas pode proporcionar
sua futura dependéncia financeira, tecnolégica ou mesmo de mercado,
fazendo com que outros objetivos figuem prejudicados em decorréncia da
parceria constituida. Isso pode acontecer, mais visivelmente, quando a
parceria é feita entre uma grande empresa e uma pequena (gigante x ana),
ou entre uma multinacional e uma nacional, onde a Ultima fica prejudicada
com o firmado nas negocia¢gbes, em decorréncia de sua hipossuficiéncia.
(Carvalho, 2009, p. 29)

2.1.4 Joint Ventures: Vantagens, Beneficios e Desvantagens

Sobre a formacdo de operacdes interempresariais, e, sobretudo acerca da

formacao de joint ventures, segundo Carlos Alberto Bittar, 2010:

“A expansdo empresarial alcangcada nas ultimas décadas mostrou que as
operagcbes conjuntas entre sociedades distintas e, mesmo, de paises
diferentes, sdo interessantes e rentaveis, permitindo, a um tempo, a
absorcdo de tecnologia e a respectiva evolugcdo, a racionalizacdo da
producdo da administracdo e da comercializacdo e, enfim, o
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desenvolvimento dos negécios comuns, na linha de abertura tragada pela
pratica de instituicAo de grupos ndo formais de empresas. De fato, a
necessidade de ampliacdo de mercados, a rigidez das férmulas societarias,
a limitacdo dos riscos da concentracdo, a excessiva oneracdo social e
tributaria de atividades produtivas e de outros fatores acabaram levando as
empresas a reunir-se em cadeias ou redes, contratualmente formadas, sem
subordinagao societaria, para obtencdo de objetivos comuns.” (Bittar, 2010,
p. 180)

Entre as vantagens das joint ventures, também denominadas parcerias
empresariais, em relacdo as demais estratégias empresariais acima mencionadas,
podemos destacar o fato de ndo suscitar tantos questionamentos do mercado
consumidor e dos 6rgaos que avaliam os atos de concentracdo de mercado, como o
CADE (CARVALHO, 2009). Adicionalmente, a formagao das joint ventures tem a
vantagem de se poder negociar apenas as competéncias necessitadas pelas
empresas, ou seja, diferente da aquisicdo, na qual uma empresa compra outra
empresa com competéncias que precisa e que nao precisa, na formacgéo das joint
ventures, existe a possibilidade de se negociar apenas as competéncias necessarias
(CARVALHO, 2009).

No que diz respeito aos beneficios adquiridos pela formacgéo de joint ventures

empresariais, Carvalho, 2009, relata os seguintes aspectos:

Os maiores beneficios das joint ventures empresariais sdo a ampliagdo dos
lucros, a criacdo de empresas competitivas, a diminuicdo da influéncia da
balanga de pagamentos reduzindo a divida para a relacdo total de
capitalizacéo, o reforco da qualidade e da estabilidade dos lucros futuros e a
criacdo de empresas com porte financeiro e estrutura logistica
suficientemente consistente para fazer frente a investida das multinacionais,
privilegiando assim a industria nacional. O alcance desses resultados
depende da fase de negocia¢bes. (CARVALHO, 2009, p. 35 e 36)

E possivel acessar mais clientes, realizar mais negdcios, e conquistar
posicdo dominante no mercado, ou pelo menos, capacidade de
concorréncia e maior geracdo de empregos. Com joint ventures
empresariais, as empresas obtém sinergias, diminuem custos e tém acesso
a tecnologia de ponta. (CARVALHO, 2009, p. 36)

Conforme Femenick, 2005, existem diversas possiveis vantagens, mas
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também possiveis riscos associados a formacao de joint ventures:

VANTAGENS DO JOINT VENTURE

» Transferéncia de tecnologia (conhecimentos técnicos proprio do setor e,
também, financeiros, administrativos e comerciais) de uma associada para
outra(s).

* Ampliagdo de mercado para o0s produtos das investidoras.
« Participagédo dos parceiros, no controle financeiro de operagdes conjuntas.
» Participagdo nos lucros e beneficios gerados pela nova empresa.
« Participagao nas vantagens positivas, comparativas e especificas de cada
parceiro.

» Forma juridica flexivel, adaptavel a diferentes legislagbes nacionais,
internacionais.

» Beneficios Fiscais e tributarios, dependendo de legislagdes locais,
nacionais e internacionais.

» Possibilidades de atendimento a interesses nacionais e internacionais,
com mais eficacia.

» Entrada de investimentos externos para o pais hospedeiro da empresa
criada pelo sistema.

 Transito comercial facilitado nas esferas do setor econdmico, institucional
e legal.

» Abertura de restricbes ou reservas de mercado, no caso de empresas
criadas com parceria internacional. (FEMENICK, 2005, website)

RISCOS DO JOINT VENTURE

. Problemas gerenciais entre as empresas associadas.
* Riscos de mercado, por falta de “know-how” (Conhecimentos técnicos,
culturais e administrativos)

* Indefinicdo de “Vantagens Comparativas”, a nivel pratico, por parte dos
parceiros.

» Concorréncia entre parceiros.

» Formas juridicas inflexiveis entre as empresas associadas.

* Incompatibilidade de sistemas administrativos e financeiros, entre as
empresas participantes.

* Nao adaptacédo as normas legais, institucionais e econémicas de outros
paises.

» Auséncia de interagao, entre as empresas participantes.

* Riscos de prejuizos comuns, com reflexos para todo o grupo formador
da Joint Venture. (FEMENICK, 2005, website)

Bruce Kogut apresenta em seu artigo, de 1989, denominado “THE STABILITY
OF JOINT VENTURES: RECIPROCITY AND COMPETITIVE RIVALRY”, um estudo
no qual sdo abordadas as relagbes empresariais de longo prazo e a estabilidade de
joint ventures, e menciona importantes pontos positivos e negativos no que tange a

formacao das joint ventures:

Joint research and development is likely to create an intangible asset whose
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shared value may not be greatly impaired even by competition between the
partners in the final market; its shared value is certainly less diminished if the
partners apply the knowledge in unrelated markets. Thus, this variable
should promote stability of the venture.

On the other hand, it can be expected that cooperation which directly
and immediately impacts downstream competition should be destabilizing.
For example, ventures which include joint marketing may engender more
competitive rivalry among the partners if marketing and advertising are
critical competitive resources in that industry. (KOGUT, 1989, p. 188)

2.1.5 Joint Ventures: Espécies

As joint ventures podem ser classificadas de acordo com as seguintes

espécies:

2.1.5.1 Nacionais ou Internacionais

Nessa classificacao entre “Nacionais ou Internacionais”, as joint ventures sao
nacionais quando as empresas envolvidas na parceria sdo de um mesmo pais e sédo
internacionais quando as empresas envolvidas na parceria possuem nacionalidades
distintas (CARVALHO, 2009). E comum que empresas nacionais com pequeno
capital de giro e alto conhecimento técnico especifico de determinada area realizem
parcerias com empresas de outros paises visando a obtencdo de capital e melhores
chances de competitividade, além da possibilidade de aumentar a escala produtiva.
As empresas estrangeiras, por outro lado, geralmente buscam know-how especifico
de determinada area e/ou facilidades para entrar no mercado nacional (CARVALHO,
2009).

Nas joint ventures internacionais sdo aquelas em que participam duas ou
mais empresas de nacionalidade distinta; neste caso, geralmente, a empresa de
estrangeira se associa com a do pais onde pretende que seja executado um projeto

ou operacao resultante da formacéo da referida joint venture (BASSO, 2002). A joint
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venture internacional muitas vezes permite a juncao entre uma empresa com capital,
capacidade tecnolégica e empresarial e uma empresa com conhecimento de
mercado no pais em que se deseja obter determinado resultado (BASSO, 2002).
Esse modelo é muito utilizado por empresas investidoras de paises desenvolvidos
para obter determinado resultado e/ou desenvolver determinado projeto em paises
em desenvolvimento.

Sobre isso, Basso, 2002, faz a seguinte ressalva “Todavia ndo podemos
confundir o contrato de joint venture com o investimento ou participacado do capital
estrangeiro na propriedade de uma empresa nacional. A joint venture € mais do que

iSSo e seus objetivos sdo de maior alcance.”.

2.1.5.2 Com ou sem participacdo financeira (equity joint e non equity joint
ventures)

Essa classificacdo diz respeito a participacdo financeira dos co-ventures
(participantes) nas joint ventures, de forma que uma equity joint venture é aquela
gue implica associacdo de capitais enquanto nas non equity joint ventures ndo ha
associacao de capitais (BASSO, 2002).

Isto &, existem joint ventures formadas visando contribuicdes financeiras e
outras que nao consideram a injecao de capital (CARVALHO, 2009).

No caso de uma joint venture internacional com participacdo de capital vale
ressaltar, sobre o soOcio estrangeiro e 0 capital estrangeiro, que 0s capitais
estrangeiros ndo se referem apenas aos recursos financeiros e monetarios, mas
também aos bens, maquinas e equipamentos que ingressem no pais (sem evasao

de divisas), caso 0os mesmos sejam destinados a producdo de servicos ou

mercadorias (BASSO, 2002). Nesse sentido, 0s paises em desenvolvimento podem
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aproveitar a formacao de joint ventures internacionais para modernizarem 0s seus
parques industriais e formarem profissionais capazes de utilizar equipamentos de
alta tecnologia através do know-how trazido pelo sécio estrangeiro, geralmente de
um pais desenvolvido e com melhores condi¢cbes tecnoldgicas. Sobre isso, Basso,

2002, menciona que:

Ha que se falar ainda nas hipéteses em que a tecnologia constitui um
elemento essencial na formacdo de uma joint venture, ja que ha associacao
empresarial, busca-se, muitas vezes, o interesse especifico do parceiro
nacional de utilizar os conhecimentos tecnoldgicos detidos pelo estrangeiro,
o qual, em troca do fornecimento desses conhecimentos, obtém
participagdo acionaria, além de conhecimento do mercado, dos ambientes
cultural, politico e de negécios locais. Nesse caso, o0 sOcio estrangeiro,
detentor da tecnologia, utiliza-a para substituir (de forma total ou parcial) o
investimento em divisas. O resultado dessa parceria € sempre excelente:
expansdo da capacidade produtiva de todos os parceiros; insercdo em
novos mercados; utilizacdo e desenvolvimento de novos produtos ou
tecnologias. (BASSO, 2002, p. 82)

Ainda sobre o exemplo de uma joint venture internacional com participacéo de
capital, no Brasil, o Banco Central € o responsavel pelo registro do capital
estrangeiro, sendo esse registro necessario para a realizacdo de remessa de lucros
ao exterior, repatriamento de capital e registro de reinvestimento (BASSO, 2002).

Quanto a joint venture internacional com participacdo de capital e
personalidade juridica, € importante mencionar que pode existir uma limitacdo de
acesso a financiamentos caso o s6cio majoritario seja o participante estrangeiro,
como ocorre, por exemplo, em linhas de crédito do Banco Nacional do

Desenvolvimento Econdmico e Social (BNDES) (BASSO, 2002).

2.1.5.3 Com ou sem personalidade juridica (Corporate e non corporate joint
ventures)

Quanto a classificacédo “com ou sem personalidade juridica”, existem joint

ventures que geram uma empresa (joint venture societaria ou corporate joint
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ventures), ou nao (joint venture contratual ou non corporate joint venture)
(CARVALHO, 2009 E BASSO, 2002). E importante ressaltar que as empresas
participantes de uma joint venture societaria que, portanto, gera uma nhova
personalidade juridica, podem manter suas personalidades juridicas anteriores
independentemente da formacao da joint venture, o que diferencia esse processo de
uma simples fuséo.

Nas corporate joint ventures, sdo compartilhados os riscos financeiros e a
tomada de deciséo pela participacdo conjunta de capitais em uma empresa comum,
(sendo, portanto, as corporate joint ventures geralmente uma equity joint ventures)
(BASSO, 2002).

De acordo com a classificacdo de Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhdes
Pedreira, 1992 (apud BASSO, 2002, p.44 e p.45), a joint venture em forma

societaria:

...6 0 contrato de sociedade entre dois ou mais empresarios, que se
obrigam a reunir esforcos e recursos com o fim de exercer em conjunto a
funcdo empresarial em determinado empreendimento econémico ou
empresa. Duas séo, portanto, as diferengas que o caracterizam, como
espécies de contrato de sociedade: (a) os contratantes sdo empresarios —
pessoas naturais ou sociedades empresariais — e (b) o contrato é
instrumento para que o0s contratantes exer¢cam a atividade empresarial.
(LAMY FILHO E PEDREIRAS, 1992, p.363 apud BASSO, 2002, p. 44 e 45)

Ainda de acordo com Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhdes Pedreira, 1992
(apud BASSO, 2002, p.44),0s elementos juridicos minimos de formacdo das

corporate joint ventures séo:

(@) um contrato, designado acordo basico, contrato quadro, contrato de
investimento ou expressdes semelhantes, que funciona como instrumento-
matriz no qual sdo definidas as condicdes basicas do negdcio e os demais
instrumentos a serem firmados;

(b) o estatuto social da companhia existente ou a ser construida;

(c) um Acordo de Acionistas, que contém estipulagdes ndo reguladas pelo
estatuto; e confirme o objeto e as peculiaridades da joint venture, pode
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incluir ainda contratos de fornecimento da tecnologia ou insumos de
prestacdo de servicos, de administragdo ou comercializagdo, de
empréstimos, de compra de produtos etc. (LAMY FILHO E PEDREIRAS,
1992, p.34 apud BASSO, 2002, p. 44)

Ja as non corporate joint ventures geralmente sdo também non equity joint
ventures, isto é, ndo existe nem formacdo de uma nova pessoa juridica e nem
associacao de capitais (BASSO, 2002).

Apesar da diferencas encontradas nas formas das corporate joint ventures e
das non corporate joint ventures, as mesmas apresentam cada vez mais uma
aproximacdo quanto as obriga¢cfes entre 0s participantes, uma vez que a estrutura
formal rigida da corporate joint venture proporciona seguranca, gerando um
compromisso de cooperacdo pela gestdo comum do negocio. Da mesma forma, as
non corporate joint ventures apresentam 0 mesmo compromisso de cooperacao
garantida pela consagracao do vinculo obrigacional complexo (BASSO, 2002).

A opcao pelas corporate joint ventures, geralmente encontra sua motivacao
nos suportes institucionais que a formacdo de uma nova personalidade juridica
implica as associacdes. Adicionalmente, a legislacdo de diversos paises nao
apresenta a possibilidade de constituir-se um quadro estatutario que seja adaptavel
a uma associacdo temporaria, como ocorre no consorcio estabelecido no direito

Brasileiro, que € pouco utilizado, embora seja apropriado (BASSO, 2002).

2.1.5.4 Filial comum internacional

No que tange a classificagao “filial comum internacional”, isso ocorre quando
“‘duas ou mais empresas independentes constituem com seu capital uma filial
comum, a qual é administrada em conjunto pelas parceiras, escolhendo uma das

formas societarias de Direito admitidas para o seu legal funcionamento no pais
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hospedeiro” (CARVALHO, 2009).

As filiais comuns podem ser permanentes ou transitérias (BASSO, 2002).

Ainda no que diz respeito a forma societaria da filial comum, a mesma deve
ser escolhida de acordo com o caso concreto e as formas mais comuns, Sao:
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, sociedades por acdes,
sociedade em nome coletivo, sociedade em conta de participacdo, geralmente
indicada para filiais comuns transitérias (BASSO, 2002).

E vélido ressaltar ainda, que a formacéo da filial comum n&o diz respeito
apenas a fundacdo ou ato constitutivo e estatutos e contratos da sociedade, sendo
necessario ainda a realizagcdo de um convénio entre as empresas envolvidas, sendo
esse convénio denominado acordo base ou protocolo — que regula a ingeréncia das
sociedades-sécias na administracéo da filial comum, estabelece procedimentos para
solucédo de conflitos e pode apresentar pautas de cooperacdo e de co-regulacéo -
podendo contar inclusive com contratos de licenca, assisténcia técnica,
comercializagdo, e outros, entre as sociedades-sdcias e a filial comum (OTAEGUI,

1984, p.141 a 143, apud BASSO, 2002, p. 53).

2.1.5.5 Transit6ria ou Permanente

A classificagao “transitéria ou permanente” diz respeito a duragédo da joint
venture. Algumas joint ventures sdo formadas visando resultados em curto prazo ou
muito especificos, como o desenvolvimento de determinado projeto ou lograr
determinado objetivo, enquanto existem joint ventures que nao estabelecem limites
temporais em seu contrato e/ou vinculo societario (CARVALHO, 2009).

A classificacdo entre transitério ou permanente independe da formacédo de



19

uma nova personalidade juridica, isto € tanto corporate joint ventures quanto non
corporate joint venture, podem ser transitérias ou permanentes (BASSO, 2002)
Como exemplos de joint ventures transitorias, podemos mencionar as
sociedade em conta de participacdo e 0s consorcios e como exemplo de joint
venture permanente, podemos mencionar a filial comum internacional (BASSO,

2002).

2.1.6 Legislacdo no Brasil relativa a Joint Ventures

No Brasil, tal qual na América Latina como um todo, ndo existe uma definicdo
legal referente a figura e a estrutura da joint venture, de qualquer forma, essa
definicdo ndo é necessaria se consideramos a no¢do econémica e empresarial. De
toda forma, o direito brasileiro das sociedades por a¢gdes fornece quadros e institutos
necessarios para que seja possivel a contratacdo e o funcionamento de
empreendimentos comuns (BASSO, 2002).

De acordo com Basso, 2002, p. 69: “Os recursos legislativos disponiveis no
direito societario brasileiro, para os casos de corporate joint venture, e no direito
obrigacional, para os casos de non corporate joint venture, sdo, a Nnosso ver,

suficientes.”.

2.1.6.1 Corporate Joint ventures no Brasil

No Brasil ndo existe distincdo entre empresas brasileiras e estrangeiras,
sendo consideradas como empresas brasileiras aquelas que possuem sede no

Brasil (BASSO, 2002).
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Nessa modalidade de joint venture, a pessoa juridica deve apresentar um dos
tipos societarios admitidos no Brasil, entre os quais se destacam a sociedade de
responsabilidade limitada (Ltda.), a sociedade anénima (S.A.) e, ainda, com menor
importancia, as sociedade em nome coletivo, as sociedades em comandita simples,
e as sociedades de capital e induUstria; sendo mais comuns as sociedades limitada e
anbnima por preservarem, o tanto quanto possivel, de forma mais efetiva o

patrimdnio individual dos empreendedores (BASSO, 2002).

2.1.6.2 Consobrcios

No Brasil, 0s consorcios representam uma modalidade técnica de
concentracdo de empresas, na qual as empresas participantes assumem atividades
e obrigacdes que isoladamente ndo seriam capazes de assumir, ndo existindo
qualquer restricdo a participacdo de empresa estrangeira em consorcios sendo
apenas obrigatério que a lideranca do consércio seja de uma empresa brasileira,
conforme estabelecido o art. 33, 8§1°, da Lei n° 8.666/93 (BASSO, 2002).

No que tange o consorcio, mais especificamente, no Brasil, existe uma
regulamentacdo especifica na Lei n° 6.404/76 em seu Capitulo XXII, que dispbe
sobre sociedade por a¢des e representa uma modalidade de associacdo empresarial
contratual (equivalente a non corporate joint venture); ainda sobre os consorcios, o
art. 278, 81°, da Lei das S.A., estabelece que o consorcio ndo possui personalidade
juridica, permitindo que as partes convencionem o regime de responsabilidade
perante terceiros e que a solidariedade entre os participantes sO exista quando for

estipulada (BASSO, 2002).
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2.2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NAS JOINT VENTURES

Com a formagdo de joint ventures entre empresas, € comum, esperado e
desejado, na maior parte das vezes, que ocorra a transferéncia de tecnoldgica entre
0S co-ventures, isto é, entre os participantes, referente a tecnologia necesséria e
utilizada para lograr o objetivo que levou a formacgéo da joint venture em questao.

Nesse sentido, existem diversas formas de transferéncia de tecnologia, entre
as principais, figuram a transferéncia de tecnologia por meio de contratos de cessao
ou licenca de patentes, a transferéncia de know-how, a assisténcia técnica, a
formacdo de pessoal, além dos equipamentos e unidades industriais construidas

através da formacdao da joint venture (BASSO, 2002). A mesma autora, defende que:

Essas operacbes podem dar-se separadamente ou combinadas entre si,
conforme as necessidades da parte que recebe a tecnologia, de modo que
possa absorver efetivamente os conhecimentos transmitidos, ou conforme o
produto que resultara da exploracdo desses conhecimentos. (BASSO, 2002,
p. 82)

Ainda que exista a no¢édo da importancia da transferéncia de tecnologia na formacéo
de joint ventures, sobretudo no que diz respeito aos ativos de propriedade intelectual
e, ainda mais especificamente, no que tange os ativos de propriedade industrial.
Logo, ndo existe nenhum tipo de sistematizacdo das precaucdes a serem adotadas
pelos co-ventures (participantes) de cada modalidade de joint-venture com relacdo
aos ativos relacionados as marcas e as patentes. Assim sendo, o presente trabalho
tem como objetivo sistematizar quais as preocupacdes e obrigacdes contratuais,
tanto em corporate quanto em non corporate joint ventures, devem existir para
garantir que os co-ventures (participantes) assegurem a sua parcela da utilizacdo e

na propriedade/titularidade dos ativos intangiveis de propriedade industrial.
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3 INOVACAO, PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TRANFERENCIA DE
TECNOLOGIA, ESTRATEGIAS DE APROPRIABILIDADE E A DINAMICA

SETORIAL FARMACEUTICA.

3.1 INOVACAO

A inovagcdo tecnologica € uma ferramenta importantissima para a
produtividade e competitividade das organizagdes, assim como para a alavancagem
do desenvolvimento econdmico de regides e paises, sendo que o desenvolvimento é
constituido justamente do processo qualitativo de transformacdo da estrutura
produtiva para incorporacdo de novos produtos e processos e do uso de informagéo
e conhecimento, capazes de agregar valor a producdo. (TIGRE, 2006) Por conta

disso, de acordo com Tigre, 2006:

Do ponto de vista empresarial, as empresas mais dinamicas e rentaveis do
mundo sdo justamente aquelas mais inovadoras que, em vez de competir
em mercados saturados pela concorréncia, criam seus préprios nichos e
usufruem de monopdlios temporarios por meio de patentes e segredo
industrial. (TIGRE, 2006, Introducéo, p.I)

O Manual de Oslo, desenvolvido pela Organizacdo para a Cooperacdo e
Desenvolvimento Econdémico (OCDE), € considerado como a principal referéncia
conceitual e metodolégica para o estudo do processo de inovacao (TIGRE, 2006). O
manual de Oslo € uma proposta de diretrizes para a coleta e interpretacdo dos
dados sobre inovacgao tecnoldgica (MANUAL DE OSLO, 2005).

O Manual de Oslo apresenta quatro areas de inovacao: produto, processo,
marketing e organizacdo (MANUAL DE OSLO, 2005).

Sobre a inovagao, o Manual de Oslo define:
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“Uma inovacgao é a implementagédo de um produto (bem ou servigo) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas praticas de negdcios, na
organizacao do local de trabalho ou nas relagbes externas.” (MANUAL DE
OSLO, 2005, p. 55)

Quanto as atividades de inovagédo, o Manual de Oslo define:

O Manual de

“‘As atividades de inovacdo sdo etapas cientificas, tecnoldgicas,
organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir,
a implementacdo de inovacdes. Algumas atividades de inovacdo sdo em si
inovadoras, outras ndo sdo atividades novas mas s80 necessarias para a
implementacéo de inovagbes. As atividades de inovacdo também inserem a
P&D que nado esta diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma
inovacéo especifica.”(MANUAL DE OSLO, 2005, p. 55)

Oslo, 2005, define as quatro areas da inovacao da seguinte

"Uma inovacdo de produto é a introdu¢do de um bem ou servico novo ou
significativamente melhorado no que concerne a suas caracteristicas ou
usos previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificacdes
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de
uso ou outras caracteristicas funcionais." (Manual de Oslo, 2005, p. 57)

"Uma inovagdo de processo é a implementagdo de um método de
producdo ou distribuicdo novo ou significativamente melhorado. Incluem-se
mudancas significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. "
(Manual de Oslo, 2005, p. 58)

"Uma inovacdo de marketing € a implementagdo de um novo método de
marketing com mudancgas significativas na concepg¢éo do produto ou em sua
embalagem, no posicionamento do produto, em sua promoc¢do ou nha
fixacéo de precos.” (Manual de Oslo, 2005, p. 59)

"Uma inovagdo organizacional é a implementagdo de um novo método
organizacional nas préaticas de negdcios da empresa, na organizagcao do
seu local de trabalho ou em suas rela¢des externas." (Manual de Oslo,
2005, p. 61)

E importante ressaltar que uma inovacdo tem que ser implementada, isto €,

tem que ser introduzido no mercado, no caso de inovacdo de produto, ou

efetivamente utilizado nas operacdes da empresa, no caso de inovacbes de
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processo, marketing, e métodos organizacionais; também € importante mencionar
que, de acordo com o Manual de Oslo, 2005: "... uma inovagédo pode consistir na
implementacdo de uma Unica mudanca significativa, ou em uma série de pequenas
mudancgas incrementais que podem, juntas, constituir uma mudanca significativa"

(Manual de Oslo, 2005, p. 56)

De acordo com a publicacdo PINTEC? (2000):

As atividades que as empresas empreendem para inovar sao de 2
tipos: Pesquisa e Desenvolvimento — P&D (pesquisa basica, aplicada
ou desenvolvimento experimental); outras atividades néo
relacionadas com P&D, envolvendo aquisicdo de bem, servigcos e
conhecimento externo). (PINTEC, 2000, p.17)

E importante ressaltar a condi¢do sui generis do Brasil quanto & Inovacéo,

muito bem relata pelo renomado académico Tigre, em 2006:

O Brasil tem a contradi¢cdo de apresentar caracteristicas tecnoldgicas tipicas
de paises em desenvolvimento, a exemplo da pouca escolaridade da for¢ca
de trabalho e da baixa intensidade tecnoldgica de grande parte da atividade
econbmica e, por outro lado, reunir comprovada capacitacdo para
desenvolver e utilizar tecnologias avancadas em varias éareas do
conhecimento. Isto coloca o pais em uma situagdo sui generis para o
enquadramento em modelos analiticos sobre inovagdo... (TIGRE, 2006,
Introducéo, p.XIII)

Existem empresas, que, mesmo sendo melhores no que diz respeito a
inovacdo, acabam nédo tendo sucesso e podem, inclusive, ndo permanecer no
mercado por conta de baixa capacidade de producédo e de outras necessidades
relacionadas ao produto, sendo, portanto, a propriedade sobre esses ativos

complementares. O dito efeito ocorre especialmente no que tange aos ativos

2 PINTEC —Pesquisa de Inovacéao realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE)
com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacao, com objetivo de construir indicadores setoriais nacionais de inovacdo das empresas
brasileiras (Fonte: http://www.pintec.ibge.gov.br/)
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especializados ou co-especializados, que auxiliam na definicho de quem ganha e
guem perde no mercado a partir de determinada inovacao (TEECE, 1986).

Essa clara referéncia aos ativos complementares (complementary assets),
necessarios para o sucesso da inovacao, que pode ser considerada como uma das
motivagbes para a formacdo das joint ventures, com intuito de somar vocagoes,
como por exemplo, a vocagdo inovadora de uma empresa com uma empresa que
possua vocacdo para os ativos complementares. O referido trabalho de Teece
provoca a reflexdo acerca de todos os ativos que se relacionam com a inovagao
propriamente dita e que devem funcionar para que as empresas inovadoras tenham

o retorno adequado a inovacéao realizada.

3.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com Jodo da Gama Cerqueira, em seu livro Tratado da
Propriedade Industrial Volume | - Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos

- revisado em 2010 por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa,

O poder e a inteligéncia do homem e a atividade da sua imaginacéo
criadora manifestam-se no dominio das artes e das ciéncias, como no
campo da técnica e das industrias, em obras de varios géneros, que
encontram protecdo na lei e constituem origem de variadas relag6es
juridicas.

O autor de trabalhos literarios ou de obras de arte, 0 compositor de
pecas musicais, 0 sabio que escreve sobre assuntos cientificos ou se
entrega a investigacdes da mesma natureza, o inventor de novos produtos
ou novos processos e aplicagGes industriais, o artifice que cria novas
formas para o embelezamento dos produtos da indistria, assim como o
escritor, o professor, o jornalista, o orador, o pregador, 0s que exercem
profisses liberais, todos, enfim, que se dedicam a qualquer atividade
intelectual, adquirem direito exclusivo sobre suas producdes,
independentemente do maior ou menor valor artistico, cientifico ou industrial
gue apresentem ou do modo de sua reproducédo. Em virtude dessa direito,
podem, sob o amparo da lei, publicar, reproduzir e explorar suas obras e
produgbes, assim como defendé-las de contrafa¢des, auferindo os
proventos materiais que forem suscetiveis de produzir, além do renome
pessoal que delas retiram. Ao autor podera bastar a satisfacdo de sua
vocagdo artistica, de sua curiosidade cientifica ou de seu espirito inventivo,
ou o renome, a fama, a celebridade que lhe vier da obra realizada. Mas o
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direito assegura-lhe a parte a essa satisfagdo moral ou subjetiva, o proveito
material, consistente no resultado pecuniario que possa colher do seu
trabalho.

Ao_conjunto desses direitos resultantes das concepcdes da
inteligéncia e do trabalho intelectual, encarados principalmente sob o
aspecto do proveito material que deles possa resultar, costuma-se dar
a__denominacdo genérica _de propriedade _intelectual, ou as
denominacdes equivalentes... (CERQUEIRA, revisado por SILVEIRA e
BARBOSA, 2010, p. 33) (grifos da autora)

Para a Convencédo da Organizacdo Mundial da Propriedade Industrial (OMPI),
também conhecida como World Intellectual Property Organization (WIPO), sua

nomenclatura em inglés, a propriedade intelectual é definida da seguinte forma:

A Convencdo da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos
direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as
interpretacées dos artistas _intérpretes e as execucdes dos artistas
executantes, aos fonogramas e as emissdes de radiodifusédo, as
invencOes em todos os dominios da atividade humana, as descobertas
cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais,
comerciais _e de servico, bem como as firmas comerciais_e
denominacfes comerciais, a protecdo contra a concorréncia desleal e
todos os outros direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios
industrial, cientifico, literario e artistico. (CONVENCAO DA OMPI apud
BARBOSA, 2002, p. 1)(grifos da autora)

7

A propriedade intelectual € regulamentada por diversos acordos
internacionais, que comecaram a ser desenvolvidos a partir da Convencéao da Uniéo
de Paris e da Convencdo da Unido de Berna, ocorridas em 1983 (TIGRE, 2006).
Ambas figuram como marcos regulatérios fundamentais na Propriedade Intelectual e
seus principios séo até hoje seguidos e respeitados pelos paises membros, tendo
servido como base para diversos acordos internacionais posteriores.

Na década de 80, a Rodada do Uruguai do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT) culminou em um importante acordo relativo a propriedade
intelectual, que é o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comeércio, ou, em inglés, Trade Related Aspects of
Intellectual Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS), que segundo

alguns autores foi motivado pela industria farmacéutica transnacional, que objetivava
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garantir que todos os paises membros da OMC fossem obrigados a conceder
patentes para produtos e processos farmacéuticos (CHAVES et. al, 2007) . O
referido acordo compatibiliza/harmoniza entre os seus signatarios uma série de
regras na area de copyright, marcas, patentes, desenhos industriais, topografias de
circuitos integrados e concorréncia desleal (TIGRE, 2006). A referida harmonizacao
de regras é de fundamental importancia no mundo globalizado, de qualquer forma, a
autonomia de cada pais é garantida, uma vez que o acordo em questdo nao
apresenta, via de regra, normas fixas ou inflexiveis.

E valido ressaltar que atualmente a OMPI é a responsavel pela promocéo da
protecdo dos direitos de propriedade intelectual no mundo através da cooperacgao
entre os paises e da administracdo dos tratados internacionais concernentes a

propriedade intelectual (WIPO).

3.3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

No Brasil, a propriedade industrial € atualmente regulamentada pela Lei n°
9.279 de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI),
que regula os direitos e as obrigacdes relativas a propriedade industrial através: da
concessao de patentes de invencao e modelo de utilidade, da concessao de registro
de desenho industrial; da concessdo de registro de marca; da repressao as falsas
indicacOes geograficas; e da repressdo a concorréncia desleal (Lei 9.279/96, Art. 1°
e Art. 2°).

E importante ressaltar que, de acordo com o Art.5° da Lei 9.279/96, os direitos
de propriedade industrial sdo considerados bens modveis. Portanto, integra o

patriménio de seus titulares, constituindo-se em elementos do fundo de comércio
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das pessoas, e, dessa forma, podem ser utilizados como garantias de empréstimos
ou ainda na formacdo de capital social de uma empresa (IDS - INSTITUTO
DANNEMANN SIEMSEN, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, 2005).

Vale ressaltar que os direitos relativos a propriedade industrial
regulamentados pela Lei 9.279/96 — patentes de invencéo, patentes de modelo de
utilidade, desenhos industriais, marcas e indicacées geograficas — constituem-se em
sistemas atributivos de direito. Dessa forma, é necessario que o governo brasileiro
através de uma autarquia federal, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), conceda os referidos direitos aos titulares. Assim, os direitos envolvidos néao
nascem com a obra/invencdo/produto e sim a partir da concessao do direito pelo
governo, diferente do que ocorre com alguns direitos de propriedade intelectual,
relacionados as obras de direito autoral, na qual o direito nasce juntamente com a
realizacdo da obra.

Conforme a taxonomia setorial proposta por PAVITT em 1984 na qual as
industrias dividem-se em trés grupos principais - dominados pelos fornecedores
(“supplier dominated”), intensivo em producao (“production intensive”) e baseados
em ciéncia (“science based”) — sustenta que apenas 0s setores intensivos em
producdo devem utilizar o desenho industrial como meio de apropriabilidade da
inovagdo e que as industrias dominadas pelos fornecedores devem possuir uma
preocupacdo com a concepc¢ao estética do produto, ndo mencionando a utilizacéao
do desenho industrial para os setores baseados em ciéncia (PAVITT, 1984). Nesse
sentido, € valido ressaltar que nao foi discutida a questdo dos desenhos industriais
no presente trabalho, por ndo ser a modalidade de protecdo mais relevante para o
tema inovagdo na Industria Farmacéutica, tendo em vista que a caracteristica

principal desse segmento é ser baseado em ciéncia.
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3.3.1 Marcas

Desde a Antiguidade o homem utiliza sinais distintivos para marcar seus
bens, sendo que nos primoérdios da histéria ja existia uma relacdo entre a marcacao
e a propriedade, como nas marcacdes feitas a bois pertencentes a um rebanho (IDS
- INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial,
2005). Outros sinais, como marcacfes em porcelanas chinesas denominavam qual a
dinastia dominante na ocasido da execucdo da obra e, ainda, na Grécia Antiga e
Roma, existiam sinais para identificacdo do autor de obras ceramicas (IDS -
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial,
2005).

No atual ordenamento juridico brasileiro, de acordo com o Art. 122 da Lei

9.279/96: sdo suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente

perceptiveis, ndo compreendidos nas proibicdes legais. Tendo em vista esse
dispositivo legal, no Brasil, sdo permitidos apenas registros marcarios referentes a
sinais que possam ser distinguiveis entre si pelo critério visual, ndo sendo
permitidas, por exemplo, marcas olfativas ou auditivas, existentes no ordenamento
juridico de outros paises.

Em conformidade com Guia Basico de Marcas do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, no Brasil possuimos quatro formas de apresentacdo de
marcas: nominativa (sinal constituido apenas por palavras, ou combinacéo de letras
e/ou algarismos, sem apresentacgéo fantasiosa), mista (sinal que combina elementos
nominativos e figurativos), figurativa (sinal constituido por desenho, imagem, formas
fantasiosas em geral), e tridimensional (sinal constituido pela forma plastica distintiva
e necessariamente incomum do produto).

As marcas sao responsaveis por fornecer ao produto uma identidade,
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facilitando a identificacdo do mesmo pelo consumidor (TIGRE, 2006).

Ainda na Lei 9.279/96, o Art. 123, dispde sobre a existéncia de trés tipos de
marca: marca de produto ou servico, marca de certificacdo e marca coletiva. A
marca de produto ou servico ter por finalidade distinguir produto ou servico de outro
gue seja idéntico, semelhante ou afim e apresente origem diversa; a marca de
certificacdo é usada para atestar que um produto ou servico esta conforme em
relacdo a normas ou especificacfes técnicas quanto a qualidade, natureza, material
utilizado e metodologia empregada; a marca coletiva identifica produtos ou servicos
provenientes de membros de uma determinada entidade (Lei 9.279/96, Art. 123).

Entre as proibicdes legais no que tange o registro de marca no Brasil

(elencadas pela Lei 9.279/96, no seu Art. 124), temos:

Art. 124. Ndo séo registraveis como marca:

| - bras@o, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e
monumento oficiais, publicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais,
bem como a respectiva designacéo, figura ou imitacao;

Il - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;

Il - expressdo, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrario a
moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas
ou atente contra liberdade de consciéncia, crenga, culto religioso ou idéia e
sentimento dignos de respeito e veneracao;

IV - designacdo ou sigla de entidade ou 6rgédo publico, quando nao
requerido o registro pela prépria entidade ou érgéo publico;

V - reproducdo ou imitacao de elemento caracteristico ou diferenciador
de titulo de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetivel
de causar confusdo ou associacdo com estes sinais distintivos;

VI - sinal de carater genérico, necessario, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relacdo com o produto ou servico a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
caracteristica do produto ou servico, quanto a natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade e época de producdo ou de prestacdo do servico,
salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

VIl - sinal ou expressdo empregada apenas como meio de
propaganda;

VIII - cores e suas denominagfes, salvo se dispostas ou combinadas
de modo peculiar e distintivo;

IX - indicagdo geografica, sua imitagdo suscetivel de causar confusao
ou sinal que possa falsamente induzir indicagdo geogréfica;

X - sinal que induza a falsa indicacdo quanto a origem, procedéncia,
natureza, qualidade ou utilidade do produto ou servico a que a marca se
destina;

Xl - reproducdo ou imitacdo de cunho oficial, regularmente adotada
para garantia de padrdo de qualquer género ou natureza;
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XIl - reprodugéo ou imitacdo de sinal que tenha sido registrado como
marca coletiva ou de certificagdo por terceiro, observado o disposto no art.
154;

XIll - nome, prémio ou simbolo de evento esportivo, artistico, cultural,
social, politico, econémico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido,
bem como a imitacdo suscetivel de criar confusdo, salvo quando
autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;

XIV - reproducdo ou imitacdo de titulo, apdlice, moeda e cédula da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territérios, dos Municipios, ou
de pais;

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de familia ou patronimico e
imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;

XVI - pseudbnimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artistico
singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou
sucessores;

XVII - obra literaria, artistica ou cientifica, assim como os titulos que
estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetiveis de causar
confuséo ou associacgdo, salvo com consentimento do autor ou titular;

XVIII - termo técnico usado na inddstria, na ciéncia e na arte, que
tenha relagéo com o produto ou servigo a distinguir;

XIX - reprodugdo ou imitagdo, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto
ou servico idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associa¢cdo com marca alheia;

XX - dualidade de marcas de um s@ titular para 0 mesmo produto ou
servico, salvo quando, no caso de marcas de mesma nhatureza, se
revestirem de suficiente forma distintiva;

XXI - a forma necessdaria, comum ou vulgar do produto ou de
acondicionamento, ou, ainda, aquela que ndo possa ser dissociada de efeito
técnico;

XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de
terceiro; e

XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente ndo poderia desconhecer em razdo de sua
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em territério nacional ou
em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou
servigo idéntico, semelhante ou afim, suscetivel de causar confusdo ou
associagdo com aquela marca alheia.

Quanto aos direitos sobre a marca, o Art. 129 da Lei 9.279/96 estabelece que
a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, constituindo
um sistema atributivo de direito, sendo assegurado ao seu titular seu uso exclusivo
em todo o territério nacional (Lei 9.279/96). J& o Art. 130 do mesmo dispositivo legal,
estabelece que o titular do registro marcario ou o depositante do pedido marcario
possui o direito de ceder o registro ou o pedido/registro marcario, licenciar seu uso, e
zelar pela sua integridade material ou reputacao.

E valido ressaltar que o Art. 132 estabelece algumas vedacgdes ao direito do
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titular da marca que precisam ser observadas:

Art. 132. O titular da marca ndo podera:

| - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos
qgue lhes sdo proprios, juntamente com a marca do produto, na sua
promocéao e comercializacéo;

Il - impedir que fabricantes de acessarios utilizem a marca para indicar
a destinacdo do produto, desde que obedecidas as praticas leais de
concorréncia;

[l - impedir a livre circula¢do de produto colocado no mercado interno,
por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 88§
3°e4°do art. 68; e

IV - impedir a cita¢géo da marca em discurso, obra cientifica ou literaria
ou qualquer outra publicacdo, desde que sem conotagdo comercial e sem
prejuizo para seu caréter distintivo.

Quanto aos requerentes do registro de marca existem algumas
especificidades elencadas nos Art. 128 da Lei 9.279/96, entre elas é de fundamental
importancia aquela que menciona que pessoas de direito privado s6 podem requerer
um registro marcario relativo a determinada atividade, caso a exercam efetiva e
licitamente.

As possibilidades de perda dos direitos do registro de marca estao elencadas
nos Art. 142 da Lei 9.279/96, que mencionam que O registro marcario pode se
extinguir por: expiragdo do prazo de vigéncia, renuncia total ou parcial, caducidade
ou por ndo observancia do art. 127, que se refere a apresentacdo de documento
prioritario. No que diz respeito a caducidade, é estabelecido no Art. 143 da Lei
9.279/96, que a mesma ocorrera, por requerimento de pessoa com legitimo
interesse, caso 0 uso da marca néo houver sido iniciado no Brasil em 5 (cinco) anos
da concessdo do registro marcario. Ademais, caso o uso da marca tenha sido
interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, incluindo a possibilidade da
marca ter sido usada com modificagdo que altere seu carater distintivo original,
também justificaria a caducidade.

Quanto aos direitos marcarios, € valido ressaltar que o registro pode ser
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considerado nulo quando concedido com infringéncia no disposto na Lei 9.279/96,
podendo ser a nulidade de carater administrativo no INPI, ou enquanto acao judicial
de nulidade, de acordo com o0s prazos estabelecidos em lei e a vontade do
proponente da nulidade.

O registro de marca pode ser cedido para outro titular, conforme os Art. 134 e
135 da Lei 9.279/96. Ressalvada a obrigatoriedade de abranger todos os registros
ou pedidos, em nome do cedente de marcas iguais ou semelhantes, relativas a
produto ou servi¢o idéntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos
registros ou arquivamento dos pedidos nao cedidos.

Cabe ressaltar que, em caso de corporate joint ventures que venham a
absorver parte do portfélio de produtos ja existentes das empresas que a geraram,
pode ser utilizado o instrumento de cesséo para a joint venture. Contudo ha que se
atentar para os riscos envolvidos nesse caso especifico, uma vez que, caso a joint
venture, seja dissolvida a titularidade estara em nome da joint venture, o que poderia
prejudicar a comercializagdo do produto sob a referida marca em questdo pela
empresa que anteriormente cedeu a marca para a joint venture.

Adicionalmente, ndo existe co-titularidade de marcas no Brasil. Portanto, se a
empresa que era detentora do produto e da respectiva marca optar por permanecer
produzindo e comercializando o produto sob aquela marca, ainda que a joint venture
venha produzir e comercializar o0 mesmo, ndo seria interessante a realizagdo da
cessdao, visto que a empresa perderia a titularidade da marca. Desta forma, seria
mais indicado licenciar o uso marcario para a joint venture formada.

O titular do registro marcario podera negociar licenca de uso, conforme os Art.
139, 140 e 141 da Lei 9.279/96, cujo teor estabelece que o contrato de licenca de

uso de marca nao prejudica o direito do titular do direito marcario de exercer controle
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efetivo sobre as especificacbes, natureza e qualidade dos produtos ou servicos,
ainda que o licenciado tenha direito de agir defesa da marca; e que o contrato de
licenca de uso de marca deve ser averbado perante o INPI para produzir efeitos
perante terceiros, requisito ndo necessario para validade de prova de uso.

Quanto a vigéncia da marca no Brasil, o registro de marca vigora por 10 (dez)
anos contados da data de concesséao de registro, prorrogavel por periodos iguais ou
sucessivos (Lei 9.279/96). Ou seja, diferente das patentes que possuem um prazo
determinado de vigéncia, o0s registros de marca podem ser mantidos por
determinado titular por tempo indeterminado, caso o mesmo realize as prorrogacdes
nos prazos estabelecidos.

Essa questdo da marca poder ser mantida indefinidamente € de fundamental
importancia para a industria farmacéutica, uma vez que quando determinada
indUstria possui uma patente de determinado produto farmacéutico inovador,
costuma dominar o mercado referente aquele produto por determinado periodo,
enquanto a patente esta vigente, pelo fato de ser a Unica empresa a fabricar ou
licenciar a fabricacdo daquele determinado produto. No entanto, quanto a patente
expira e 0s concorrentes passam a ter o direito de produzir e comercializar 0 mesmo
produto, a marca do produto da empresa inovadora ja é conhecido no mercado, por
ter ficado durante anos como unico produto existente. Sendo a marca daquele
produto mantida indefinidamente, ainda que existam muitas perdas financeiras com
aguele produto apds a expiracdo da patente pela existéncia da concorréncia, a
empresa inovadora é capaz de manter uma parcela de consumidores que confia na
marca que ja é conhecida.

Ainda sobre a fidelidade da clientela no que diz respeito as marcas

farmacéuticas, Denis Borges Barbosa (2003) menciona:
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E no setor farmacéutico que esta funcdo da marca melhor se revela: mais
de 40% das marcas hoje existentes estdo na classe de medicamentos e
similares. Nos EUA, para 700 medicamentos registrados, existem mais de
20.000 marcas, que desempenham importantissima funcéo de diferenciacéo
- muitas vezes artificial - de um produto clinicamente homogéneo. Na
promocédo de tais marcas, a inddstria mantém um nivel de investimento de
25% da receita bruta - uma das mais altas de todas as industrias (SELA,
1988:22). (SELA 1988:22 apud DENIS BORGES BARBOSA, 2003, p.699)

3.3.2 Patentes

A patente em seu conceito mais amplo é motivada como uma troca entre o
inventor e/ou titular de determinada invencéo, constituindo o interesse privado, e a
sociedade, constituindo o interesse publico.

Como dispde o artigo 42 da Lei 9.279/96, o titular da patente possui o direito
de excluir terceiros, que ndo tenham seu consentimento, de produzir, usar, colocar a
venda, vender ou importar produto objeto de patente ou processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. Assim, na medida em que o inventor e/ou
titular descrevem a sua invencdo de modo a ensinar a sociedade a reproduzi-la
recebem do Estado o privilégio de impedir terceiros de produzir, utilizar e
comercializar a invencdo ou produto decorrente dela por determinado periodo de
tempo. Contudo, este mesmo privilégio atribui ao detentor o dever de explorar o
objeto protegido pela patente sob pena de caducidade se ndo estiver disponivel no
mercado apos 5 anos da concessao.

No ordenamento juridico brasileiro, em face do disposto no art. 40 LPI, a
patente € o instrumento que confere ao seu titular, durante um periodo de tempo
determinado, o direito de excluir terceiros de realizar determinados atos que
envolvam o produto ou processo patenteado, sendo esse objeto patenteado
geralmente uma solucdo técnica alcancada para um problema previamente

existente.
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No entanto, existem vedacdes legais aos direitos do titular de uma patente,
dispostos no Art. 43 da Lei 9.279/96 (modificado pela Lei 10.196/01), como, por
exemplo: atos praticados por terceiros ndo autorizados em carater privado e sem
finalidade comercial, desde que ndo acarretem prejuizo ao interesse econémico ao
titular da patente; atos praticados por terceiros ndo autorizados com finalidade
experimental, isto é, em estudos ou pesquisas cientificas ou tecnolégicas;
preparacdo de medicamentos de acordo com a prescricdo médica para casos
individuais; atos praticados por terceiros ndo autorizados destinados exclusivamente
a producao de informacdes, dados e resultados de testes, visando a obtencao do
registro de comercializacéo, no Brasil ou em outro pais.

Na legislacao brasileira existem duas modalidades de patentes, patente de
invencdo e patente de modelo de utilidade, sendo que a primeira vigente por 20
(vinte) anos contados da data de depdsito e a segunda vigente por 15 (quinze) anos
contados da data de depdésito, ndo podendo o tempo de vigéncia ser inferior a 10
(dez) anos ou 7 (sete) anos, respectivamente (Lei 9.279/96).

Tendo em vista o ja discutido carater atributivo de direito das patentes, no
Brasil, a concessao de patentes € atribui¢cdo do INPI, uma autarquia federal.

De acordo com o disposto nos Artigos 8° e 9° da Lei 9.279/96,
respectivamente, € patenteavel a invencdo que atenda aos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplicagéo industrial. No que diz respeito ao modelo de utilidade
sera possivel conceder a protecdo ao objeto de uso pratico, ou parte deste,
suscetivel de aplicacdo industrial, que apresente nova forma ou disposicao,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricacéo.

Quanto ao requisito de novidade, o Art. 11 da Lei 9.279/96 estabelece que a
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invencdo e o modelo de utilidade s&o considerados novos quando nao
compreendidos no estado da técnica. Aponta-se como estado da técnica todo tipo
de material e informacé&o tornado acessivel ao publico antes da data de depdsito do
pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no
Brasil ou no exterior. Todavia ressalva-se o disposto no Art. 12 que se refere ao
Periodo de Graca, no Art. 16 que regula a Reivindicacao de Prioridade e no Art. 17
gue relacionado a Prioridade Unionista.

Quanto aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, os Art. 13 e 14 da
Lei 9.279/96, respectivamente, estabelecem que a invencao é dotada de atividade
inventiva sempre que ndo decorra de maneira evidente ou Obvia do estado da
técnica para um técnico no assunto; e que o modelo de utilidade é dotado de ato
inventivo sempre que ndo seja decorrente de maneira comum ou vulgar a partir do
estado da técnica para um técnico no assunto. O técnico no assunto ndo deve ser
considerado como um especialista no assunto e, sim, como um profissional com
conhecimentos medianos a respeito da matéria analisada (IDS - INSTITUTO
DANNEMANN SIEMSEN, Comentarios a Lei da Propriedade Industrial, 2005).

Quanto ao requisito de aplicacdo industrial, o Art. 15 da Lei 9.279/96
estabelece que tanto a invengcdo quanto o modelo de utilidade possuem aplicacéo
industrial se podem ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de industria. Este
artigo demonstra o termo “industrialmente” deve ser entendido em sentido mais
amplo, e nao restritivo, servindo, portanto, para qualquer ramo da atividade produtiva
(IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN, Comentarios a Lei da Propriedade
Industrial, 2005).

A concessao de uma patente apresenta ainda uma condi¢do, a suficiéncia

descritiva, descrita no Art. 24 da Lei 9.279/96, que dispde que o relatorio de um
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pedido de patente deve descrever a invencado clara e suficientemente de modo a
possibilitar a sua realizacdo por um técnico no assunto e indicar, quando for o caso,
a melhor forma de execucao.

A suficiéncia descritiva permite que a patente sirva a sua funcéo social, isto €,
permite que ocorra a troca entre a sociedade, que tera acesso a tecnologia
desenvolvida, e o inventor, que tera o direito patentario, caso seu pedido atenda aos
requisitos legais.

Quanto aos objetos ndo passiveis de protecdo por patentes, existem duas
categorias: 0s objetos que ndo sdo considerados como invencdo nem modelo de
utilidade (Art. 10 da Lei 9.279/96) e os objetos ndo patenteaveis (Art. 18 da Lei

9.279/96):

Art. 10. N&o se considera invencdo nem modelo de utilidade:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;

Il - concepgbes puramente abstratas;

[ll - esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,
financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizacao;

IV - as obras literarias, arquitetbnicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criagéo estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentacéo de informacdes;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatérios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagndstico, para aplicagdo no corpo humano ou animal;
e

IX -0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolégicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biologicos
naturais.

Art. 18. Nao sao patenteaveis:
| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranga, a
ordem e a saude publicas;

Il - as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
qualquer espécie, bem como a modificagdo de suas propriedades fisico-
guimicas e os respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando
resultantes de transformacéo do nucleo atbmico; e

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0sS microorganismos
transgénicos que atendam aos trés requisitos de patenteabilidade -
novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial - previstos no art. 8° e
gue ndo sejam mera descoberta.

Paragrafo Gnico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos
sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que
expressem, mediante intervencdo humana direta em sua composicdo
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genética, uma caracteristica normalmente nao alcancavel pela espécie em
condi¢des naturais.

7

Quanto aos direitos patentarios, é valido ressaltar que a patente pode ser
considerada nula quando concedida com infringéncia no disposto na Lei 9.279/96,
podendo ser a nulidade de carater administrativo (ocorre no INPI) ou enquanto acao
judicial de nulidade, de acordo com os prazos estabelecidos em lei e a vontade do
proponente da nulidade.

O requerente ou titular pode licenciar voluntariamente o pedido ou patente,
conforme o disposto nos Art. 61, 62 da Lei 9.279/96, sendo que o contrato deve ser
averbado no INPI para produzir direitos frente a terceiros, ndo sendo necessaria a
averbacdo para o efeito de validade de prova de uso. O artigo 63 do mesmo
dispositivo legal estabelece que o aperfeicoamento introduzido em patente
licenciada pertencera a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o
direito de preferéncia para seu licenciamento.

No caso de corporate joint ventures que venham a absorver parte do portfélio
de produtos ja existentes das empresas que a geraram, € importante que as
empresas tenham em mente que ao licenciarem determinada tecnologia para a joint
venture formada, podem estar sujeitas a aplicacdo do Art. 63 da Lei 9.279/96 e todas
as empresas envolvidas na joint venture, devem estar cientes que em caso de
melhoria/aperfeicoamento na tecnologia por parte do esfor¢o da joint venture seréo
da joint venture e ndo da empresa formadora que optou por licenciar a tecnologia a
joint venture.

Ainda no que diz respeito a titularidade, mais especificamente quanto a

licenciamento cruzado de patentes, o Art. 70 da Lei 9.279/96 menciona que:

Art. 70. A licenga compulséria sera ainda concedida quando,
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cumulativamente, se verificarem as seguintes hipéteses:

| - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em
relacdo a outra;

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso
técnico em relacdo a patente anterior; e

Il - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente
para exploracdo da patente anterior.

§ 1° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente
aguela cuja exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto
de patente anterior.

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo podera ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como
uma patente de produto podera ser dependente de patente de processo.

§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo tera direito a
licenga compulsoéria cruzada da patente dependente.

Dessa forma, nas joint ventures onde ocorre transferéncia de tecnologia e
transmissao de know-how a partir dos conhecimentos provenientes das empresas
formadoras, € valido mencionar que as empresas envolvidas devem estar cientes
sobre o licenciamento cruzado de patentes. Dessa forma, quando se tratar de uma
tecnologia desenvolvida pela joint venture em situacédo de dependéncia em relacédo a
patente anterior de titularidade de uma das empresas que se envolveram na
formacdo das joint venture, tanto a empresa detentora da patente anterior quanto a
joint venture responsavel pelo desenvolvimento da nova tecnologia
baseada/dependente na tecnologia anterior terdo direito ao licenciamento cruzado
referente a tecnologia anterior e a nova tecnologia dependente, respectivamente.

Existe ainda a possibilidade de licenciamento compulsério de patente,

conforme o disposto nos Art. 68 -71 da Lei 9.279/96:

Art. 68. O titular ficara sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente
se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela
praticar abuso de poder econémico, comprovado nos termos da lei, por
decis&o administrativa ou judicial.

§ 1° Ensejam, igualmente, licen¢a compulsoria:

| - a ndo _exploracdo do objeto da patente no territério brasileiro
por falta de fabricacdo ou fabricacdo incompleta do produto, ou, ainda,
a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de
inviabilidade econémica, quando sera admitida a importacéo; ou

Il - a comercializacdo que néo satisfizer &s necessidades do
mercado.

8§ 2° A licenca sO podera ser requerida por pessoa com legitimo
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interesse e que tenha capacidade técnica e econdmica para realizar a
exploragdo eficiente do objeto da patente, que devera destinar-se,
predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a
excepcionalidade prevista no inciso | do paragrafo anterior.

§ 3° No caso de a licenca compulséria ser concedida em razéo de
abuso de poder econémico, ao licenciado, que propde fabricacao local, sera
garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder a
importacdo do objeto da licenca, desde que tenha sido colocado no
mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 4° No caso de importacdo para exploracéo de patente e no caso da
importacdo prevista no paragrafo anterior, serd igualmente admitida a
importacéo por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de
processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.

§ 5° A licenca compulsdria de que trata o § 1° somente sera requerida
apos decorridos 3 (trés) anos da concessao da patente.(grifos da autora)

Art. 69. A licenga compulséria ndo serd concedida se, a data do
requerimento, o titular:

| - justificar o desuso por razdes legitimas;

Il - comprovar a realizacdo de sérios e efetivos preparativos para a
exploracao; ou

Il - justificar a falta de fabricacdo ou comercializacdo por obstaculo de
ordem legal.

Art. 70. A licenca compulsdria serd ainda concedida quando,
cumulativamente, se verificarem as seguintes hip6teses:

| - ficar caracterizada situacdo de dependéncia de uma patente em
relacdo a outra;

Il - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso
técnico em relagdo a patente anterior; e

Il - o titular ndo realizar acordo com o titular da patente dependente
para exploracdo da patente anterior.

§ 1° Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela
cuja exploracdo depende obrigatoriamente da utilizacdo do objeto de
patente anterior.

§ 2° Para efeito deste artigo, uma patente de processo podera ser
considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma
patente de produto podera ser dependente de patente de processo.

§ 3° O titular da patente licenciada na forma deste artigo tera direito a
licenga compulsoria cruzada da patente dependente.

Art. 71. Nos casos de emergéncia nacional ou interesse publico,
declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da
patente ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade, podera ser
concedida, de oficio, licenca compulséria, temporaria e ndo _exclusiva,
para a exploracdo da patente, sem prejuizo dos direitos do respectivo
titular. (grifos da autora)

Paragrafo Unico. O ato de concessdo da licenca estabelecera seu
prazo de vigéncia e a possibilidade de prorrogacéo.

Existe também a possibilidade de cessao total ou parcial do pedido de patente
ou da patente, ambos de conteudo indivisivel, conforme o Art. 58 da Lei 9.279/96. A
patente diferente do registro marcario, admite a existéncia de mais de um titular,

guando se trata de uma patente, ou requerente, quando se trata de um pedido de
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patente, apresentando mais uma possibilidade no caso da administracdo de ativos
patentérios quando se trata da formacao de joint venture. No que tange as corporate
joint ventures, por exemplo, pode ocorrer cessdo parcial de pedido de patente ou da
patente de uma das empresas formadoras da joint venture para a joint venture
formada nas propor¢cdes convencionadas entre as partes. Assim, ndo havera
necessidade da empresa originalmente titular/requerente do direito patentario se
abster da titularidade de uma patente que sera produzida e/ou comercializada pela
joint venture.

O Art. 78 da Lei 9.279/96 estabelece as ocasifes nas quais a patente se
extingue, isto é, as situagcdes em que 0 objeto da patente cai em dominio publico:
expiracdo do prazo de vigéncia; renuncia do titular; caducidade; e falta de
pagamento de retribuicdo anual, sendo caduca a patente - de oficio, isto €,
instaurada pelo proprio INPI ou através de requerimento realizado por terceiro
interessado — se decorridos 2 (dois) anos da concessdo da primeira licenca
compulséria e nao tiverem sido sanados o abuso ou desuso da patente, em

auséncia de motivos justificaveis, conforme estabelecido no Art. 80 da Lei 9.279/96.

3.4 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A transferéncia de tecnologia € um processo de transferéncia/transmisséo de
conhecimentos que inclui contratos de assisténcia técnica, obtencdo de licencas
para fabricacdo de produtos ja comercializados por outras empresas e licengas para
utilizacdo de marcas registradas, aléem da aquisicdo de servicos técnicos e de
engenharia (TIGRE, 2006). Adicionalmente, podemos mencionar a obtengdo de
licencas referentes a produtos patenteados ou em processo de patenteamento.

Através da compra de uma tecnologia mais avancada, uma empresa pode ter
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um avanco tecnolégico em processos ou produtos, no entanto, se ndo houver um
esforco no sentido de aperfeicoar a tecnologia comprada, o ganho advindo da
aguisicdo sera estatico, uma vez que nao serdo produzidas melhorias na
produtividade visto que a empresa ndo envidou esforcos para aperfeicoar a
tecnologia. (TIGRE, 2006).

A transferéncia de tecnologia € de fundamental importancia para gestdo do
portfélio de marcas e patentes das empresas envolvidas na formacdo de joint
ventures. O dito mecanismo pode ser utilizado pelas empresas originarias em
relacdo a joint venture formada, caso desejem que a nova joint venture assuma a
producdo/execucdo de produtos ou processos realizados pelas empresas
formadoras ou ainda, caso desejem comprar portfélios de tecnologias que ndao eram
utilizadas nas empresas formadoras, mas que pretendem utilizar na empresa
formada. Esse Ultimo caso pode ser fundamental para 0os casos em que a joint
venture formada foi criada para a atuacdo em uma area ou frente diferente da area
de atuacdo das empresas que a formaram ou para o desenvolvimento de uma

habilidade e/ou competéncia das quais ndo sejam detentoras.

3.5 ESTRATEGIAS DE APROPRIABILIDADE NO SETOR FARMACEUTICO

O sistema de propriedade intelectual € um mecanismo de garantia de direitos
e de estimulo aos investimentos e apresenta uma série de ferramentas - como as
patentes, marcas, direitos autorais, protecdo de cultivares e segredos industriais -
para apropriacao, protecdo, gestdo e valorizagcdo econdmica de ativos intangiveis.
Ferramentas essas que serdo escolhidas de acordo com a natureza e tipo de
tecnologia e, ainda, pela decisdo de investimento das empresas (BUAINAIN e

CARVALHO, 2000). Ainda sobre esse tema, Tigre, 2006, defende que:
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O valor de determinada tecnologia geralmente depende das condi¢cdes de
apropriabilidade, ou seja, da possibilidade do inventor ou inovador manter o
controle monopolista sobre a tecnologia em um determinado periodo de
tempo. Tal controle geralmente é exercido através da propriedade
intelectual sobre bens imateriais, por meio de patentes. Em alguns casos a
tecnologia ndo é patenteavel e a protecdo é mantida por segredo industrial.
(TIGRE, 2006, P. 112)

Outro fator determinante na escolha de quais ferramentas do sistema de
propriedade intelectual devem ser utilizadas é a dindmica setorial do ambiente no
qgual determinada firma esta inserida, ou seja, qual € o tipo de setor analisado. A
Indastria Farmacéutica, por exemplo, € um setor baseado em ciéncia (setor intensivo
em conhecimento). Esse tipo setor é caracterizado pelas suas fontes principais de
tecnologia: P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e a ciéncia produzida nas
universidades (relacdo firma-universidade); e por seus meios de apropriacao
principais: know-how obtido através de investimentos em P&D, patentes, know-how
de processos e pelo aprendizado dinamico da economia (PAVITT, 1984).

Ainda nesse ambito, estudos mostram que as patentes sdo mais importantes
para a industria farmacéutica na apropriacdo dos beneficios da inovacdo se
comparadas a outras industrias de alta tecnologia (BINNS E DRISCOLL, 1998;
BUAINAIN E CARVALHO, 2000; ALBUQUERQUE, 2000 apud JANNUZZI e
VASCONCELOS e SOUZA, 2008). Ou seja, a industria farmacéutica utiliza-se do
sistema de propriedade intelectual, sobretudo do sistema patentario, para proteger e

difundir a tecnologia produzida.

3.6 REGIME DE APROPRIABILIDADE

A apropriagdo, protecdo, gestdo e valorizagdo econdmica dos ativos

intangiveis - passiveis ou ndo de protecdo juridica - possuem atualmente uma
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dimenséo estratégica para as firmas e constituem vantagens competitivas para as
mesmas. As funcdes dessas vantagens competitivas alcancadas inicialmente pela
apropriacdo e posteriormente pela protecdo, gestdo e valorizacdo econdémica dos
ativos intangiveis séo relativas a garantia de direitos, ao retorno financeiro, e ao
estimulo para o investimento (BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

E a articulag&o entre os ativos intangiveis passiveis de protecdo legal e entre
0s ativos intangiveis ndo passiveis de protecdo legal que condiciona a apropriacéo e
a gestao eficiente desses ativos (TEECE, 1986; BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Os regimes de apropriabilidade, no que se referem a apropriacdo dos ativos
intangiveis (obtidos através do processo inovativo), sdo um importante fator para a
compreensdao do nivel de protecdo de determinado ativo intangivel e,
consequentemente, de como ocorre o retorno financeiro para uma firma inovadora
(TEECE, 1986).

De acordo com Teece o regime de apropriabilidade € definido como:

“O regime de apropriabilidade se refere aos fatores ambientais, excluindo a
empresa e a estrutura de Mercado, que governam a habilidade dos
inovadores a capturar os lucros gerados pela inovacédo. As dimensdes mais
importantes de tal sistema s&o a natureza da tecnologia, e a eficicia dos
mecanismos de protecdo legal.” (Teece, 1986, p. 287) (traducédo livre da
autora)

A partir dessa definicdo, podemos perceber que o regime de apropriabilidade
governa a habilidade da firma inovadora de capturar os lucros gerados pela sua
inovagao, ou seja, o regime de apropriabilidade € um dos fatores determinantes do
retorno financeiro a partir de uma inovacdo. Além do regime de apropriabilidade,
podemos ressaltar, enquanto determinante da habilidade de captacao dos lucros da
inovacgao, a estratégia de negdcios da firma inovadora (TEECE, 1986).

Sao fatores determinantes para a classificacdo dos regimes de
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apropriabilidade: o ambiente de propriedade intelectual no qual opera determinada
firma, a natureza da tecnologia do setor na qual se insere determinada firma e a
eficacia do sistema legal para determinar e proteger a inovacdo. Em uma
classificacdo simples, podemos dividir os regimes de apropriabilidade em fortes, nos
quais a tecnologia € relativamente facil de proteger, ou fracos, nos quais a
tecnologia € de dificil protecdo (TEECE, 1986).

O regime de apropriabilidade pode ser considerado como forte (“tight
appropriability regimes”) quando o inovador possui uma patente robusta e,
preferencialmente, com amplo escopo de protecdo ou uma protecado por copyright,
ou uma situacdo na qual o segredo de negécios efetivamente nega o acesso do
imitador ao conhecimento relevante de acordo com a natureza do produto. Nesse
caso, o inovador tem grandes chances de transformar a sua inovacdo em valor de
mercado por algum tempo. Nao obstante, um regime de apropriabilidade forte é a
excegdo a regra e, dessa forma, na maioria das vezes, como se tem um regime de
apropriabilidade fraco, os inovadores devem focar ainda mais em estratégias de
negdécios e investimentos em ativos complementares - como fatores estratégicos de
producdo, distribuicdo, assisténcia técnica e capacidade de comercializagdo - se
desejam manter o0s concorrentes afastados. (TEECE, 1986; BUAINAIN e
CARVALHO, 2000)

Ainda sobre essa questdo, Buainain e Carvalho, 2000, pontuam que:

a

Nos casos em que a protecdo a propriedade intelectual é forte, o
inovador/detentor dos direitos proprietarios, mesmo ndo dominando e
controlando o conjunto de ativos exigidos fica numa posi¢éo privilegiada
(inclusive quanto ao tempo) para adquiri-los. A apropriacdo se faz através
da propriedade intelectual ainda que envolvendo outros detentores de ativos
protegidos. Quando a protecédo a propriedade intelectual € fraca, a gestédo
dos intangiveis deve valorizar estratégias que reduzam os riscos de
imitacdo pelos concorrentes. (BUAINAIN E CARVALHO, 2000, p.14)
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Um dos mais importantes fatores que influenciam nos regimes de
apropriabilidade é relativo a dinamica setorial na qual esta inserida a firma
inovadora. Nesse sentido, estudos de levantamento indicam que as formas de
apropriabilidade de ativos intangiveis provenientes da inovacdo variam bastante
entre as industrias e, possivelmente, também variam dentro da propria industria
(LEVIN et al, 1984 apud TEECE, 1986).

Outro fator que possui influéncia no regime de apropriabilidade, diz respeito a
natureza do produto e, principalmente, do conhecimento necessario para a obtencéo
desse produto. A natureza desse conhecimento influencia na facilidade da imitacao
do produto por parte do concorrente (imitador/seguidor). As duas principais
naturezas de conhecimento sdo: o conhecimento tacito - dificil de articular e
transmitir e o conhecimento codificado - facilmente transmitido e recebido (TEECE,
1986).

E importante ressaltar que existe uma série de empresas inovadoras que
falham ao tentar captar os lucros de suas inovagdes enquanto os consumidores,
imitadores e outras firmas correlatas muitas vezes se beneficiam dos lucros
alcancados a partir daquela inovacdo. A principal justificativa para esse fato é a
auséncia de um regime de apropriabilidade forte e/ou a auséncia de investimento em
ativos complementares para fortalecer um regime de apropriabilidade fraco ou até
mesmo forte (TEECE, 1986).

Dessa forma, é fundamental que as firmas sejam capazes de tracar uma
estratégia de negoécios com intuito de utilizar as ferramentas do sistema de
propriedade intelectual para lograr um regime de apropriabilidade forte ou, ao
menos, com o intuito de investir em ativos complementares.

Em face do exposto, e considerando que as empresas formam joint ventures
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com intuito de alcancar determinados objetivos geralmente associados com o
desenvolvimento de uma nova capacidade, habilidade, gerando novos produto ou
processo, independente da joint venture ser corporate ou non-corporate, é
fundamental que as partes envolvidas na formacéo das joint ventures conhecam os
regimes de apropriabilidade e sejam capazes de definir qual € a melhor forma de

protegé-los para, entédo usufruir, dos frutos advindos da joint venture.

3.7 DINAMICA DO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NO SETOR
FARMACEUTICO

Em 1984, PAVITT propds uma taxonomia setorial, que € de fundamental
importancia para as analises de dindmicas setoriais. Na taxonomia proposta, as
industrias dividem-se em trés grupos principais: dominados pelos fornecedores
(“supplier dominated”), intensivo em producao (“production intensive”) e baseados
em ciéncia (“science based”) (PAVITT, 1984).

Os setores baseados em ciéncia, intensivos em conhecimento, s&o
caracterizados pelas suas fontes principais de tecnologia, com fulcro no alto
investimento em P&D e no aproveitamento da ciéncia produzida nas universidades
atraves das relacdes conhecidas no Brasil como relacdes universidade-empresa as
quais se caracterizam pelos meios de apropriacdo mais frequentemente utilizados
tais como: know-how obtido através de investimentos em P&D, patentes, know-how
de processos e pelo aprendizado dindmico da economia (PAVITT, 1984).

Vale ressaltar que a industria farmacéutica possui especificidades em relacao
a outras industrias baseadas em ciéncia. Mais especificamente, a dinamica do
desenvolvimento tecnoldgico no setor farmacéutico é pautada principalmente no

papel das universidades e instituicbes de pesquisa, nas pesquisas interdisciplinares
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que envolvem profissionais com formacgBes diversas, como por exemplo:
farmacéuticos, quimicos, bidlogos moleculares, imunologistas, engenheiros
quimicos, nos diferentes graus de interacdo entre as firmas e as universidades e
instituicdes de pesquisa, no alto investimento P&D e nos 6rgdos reguladores como a
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) (ALBUQUERQUE e
CASSIOLATO, 2002). Aléem disso, no setor farmacéutico, os investimentos
costumam ser de longo prazo, ou seja, S0 hecessarios varios anos de pesquisa até
a obtencao de determinado produto.

Outro fator importante para a analise da dinamica do desenvolvimento
tecnoldégico no setor farmacéutico diz respeito ao fato da maior parte dos setores
baseado em ciéncia serem considerados setores de fronteira tecnoldgica e estarem
associados a alta complexidade, o que justifica os altos investimentos em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) para se alcancar a inovagdo (BUAINAIN e CARVALHO,
2000).

Assim, vem se tornando cada vez mais usual que até mesmo as grandes
empresas encontrem dificuldade para gerar todos os ativos intangiveis necessarios
para formar um processo tecnolégico completo e competitivo. Um dos resultados
desse fato é que as firmas do setor farmacéutico que possuem ativos
complementares muitas vezes estdo optando por fusdes ou incorporacdes (SALLES
E FILHO et. al. apud BUAINAIN e CARVALHO, 2000).

Mais um fator importante para a analise da dindmica do desenvolvimento
tecnoldgico no setor farmacéutico € a acessibilidade do conhecimento, uma vez que
se torna mais facil a realizacdo de imitagcdo em um cenario com alta acessibilidade
ao conhecimento, o que pode culminar em uma baixa apropriabilidade.

Baseado nos principais fatores envolvidos na dinamica do desenvolvimento
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tecnoldgico no setor farmacéutico pode—se concluir que existe uma necessidade do
retorno financeiro ao alto investimento aplicado em P&D e em fomento a pesquisa
nas universidades e instituicbes de pesquisa que justifica a opcao pelo sistema
patentario para tentar obter esse retorno financeiro através da protecao, utilizacao e
difusdo da tecnologia produzida. Uma vez que os investimentos sao altos, de longo
prazo e incertos, e, além disso, o investidor tem como prever qual serd o produto
obtido a partir de determinada pesquisa nem seu impacto no mercado, €
fundamental que as firmas se cerquem de forma a possibilitar que determinado
produto inovador seja capaz de garantir o retorno financeiro dos investimentos
efetuados.

Todo o0 exposto acima se aplica as joint ventures farmacéuticas, em especial
as corporate joint ventures, que, enquanto empresas na area farmacéutica, caso
possuam P&D terdo que escolher a melhor forma de proteger os seus produtos e/ou
processos e como serdo divididos os lucros advindos dos mesmos. Ainda que se
trate de uma non corporate joint venture, é necessario que fique claro entre as
empresas formadoras da joint venture, de quem serdo os lucros auferidos a partir de
determinado desenvolvimento tecnolégico ou até mesmo do uso de determinada

marca de produto desenvolvido pela joint venture.

3.7.1 A Importancia do Sistema Patentario no Setor Farmacéutico
Em relacdo a necessidade do retorno financeiro aos investimentos aplicados
na Industria Farmacéutica e a opgao pelo sistema patentario, Jannuzzi, Vasconcelos

e Souza (2008) apontam que:

...0 processo do desenvolvimento de novos farmacos € longo , mas a
expiracdo da protecao patentaria dos medicamentos existentes permitindo a
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entrada de produtos substitutos no mercado, como medicamentos
genéricos, ameagam a continuidade da vantagem competitiva das
empresas inovadoras. O valor da protecdo patentaria ndo pode ser
subestimado pelas empresas que perdem cerca de 80% de seus
rendimentos com a substituicdo por genéricos quando as patentes expiram.
Outras razao que leva a industria farmacéutica a proteger seus inventos por
meio das patentes € a disparidade entre os altos custos da inovacéo e os
baixos custos da imitacdo decorrente da facilidade de copiar as moléculas
quimicas e suas formulacdes, e do fato de que a producdo de
medicamentos pode ser realizada em plantas relativamente pequenas. A
patente permite, ainda, auferir divisas pelo seu licenciamento. Ainda que o
objeto da patente ndo seja produzido, esta representa uma reserva efetiva
de exploragdo.” (JANNUZZI, VASCONCELOS E SOUZA, 2008, p. 1205 e
1206)

Conforme o texto acima, os produtos, sejam moléculas ou composicdes, apos
lancados no mercado podem ser facilmente produzidos através, principalmente, de
técnicas de engenharia reversa, o que justifica a grande utilizacdo do sistema de
patentes visando garantir o direito de excluir terceiros de produzirem e
comercializarem o produto patenteado durante determinado periodo de tempo.

Ja no caso dos processos utilizados na Industria Farmacéutica, de acordo
com o grau de dificuldade e de diferenciacdo em relacdo aos processos ja
conhecidos, os mesmos podem ser ou ndo facilmente imitados, nesse caso,
geralmente é necessaria uma analise mais especifica de cada caso para a escolha
da melhor ferramenta de propriedade intelectual a ser utilizada.

Nesse sentido, estudos demonstram que as patentes podem aumentar 0s
custos de imitagédo, sobretudo na industria farmacéutica (MANSFIELD et al.,1987).
Outros estudos apontam que as patentes sdo mais importantes para a industria
farmacéutica na apropriacdo dos beneficios da inovacdo se comparadas a outras
industrias de alta tecnologia (BINNS E DRISCOLL, 1998; BUAINAIN E CARVALHO,
2000; ALBUQUERQUE, 2000 apud JANNUZZI e VASCONCELLOS e SOUZA,
2008). Ainda é valido ressaltar que, de acordo com Jannuzzi, Vasconcelos e Souza
(2008):

“‘Na realidade, muitas patentes sdo depositadas sem que seu
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detentor conheca o potencial comercial da invencdo e se ela se
constituira num meio efetivo de bloquear a competicdo. As empresas
solicitam patentes para compostos quimicos na expectativa de que
um deles produza medicamento com venda anual superior a US$ 1
bilhdo (blockbuster). Estrategicamente, as industrias buscam amplos
escopos de protecdo de modo que a patente crie um nicho de
mercado e as proteja de novos entrantes” (JANNUZZI e
VASCONCELLOS e SOUZA, 2008, p. 1206)*

As marcas também representam um ativo de extrema importancia para a
industria farmacéutica, uma vez que, ap0s a expiracdo da patente, as marcas
constituem certa barreira de entrada no mercado em relagdo aos genéricos, por ja
serem conhecidas no mercado e ja terem adquirido confianga entre os prescritores

(médicos) e pacientes. Sobre isso, Scott Morton, 2000, menciona:

Quando uma patente de medicamento expira, empresas de
genéricos podem entrar nesse mercado e comecar a vender uma
réplica exata do medicamento original. As decisfes de entrada feitas
por muitas empresas de genéricos determinam o resultado
observado em qualquer mercado. Cada potencial entrante examina
as caracteristicas dos mercados disponiveis, incluindo aqueles
afetados pelo comportamento da marca como a propaganda.
(MORTON, 2000, P. 1086) (traducéo livre da autora)

Marcas possuem pelo menos dois instrumentos com o0s quais
influenciam o estado do mercado e a entrada de genéricos: o preco e
a propaganda. (MORTON, 2000, P. 1086) (traducéo livre da autora)

* A autora ressalva que a producdo de blockbusters, ainda que objetivada por todas as empresas farmacéuticas,
é extremamente dificil de ocorrer e que normalmente ndo se sabe se existe um blockbuster dentro de uma
série de andlogos depositados em uma patente, portanto, conforme mencionado no trecho acima, existe
apenas uma expectativa de que um daqueles andlogos estruturais venha se tornar um blockbuster.
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4 METODOLOGIA

A primeira etapa metodoldgica realizada foi a busca dos autores adotados na
elaboracgédo do referencial tedrico para o trabalho, tanto no embasamento do assunto
Joint Venture quanto no embasamento da questdo das Estratégias de
Apropriabilidade da Inovacédo e da Dinamica Setorial na Indastria Farmacéutica. O
referencial tedrico acerca das joint ventures aborda o tema de forma substancial,
conceituando as joint ventures, com vistas a evidenciar os tipos existentes de joint
ventures e identificar os principais elementos contratuais que devem figurar na
formacdo de joint ventures tanto para non corporate quanto para corporate joint
ventures. A segunda parte do referencial tedrico aborda a dindmica setorial
farmacéutica, sobretudo no que diz respeito as questdes relativas a inovagcado e a
propriedade intelectual, este capitulo é focado na importancia da propriedade
industrial na industria farmacéutica, e é especialmente voltado aos ativos de marcas
e patentes.

A primeira parte do desenvolvimento da dissertacdo abriga o resultado da
analise qualitativa acerca do tema escolhido, uma vez que se refere a reflexao
realizada ap0s a construcdo da revisdo bibliografica sobre o tema e o estudo de
caso, visando identificar as principais questdes a serem consideradas no momento
da realizacdo de uma joint venture quanto aos ativos de Propriedade Industrial.

A segunda parte do desenvolvimento da dissertagdo foi construida utilizando
a metodologia de estudo de caso, que se refere a uma recente joint venture
brasileira no segmento biotecnolégico: a Bionovis S.A.. Visto que a empresa foi
constituida recentemente, as informacdes relevantes quanto a sua formacao foram
buscadas em jornais com intuito de verificar se existiam informacdes sobre as

motivaces da formacédo da joint venture e/ou mengdes quanto a existéncia de P&D



54

nessa joint venture além da referéncia sobre qualquer preocupacao com os ativos de
propriedade industrial, mais especificamente marcas e patentes. Além da
caracterizacdo da Bionovis, realizada com informacfes obtidas em sites relativos a
area farmacéutica e reportagens, foi realizada a caracterizacdo das empresas
formadoras da referida joint venture, pois se julgou importante analisar o referido
portfélio como instrumento para entendermos o perfil inovativo, 0s principais ramos
de atuacdo e as possiveis expertises de cada uma das empresas formadoras. Para
tanto, além da busca de informacdes sobre as mesmas e sobre a joint venture em
seus respectivos sites, foram buscadas informacdes acerca da questdo financeira e
de seus objetos sociais através do site da Junta Comercial do Estado de S&o Paulo
(JUCESP); foram buscadas ainda informac¢des sobre o portfélio brasileiro de marcas
e patentes no site do INPI, que possui base de dados especifica para essa
finalidade, no qual foram acessados o0s documentos encontrados, sendo o0s
documentos patentérios avaliados na integra ou apenas com base no resumo, de
acordo com a disponibilidade ou ndo do documento. A metodologia utilizada para
buscar o portfélio de marcas e patentes se baseou na utilizagcdo do nome de cada
uma das empresas no campo de busca de patentes “depositante” e no campo de
busca de marcas “titular”. Para a caracterizagdo da Bionovis, foi realizada pesquisa
ainda no site da ANVISA, com intuito de tentar identificar algum registro em nome da
empresa formada.

E valido ressaltar que, mesmo ndo sendo considerados como sindnimo de
inovacdo, os documentos patentarios funcionam como um indicativo do potencial
inovativo da empresa e como um indicativo das areas de foco e expertise da
mesma. Para isso, devem ser interpretados em conjunto com a observagcao de

outros dados da empresa, por conta disso, optou-se pela supracitada realizacédo de
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busca de patentes na base de dados de patentes do INPI. As patentes podem ser
vistas como uma alternativa de protecdo as inovacfes de produto e processo,
conforme anteriormente definido no Manual de Oslo.

N&o foram realizadas buscas em bases de dados de outros paises ou que
possuam dados de outros paises, uma vez que o mercado principal das empresas
estudadas é o Brasil. Desta forma, acredita-se que, por uma questdo logica, as
mesmas primariamente devem buscar a protecéo juridica no territério onde atuam,
ainda que possam buscar adicionalmente protecao juridica em territorio estrangeiro
visando mercados nos quais pretendam atuar futuramente.

Adicionalmente, ainda no escopo do estudo de caso, com intuito de
corroborar com as informacdes levantadas, foi acessado o estatuto social da
Bionovis S.A. — Companhia Brasileira de Tecnologia Farmacéutica e foi discutido o
guestionario previamente aplicado ao gerente de desenvolvimento de negocios da
empresa Bionovis acerca das questdes de interesse, juntamente com o questionario,
foi enviado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com intuito de
estabelecer um parametro comparativo utilizou-se a comparagdo entre a recente
joint venture e a Fabrica Carioca de Catalisadores S.A. (FCC), joint venture realizada
no Brasil entre a Petrobras, a Akzo Chemie e a Oxiteno em 1996.

A discussao acerca das informacgdes compiladas e produzidas foi realizada ao
longo da abordagem do desenvolvimento, tanto no que diz respeito ao estudo de
caso quanto no que tange ao desenvolvimento teorico acerca das reflexbes
qualitativas sobre as precaugbes de acordo com o tipo de joint venture, que ja
representam intrinsecamente, uma discussdo acerca do tema abordado na
dissertagcdo. O trabalho foi finalizado com a conclusdo acerca dos resultados

obtidos, bom como com o apontamento sobre perspectivas futuras.
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5 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSAO: RECOMENDACOES EM RELACAO AOS
ATIVOS INTANGIVEIS E DE ACORDO COM O TIPO DE JOINT VENTURE

Esse capitulo aborda as boas praticas relacionadas a propriedade industrial
na formacéo de joint ventures, isto é, quais sdo as principais preocupacdes e/ou
pontos relevantes que devem ser levados em conta quando se trata dos direitos
referentes a propriedade industrial das empresas formadoras dos diferentes tipos de
joint ventures. Dessa forma, o capitulo serd focado em determinar, através de
observacdes préprias da autora embasadas no conhecimento sobre joint ventures e,
sobretudo, acerca da propriedade intelectual, quais devem ser as principais
preocupacdes das empresas formadoras de joint ventures em relagdo aos seus

ativos intangiveis de propriedade industrial.

5.1 ATIVOS EM NEGOCIACAO

Independentemente do tipo de joint venture que se deseja formar, é
imprescindivel que as empresas envolvidas na formacgdo da joint venture possuam
expertise em lidar com contratos e com negociagcdo empresarial, para que sejam
capazes de conseguir extrair as melhores condi¢cbes a partir da oportunidade que
estiver estudando e negociando. Dessa forma, sugere-se que aquelas que nao
possuam profissionais internos com conhecimento vasto e experiéncia nas referidas
areas, busquem profissionais externos que possam auxiliar.

Adicionalmente, é fundamental que as empresas pensem nos ativos que
estdo ou devem estar presentes na negociacdo. Dessa forma, alguns pontos devem
ser observados com cautela antes da negociacédo para a formacédo da joint venture,
esses pontos estdo expostos como um passo-a-passo no fluxograma apresentado
na tabela 7, que objetiva a discussdo sobre a quem ird pertencer os ativos de

propriedade das empresas formadoras da joint venture:
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Tabela 7: Fluxograma
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De acordo com o fluxograma acima especificamente quanto aos ativos de
propriedade industrial, as empresas que pretendem formar a joint venture devem

inicialmente realizar uma analise sobre os objetivos da joint venture, isto &,

guais sdo as areas de interesse e de possivel atuacdo da joint venture e qual a

abrangéncia _da joint_venture, isto é, quais serdo seus produtos e em quais

mercados ir4 atuar ou impactar.

Dessa forma, deve ser analisado se podem existir ativos de interesse na

sua_empresa ou nas_empresas formadoras da joint venture. E importante

salientar que apenas os ativos pertinentes ao futuro mercado de atuagédo da joint
venture devem ser avaliados no ambito da negociacdo entre as empresas
formadoras da joint venture.

Caso néo existam ativos de interesse, situagdo comum quando a joint

venture formada atua em segmento diferente do das empresas formadoras, €
necessario apenas discutir sobre a titularidade de possiveis ativos gerados pela joint
venture e sobre o possivel estabelecimento de clausulas que impecam as empresas
formadoras de atuar de forma concorrencial com a joint venture. Caso se trate de
uma corporate joint venture, esse elemento contratual € indicado para evitar que
uma empresa se beneficie sozinha de um conhecimento gerado pela joint venture
causando conflito interno.

Por outro lado, caso possam_existir_ativos de interesse na sua empresa

e/ou nas empresas formadoras da joint venture, é necessario mapear o portfdlio de

ativos intangiveis das demais empresas que estardo envolvidas na joint venture.

Este procedimento possibilita tanto mapear qual a expertise das empresas
que estardao envolvidas na joint venture, quanto viabilizar a geracdo de

conhecimento sobre os ativos que possam ser de interesse da joint venture formada.
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Ademais, ainda permite reunir informacdes para subsidiar o estabelecimento
de clausula contratual exigindo que o0s co-ventures ndo atuem de forma
concorrencial em area de interesse comercial da joint venture, em se tratando de
uma corporate joint venture.

Ainda que o portfélio de marcas e patentes ndo possa ser considerado como
fonte exclusiva e informacao sobre a expertise ou sobre os ativos de uma empresa
e, uma vez que existem outros ativos bastante importantes nao refletidos
necessariamente de forma direta no ramo da propriedade industrial, tais como:
segredos de negécio e know-how, os mesmos sao de fundamental importancia na
avaliacdo dos co-ventures previamente a negociagdo, por se referirem aos ativos
gue possuem protecao juridica ja estabelecida no territorio em que estao vigentes.

E importante a ressalva de que existem expertises que podem ndo estar
refletidas em documentos patentarios, seja por falta de conhecimento ou interesse
em proteger por patentes, seja por estratégia empresarial em se ter escolhido outra
forma de protecdo, tal como segredo de negdcio/segredo industrial, seja pela ndo
possibilidade de protecdo daquela expertise sob a forma de patentes, como no caso
de expertise em marketing ou ativos complementares, como, por exemplo,
capacidade de distribuicdo de produto, capacidade de oferecer assisténcia técnica
ao consumidor, capacidade de mobilizar os fornecedores, entre outros.

Dessa forma, para que se conhegcam as expertises das empresas de
interessa, além de analise de portfélio de marcas e patentes, € fundamental que seja
feito um acompanhamento da atuacédo da empresa em questdo no mercado, no seu
potencial de mercado, bem como nos produtos que comercializa e no seu poderio

financeiro como player naquele determinado mercado. Essas questdes ndo serao

abordadas por ndo se tratarem do escopo do presente trabalho, mas devem ser
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levadas em conta anteriormente & negociacdo para a formagdo da joint venture,
sobretudo, quando se tratar de uma corporate joint-venture.

Paralelamente a analise do portfélio de ativos das outras empresas, é

fundamental que as empresas analisem o seu proprio portfélio e decidam

previamente a negociacdo, quais ativos estariam dispostos a transferir, seja por
licenca, cessao, transmisséo de know-how, ou outra forma de transferéncia, para a
joint venture para que os riscos envolvidos nesses procedimentos sejam discutidos
antes que eventualmente essa tecnologia seja mencionada em um cenario de
negociacdes finais — cenario este muitas vezes caracterizado por pressdes externas
e muitas vezes sem a possibilidade de se realizar um estudo mais detalhado, sob
pena de paralisacdo da referida negociacéao.

Ainda referente a analise de portfélio da sua empresa ou das demais
empresas, € fundamental que se tenha em mente, ao se deparar com um ativo de
propriedade industrial que possa ser interessante para a joint venture, se esse ativo

foi ou ndo desenvolvido em parceria com pesquisadores/inventores de outras

empresas/instituicées/universidades.

Caso tenham sido desenvolvidos em parceria, devem ser respeitados 0s
direitos de todos os envolvidos, sendo necessaria, em caso, por exemplo, de uma
patente com co-titularidade, que a transferéncia de tecnologia seja acordada entre
todos os titulares da mesma, e para tal, seriam necessarias negociacdes com essas
empresas que nao participariam diretamente da joint venture.

Posteriormente ao mapeamento dos ativos da sua empresa e dos ativos das
demais empresas que estariam possivelmente no ambito de atuacdo da joint
venture, e da verificacédo sobre a existéncia de outras

empresas/instituicbes/universidades possivelmente envolvidas com 0
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desenvolvimento dos referidos ativos, iniciam-se as negociacdoes referentes aos

ativos de interesse para a joint venture.

Durante a negociacdo, devem ser discutir sobre a futura titularidade de

possiveis ativos de propriedade industrial (tecnologias) que foram gerados em

decorréncia da joint venture e também sobre uma possivel clausula de ndo

concorréncia entre as empresas e a joint venture, no caso de uma corporate

joint venture.

Adicionalmente, caso existam ativos gue de fato sejam de interesse para

7

a_joint venture, € importante discutir quais _desses ativos serdo_transferidos

para a joint venture e qual sera a forma de transferéncia mais adequada para

cada caso e para o interesse de cada empresa formadora.

Portanto, € fundamental que os profissionais envolvidos na negociacéo
conhecam as formas de contrato em propriedade industrial, sobretudo no que diz
respeito a transferéncia de tecnologia e a licenca de uso marcario.

Atualmente, o INPI tem reconhecido os seguintes contratos de Propriedade
Intelectual: Cesséo de Patentes, Exploracdo de Patentes, Cessao de Marcas, Uso
de Marca, Fornecimento de Tecnologia, Prestacdo de Servicos de Assisténcia
Técnica e Cientifica, Franquia, e Participacdo nos Custos de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnoldgico (BARBOSA, 2003). O Guia Basico de Contratos de
Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato, 2013, menciona ainda o contrato de
Exploracdo de Desenho Industrial. Esses contratos devem ser averbados ou
registrados, de acordo com o tipo, perante o INPI.

A cesséao de patentes é estabelecida no Art. 58 da Lei 9279/96, que menciona
que o pedido de patente ou a patente, ambos de conteudo indivisivel, podem ser

cedidos total ou parcialmente (Lei 9279/96). No caso da cessdo, ocorre a
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transferéncia total ou parcial da titularidade da patente ou pedido de patente.

O contrato de Exploracdo de Patentes se refere ao contrato que tem por
objeto o licenciamento de patente concedida ou pedido de patentes depositado no
INPI, sendo que no caso do pedido de patente, a remuneracdo sé ocorre apos a
concessao da patente, de forma retroativa ao periodo em que ainda era um pedido
de patente (Guia Basico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato,
2013).

O mesmo é valido para o contrato de Exploracdo de Desenho Industrial,
sendo que o objeto do contrato ao invés de uma patente ou pedido de patente, € um
registro de desenho industrial ou um pedido de registro de desenho industrial (Guia
Béasico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato, 2013). E valido
ressaltar que o contrato de Exploracdo de Patente ou Desenho Industrial pode ou
nao ser exclusivo. Assim, a empresa licenciada a explorar a patente ou o desenho
industrial pode ou néo ter exclusividade enquanto licenciada, caso decidam pela nao
exclusividade vérias empresas, inclusive a titular poderdo compartilhara da licenga
para explorar a patente ou desenho industrial.

De acordo com os Art. 134 e Art. 135 da Lei 9279/96, o pedido de registro e o
registro de marca poderao ser cedidos, desde que o cessionario atenda 0s requisitos
legais para requerer tal registro, sendo que a cessédo deve compreender todos 0s
registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes,
relativo a produto ou servigo idéntico, semelhante ou afim (Lei 9279/96). Assim como
na cessao de patentes, ocorre a transferéncia da titularidade do cedente para o
cessionario.

De forma semelhante ocorre o contrato de Uso de Marca, no qual o objeto do

contrato € o licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro
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depositado no INPI, sendo vedado o pagamento enquanto pedido de marca e, apos
a concessao, ocorrendo pagamento retroativo a data em que ainda era pedido de
marca (Guia Basico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato, 2013).

E importante ressaltar que nos contratos de Exploracdo de Patentes,
Desenho Industrial ou Uso de Marcas, diferentemente do que ocorre nas cessoes,
nao existe transferéncia de titularidade do ativo e sim a permissao para a utilizacédo
do mesmo.

De acordo com o Guia Béasico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos de
Contrato, 2013, p.3, os contratos de Fornecimento de Tecnologia séo: “Contratos
gue objetivam a aquisicdo de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por
direitos de propriedade industrial, destinados a producdo de bens industriais e
servicos.”. Esse tipo de contrato também ¢é conhecido como contrato de
transferéncia de “know-how”, ou seja, nesse tipo de contrato, sao transferidos
conhecimentos ndo protegidos por marcas, patentes, desenhos industriais ou
indicacdes geogréficas.

Quanto ao contrato de Prestacdo de Servicos de Assisténcia Técnica e
Cientifica, o Guia Bésico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato,
2013, p.4, menciona que sao: “Contratos que estipulam as condi¢cdes de obtencdo de
técnicas, métodos de planejamento e programacao, bem como pesquisas, estudos e
projetos destinados a execugao ou prestagao de servigos especializados.”

No que diz respeito ao contrato de Franquia, que possuem legislacéo
especial, a Lei no 8.955, de 15 de dezembro de 1994, o Guia Basico de Contratos
de Tecnologia do INPI — Tipos de Contrato, 2013, p.5, menciona que séo:

“Contratos que se destinam a concessao temporaria de direitos que
envolvam uso de marcas, prestacdo de servicos de assisténcia
técnica, combinadamente ou ndo, com qualquer outra modalidade de
transferéncia de tecnologia necessaria a consecucdo de seu
objetivo.” (Guia Bésico de Contratos de Tecnologia do INPI — Tipos


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.955-1994?OpenDocument
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de Contrato, 2013, p.5)

A(s) forma(s) de transferéncia de tecnologia para os ativos ja existentes nas
empresas formadoras e que sejam de interesse para a joint venture, devem ser
inseridas no contrato de formacao da joint venture de forma clara. Se possivel deve-
se mencionar exatamente quais sdo os ativos, como, por exemplo, o numero do
registro de marca ou o niumero da patente.

Apbs ser(em) escolhida(s) a(s) melhor(es) forma(s) de transferéncia de
tecnologia, que devem ser avaliadas de acordo com 0 caso a caso, tendo em vista
as particularidades de cada negociacdo e as possiveis vantagens e desvantagens
advindas da escolha de cada uma delas frente ao tipo de joint venture formada,
passa a ser necessaria a discussao acerca da titularidade dos ativos gerados pela
joint venture, isto €, o conhecimento, o know-how, as patentes, as marcas geradas a
partir da joint venture serdo de titularidade de quem, da prépria joint venture, o que
s6 é possivel no caso das corporate joint ventures, ou das empresas formadoras.
Novamente, essa discussao deve ser feita de acordo com o tipo de joint venture e
com os interesses das empresas formadoras da mesma e levardo em conta, sem
davida, o poder de barganha das empresas envolvidas.

De qualquer forma, ainda que ndo exista um aconselhamento direto sobre
qual forma deve ser escolhida, resta claro que seja estabelecido contratualmente no
momento da formacdo da joint venture, de quem serd a titularidade. E valido
mencionar que diferente das marcas, quem nao admitem co-titularidade, as patentes
admitem mais de um titular, o que pode ser uma alternativa, principalmente quando
a joint venture formada for uma non-corporate joint venture.

E fundamental que se pense e se discuta ainda a possibilidade de insercdo de

clausula que garanta a ndo concorréncia entre as empresas formadoras da joint
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venture e a propria joint venture, inclusive apds a dissolucdo da mesma, para que
uma das empresas formadoras nédo se aproveite sozinha do conhecimento gerado
em conjunto na joint venture. Ainda que ndo seja obrigatéria e que essa clausula
deva ser discutida de acordo com os interesses de cada empresa, levando em conta
as particularidades de cada acordo, € sugerivel que nos casos das corporate joint
ventures, essa clausula exista, de forma a garantir a cooperacao entre as empresas

envolvidas e evite conflitos entre as mesmas.

5.2 PRECAUCOES RELATIVAS AO TIPO DE JOINT VENTURE

Sao apontadas de acordo com o tipo de joint venture formada quais as
precaucfes adicionais que devem ser tomadas, funcionando, portanto, como um
manual de boas praticas para a gestdo dos ativos de propriedade industrial na

ocasido da formacado de cada um dos tipos de joint ventures.

5.2.1 Joint Ventures Nacionais ou Internacionais

Conforme discutido no capitulo anterior, nas joint ventures formadas entre
empresas nacionais, geralmente o produto, processo ou servico advindo da
formacdo em questao visa primordialmente ou, pelo menos primeiramente, atender o
préprio mercado nacional. Dessa forma, as empresas envolvidas nesse tipo de joint
ventures necessitam primordialmente do conhecimento a cerca da legislacédo de
Propriedade Industrial do proprio pais ou da assessoria referente a essa legislacéo
especifica.

Ressalta-se aqui a importancia da participacdo de especialistas da area
juridica, com foco em propriedade intelectual, desde o inicio da negocia¢do os quais

serdo responsaveis por alertar os gestores quanto a discussdo das clausulas
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especificas necessarias para garantir os limites do direito de cada participe. Desta
forma seréa possivel evitar constrangimentos posteriores.

Ainda que o conhecimento acerca daquela legislacdo especifica ndo proteja
completamente as partes envolvidas na formagédo das joint ventures, quando as
empresas atuam em um mesmo cenario legislativo, os entendimentos acerca dos
direitos e deveres de cada uma dela parece ser facilitado. Isto ocorre
especialmente se esses direitos e deveres sdo discutidos no momento da
criagéo/estabelecimento da joint venture sob a luz da legislagéo vigente.

As préprias negociacdes quanto a utilizacdo de tecnologias ou marcas
existentes antes da formacédo da joint venture, isto €, de titularidade das empresas
formadoras da joint venture, tendem a ser facilitadas quando tratamos de empresas
de mesma nacionalidade uma vez que os produtos sdo, comumente, produzidos
e/ou comercializados no proprio pais, onde a legislacdo é conhecida, especialmente
no que tange os mecanismos de cesséo e licenciamento, o mercado e a aceitagédo
das referidas marcas e patentes também sdo conhecidos bem como seus riscos e
beneficios,

Além disso, nesse tipo de joint venture também é facilitada a de divisdo de
lucros provenientes do produto, processo ou servigco, bem como todos os aspectos
tributarios, por atenderem em ambas as empresas a mesma legislagao.

Por outro lado, quando lidamos com joint ventures internacionais, isto €,
formadas entre empresas de paises diferentes, é necessario definir qual sera o pais
onde sera realizado o depdsito prioritario do pedido de patente e/ou do pedido de
registro marcario.

Essa decisdo € comumente baseada no mercado que se deseja atingir

primeiramente (geralmente o mercado da empresa nacional), de qualquer forma,
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com os tratados internacionais que garantem prazos para a extensdo para outros
paises do pedido de patente sem a perda da data do pedido prioritario, isto €, sem a
perda da data do depdsito inicial, essa questado pode ser facilmente resolvida, sem
gue haja prejuizo para nenhuma das empresas.

De qualquer forma, por viverem cenarios e legislacbes diferentes, as duas
empresas podem ter conflitos e dificuldades de entendimento ao tratarem sobre
estratégias de protecdo dos ativos de propriedade industrial. Mais complicado ainda
€ a questdo da remessa de divisas e normas tributarias que atendem a normas
especificas.

Acredita-se que os entraves acima mencionados no que diz respeito a joint
ventures internacionais, contribuem como um fator para justificar que esse tipo de
joint venture incluir normalmente uma empresa de maior porte e maior expertise em
transacbes internacionais e que justamente a existéncia, muitas vezes, de
disparidade de expertise entre a empresa internacional, comumente de maior porte,
e a pequena e média empresa brasileira acaba por resultar em uma parceria com
mais beneficios para o parceiro estrangeiro do que para o parceiro brasileiro.

5.2.2 Com ou sem Participacéo Financeira (Equity Joint E Non Equity Joint
Ventures)

A autora acredita que essa classificacao relativa a participacao financeira dos
participantes nas joint ventures pode afetar as discussdes sobre as titularidades das
marcas e patentes e sobre o percentual de lucro de cada um dos participantes,
embora ndo exista uma regra e cada caso deva ser analisado individualmente
guando se trata de equity joint e non equity joint ventures.

5.2.3 Com ou Sem Personalidade Juridica (Corporate e Non Corporate Joint
Ventures)
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Essa classificacdo € de fundamental importancia para a questao dos ativos de
propriedade industrial, isto porque, quando existe a formacdo de uma nova
personalidade juridica, as empresas tendem a acordar que a titularidade das marcas
e patentes provenientes de produtos, processos e servigcos resultantes do esforco
colaborativo da joint venture, bem como os lucros advindos desses ativos sejam da
joint venture formada, isto €, dessa nova personalidade juridica.

Muitas vezes as empresas envolvidas em uma corporate joint venture, ainda
gue subsistam apés a formacdo da mesma, podem ter como opcéo transferir a
titularidade (cessédo de direitos) de parte de suas marcas e patentes de produtos,
processos e/ou servigos para a nova personalidade juridica formada.

Isto pode ocorrer, uma vez que muitas vezes por combinagéo contratual entre
0s participantes esses produtos, processos e/ou servicos passarao a ser produzidos,
utilizados e ou comercializados pela nova empresa formada com a joint venture.

Outro artificio que pode ser utilizado pela empresa que deseja transferir a
tecnologia que jA possui para a corporate joint venture formada s&do os
licenciamentos, os quais podem ser exclusivos ou nao exclusivos.

Vale lembrar que a transferéncia de conhecimento é uma das possibilidades
de transferéncia de tecnologia que pode ocorrer tanto em corporate quanto em non
corporate joint ventures através de contratos de know-how tecnolégico sobre
determinado produto, processo e/ou servico.

Além disso, em ambos os tipos de parcerias, mas predominantemente nas
corporate joint ventures, é esperado que a expertise das empresas envolvidas sejam
somadas tanto na construcdo do modelo de negdécios da nova personalidade juridica
e na escolha de portfélio (no caso das corporate joint ventures) quanto na escolha e

definicdo do objetivo da joint venture e na forma que sera utilizada para alcancar o
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referido objetivo (nas corporate joint ventures).

Quando néo existe formacao de nova personalidade juridica, € essencial que
no momento da discussdo do instrumento que formalizard a joint venture,
normalmente um contrato, seja definida de forma clara a quem pertence a
titularidade de marcas e patentes e em quais paises, isto €, quem sera o detentor da
tecnologia gerada com a formacéo da joint venture. No Brasil, por exemplo, existe a
possibilidade de coexistirem mais de um titular sobre um direito patentario, no
entanto, o mesmo nao se aplica ao direito marcario, que ndao admite dupla
titularidade, por conta disso, os empresarios ao formarem a joint venture precisam
ter em mente a importancia dos ativos de propriedade industrial, e a possibilidade de
utilizd-los como instrumento de negociacdo no momento da formacdo da joint
venture, para que tenham meios de discutirem sobre o assunto até chegarem em
uma parceria que atenda aos anseios de todos os participantes.

Como mencionado no capitulo anterior, € necessario que, em ambos 0s
casos (corporate e non-corporate joint ventures), os participantes da formacao da
joint venture tenham em mente a existéncia do mecanismo de licenciamento cruzado
de patentes.

Isto € importante, sobretudo nas non-corporate joint ventures, no qual uma
das empresas, detentora da patente mais abrangente, poderia obter vantagem via
licenciamento cruzado de uma patente de tecnologia aperfeicoada através do
esforgco conjunto da joint venture.

Ainda sobre a titularidade, devem ter em mente o ditame do, artigo 63 da Lei
9.279/96, que estabelece que o aperfeicoamento introduzido em patente licenciada

pertence a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte contratante o direito de

preferéncia para seu licenciamento.
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5.2.4 Filial Comum Internacional

Como visto anteriormente, a filial comum internacional ocorre quando “duas
ou mais empresas independentes constituem com seu capital uma filial comum, a
qual é administrada em conjunto pelas parceiras, escolhendo uma das formas
societarias de Direito admitidas para o seu legal funcionamento no pais hospedeiro”
(CARVALHO, 20009).

Dessa forma, quando o interesse é focado em atender as demandas onde
esta localizada a filial comum internacional, é necessario que ambas as empresas
participantes desse tipo de joint venture tenham conhecimento do arcabouco legal a
que esta sujeita a propriedade industrial naquele pais.

Isto permite que as empresas estejam amplamente subsidiadas no momento
de discutir entre si a questdo dos lucros provenientes dos ativos de propriedade
industrial. Também é importante que tenham conhecimento das regras tributarias e
de remessa de divisas, caso queiram remeter divisas para as empresas que 0

formaram.

5.2.5 Transitéria ou Permanente

Quanto a essa classificacdo € fundamental prever que em joint ventures
temporarias, provavelmente os ativos de propriedade industrial gerados dos
produtos, processos e/ou servigos obtidos pela joint venture terdo vigéncia maior do
gue a da prépria joint venture, de forma que é fundamental que exista de forma clara
no instrumento de formagé&o da joint venture, as delimitac6es quanto as titularidades
e quanto aos possibilidades de lucros auferidos. Contudo, € necessario avaliar se a
co-titularidade de patentes, por exemplo, € uma boa estratégia, uma vez que

obrigaria os participantes a manterem uma relacdo e um contato entre si que muitas

vezes ndo é desejado, tendo em vista a natureza desse tipo de joint venture.
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Quanto as joint ventures permanentes, ainda que exista um vinculo mais
duradouro entre as empresas, as disposicdes sobre titularidade dos direitos de
propriedade industrial e sobre a divisdo de lucros existentes, no instrumento de
formacao da joint venture, possibilita que discussdes futuras sobre esses temas néo
sejam necessarias, evitando que a parceria seja desfeita por razbes que poderiam

ter sido previstas e pensadas na ocasiao da formagéo da joint venture.
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6 DESENVOLVIMENTO e DISCUSSAO: ESTUDO DE CASO - BIONOVIS S.A.

O estudo de caso aborda a criagdao da BIONOVIS S.A. - Companhia Brasileira
de Biotecnologia Farmacéutica, e caracteriza as empresas formadoras/acionistas da
mesma, discute o questionario respondido pela mesma, e traga um paralelo com o
processo de formacdo da Fabrica Carioca da Catalisadores outra joint venture

ocorrida no Brasil.

6.1 BIONOVIS S.A.- Companhia Brasileira de Biotecnologia Farmacéutica

As empresas Aché, Biolab, Cristalia, Libbs, EMS, Hypermarcas, Hebron,
Eurofarma e Unido Quimica, que juntas representam 36% do mercado total
farmacéutico brasileiro e 53% do mercado de genéricos no Brasil, formaram em
2012 o Grupo FarmaBrasil (GFB), apos articulacdes iniciadas em 2010; a entidade
tem por objetivo intermediar a relacdo entre as industrias de capital nacional e o
governo (SCARAMUZZO, 2012).

De acordo com a repérter Ménica Scaramuzzo, 2012*:

“Essas empresas pretendem criar uma agenda que permita transformar o
pais em um importante polo de inovagdo da industria farmacéutica global,
com foco em drogas sintéticas avancadas, fitoterapicas, além dos
medicamentos biotecnolégicos de primeira e segunda geragdo, em linha
com as politicas do governo.

Oito das nove empresas associadas se dividiram em dois grupos para
criar laboratérios voltados para o desenvolvimento de medicamentos
biolégicos - a Bionovis e a Orygen Biotecnologia.” (SCARAMUZZO,
2012) (grifos da autora)

A Bionovis S.A. foi criada, em apenas seis meses de negociacdo, pelas

empresas EMS, Ache, Hypermarcas e Unido Quimica - sendo cada uma delas

* SCARAMUZZO, 2012. Reportagem publicada no Valor Econdmico em 12/07/2012. Disponivel em:
http://www.valor.com.br/empresas/2748678/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil. Acesso em
23/03/2013.



http://www.valor.com.br/empresas/2748678/laboratorios-criam-grupo-farmabrasil
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detentora de 25% da empresa formada - com o intuito de produzir medicamentos
biotecnoldgicos, tendo sido previsto uma demanda de R$ 500 milhdes nos primeiros
cinco anos de vida e prevendo que o principal comprador, cerca de 60% dos
pedidos, seja o governo brasileiro (UNIAO QUIMICA, 2013).

A Bionovis S.A. pretende construir uma fabrica de medicamentos
biotecnolégicos e um laboratério de pesquisa; tendo sido acordado entre as
empresas acionistas: (I) que ndo poderao fabricar produtos biotecnoldgicos para que
nao concorram com a Bionovis; (I) que a empresa formada nao podera ser vendida
para empresas estrangeiras’; (lll) que cada sécio tera dois assentos no conselho;
(IV) que a diretoria ndo podera ter executivos que também sejam diretores nas
acionistas (UNIAO QUIMICA, 2013). Conforme reportagem do jornal O Globo, ja foi
inclusive definido que o local da unidade fabril sera a Zona Oeste do Rio de Janeiro
(SPITZ, 2013).

De acordo com o divulgado através do sitio da acionista Uni&o Quimica®:

“Os medicamentos biotecnoldgicos, feitos a partir de células vivas, séo
considerados o futuro da industria farmacéutica. Sao caros — mesmo sendo
46% dos gastos publicos com importacao, representam s6 2% do volume de
remédios comprados fora — e consumidos apenas dentro de hospitais, ndo
vendidos em farmécias. E um mercado de US$ 160 bilhdes no mundo,
e de R$ 10 bilhdes no Brasil. Entre os dez medicamentos mais vendidos
mundialmente, cinco sdo do tipo. O Grupo acredita que em vinte anos, o
mercado de biotecnolégicos sera maior que o de medicamentos quimicos.
Esses medicamentos sdo usados para combater doencas como cancer,
artrite reumatéide, lapus e Alzheimer. Sdo produzidos principalmente nos
EUA, Alemanha, Suica e Reino Unido, mas emergentes como india, China
e Coréia do Sul ja fabricam biotecnoldgicos — o Brasil importa inclusive da
Argentina. A BioNovis deve colocar os primeiros biotecnoldgicos nacionais
no mercado em dois ou trés anos. (Unido Quimica, 2013, acessado em
23/03/2013)

® E valido ressaltar que esta informagcao no foi encontrada no Estatuto Social da Bionovis.

® UNIAO QUIMICA, 2013 (website).. Disponivel em:
http://www.uniaoguimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-
superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&ltemid=242&lang=br. Acesso em: 23/03/2013



http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&Itemid=242&lang=br
http://www.uniaoquimica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=137%3Abionovis-o-superlaboratorio&catid=61%3Aimprensa&Itemid=242&lang=br
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A referida joint venture foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econdmica (CADE) em 20/02/2013, em decisdo unanime que exigiu assinatura de
um Termo de Compromisso de Desempenho, além disso, é importante mencionar
que o governo federal, por perceber uma oportunidade de diminuir o déficit
envolvendo a balanca comercial da saude, é um aliado a realizagdo da referida joint
venture (RESENDE, 2013").

De acordo com a JUCESP, a BIONOVIS S.A. — COMPANHIA BRASILEIRA
DE BIOTECNOLOGIA FARMACEUTICA, CNPJ 12.320.079/0001-17, foi constituida
em 11/04/2012, teve inicio de atividade em 22/03/2012, € uma sociedade por a¢des,
possui capital de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais) e possui como objeto:
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciéncias fisicas e naturais; Holdings
de instituicGes nado-financeiras; Gestdo e administracdo da propriedade imobiliaria
(JUCESP, 2013).

Segundo a Associacdo do Comércio Farmacéutico do Rio de Janeiro
(ASCOFERJ, 2013), em reportagem de 19/02/2013, a ANVISA concedeu em
18/02/2013 o primeiro registro de medicamento biolégico® com produc&o totalmente
nacional para a Bionovis direcionado ao medicamento Etanercept utilizado para
artrite reumatoide e doencas referentes as articulacdes, atualmente comercializado
como “Enbrel” - fabricado pela alemé Boehringer Ingelheim Pharma KG, importado e
distribuido pelo laboratério Wyeth-Whitehall e dispensado gratuitamente pelo

Sistema Unico de Saude (SUS); quanto ao custo, a reportagem menciona que:

’ RESENDE, 2013. Reportagem publicada no Valor Econémico em 20/02/2013. Disponivel em:
http://www.valor.com.br/empresas/3014432/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis.
Acesso em 23/03/2013.

® E fundamental ressaltar gue o referido registro ndo se trata de um registro de comercializacdo de
produto farmacéutico e sim de um registro de produto em processo de desenvolvimento ou de
transferéncia de tecnologias objetos de Parcerias de Desenvolvimento Produtivo publico-publico ou
publico-privado de interesse do Sistema Unico de Saude, conforme estabelecido na Resolucdo da
Diretoria Colegiada (RDC) n° 50/12 da ANVISA.


http://www.valor.com.br/empresas/3014432/cade-aprova-criacao-da-superfarmaceutica-bionovis
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“O medicamento produzido pela Bionovis devera custar 50% menos que 0
medicamento hoje importado, permitindo uma economia significativa ao
Ministério da Saude. As cifras podem chegar R$ 726 milhdes em um
periodo de 5 anos, tempo determinado em contrato entre 0 Ministério da
Salde e a Bionovis para a oferta do medicamento. Somente em 2012, o
Ministério da Saude gastou R$ 364 milhdes na compra para suprir a
demanda. O contrato entre a empresa e 0 governo ainda prevé parceira
de transferéncia de tecnologia entre a companhia e os laboratorios
publicos Instituto Vital Brasil e Biomanguinhos.

De acordo com o Ministério da Salde, o Etanercept é oferecido a 16.431
pacientes do SUS (sistema Unico de Saude), nas apresentacdes 25mg e
50mg, e lista entre as maiores despesas individuais do Ministério da Saude
gue com a economia podera investir em outras areas ou na ampliacdo da
oferta de mais medicamentos. S6 em 2012, o Ministério da Saude gastou
R$ 364 milhdes na compra para suprir a demanda. Com o registro da
Anvisa, os laboratorios tém autoriza¢do para construir no Brasil uma fabrica
para comecar 0s ensaios clinicos com o medicamento. Para a
comercializagdo do produto a Anvisa deve conceder um segundo registro.”
(ASCOFERJ, 2013) (grifos da autora)

E de fundamental importdncia ressaltar que existe um contrato entre a
Bionovis e o governo brasileiro que minimiza os riscos de investimento da empresa,
visto que no pais o governo é o principal comprador de medicamentos
biotecnolégicos, pois, por determinacdo constitucional o Ministério da Salde garante
o tratamento dos pacientes, por meio do SUS, de forma gratuita. Sendo assim, a
iniciativa indica chances de reduzir em longo prazo os custos com a aquisicdo de
produtos biotecnolégicos. Adicionalmente, a transferéncia de tecnologia entre a
companhia e os Laboratorios publicos Instituto Vital Brasil (IVB) e Biomanguinhos
indica possivel ganho de conhecimento e know-how para ambos os laboratérios e
pode ser encarado como mais um passo no sentido de fortalecer a Industria
Farmacéutica, sobretudo no segmento biotecnologico no Brasil, diminuindo a
dependéncia externa no referido mercado ainda incipiente no pais.

E valido mencionar que o referido registro, supostamente dado & Bionovis n&o
foi encontrado em consulta ao site da ANVISA no dia 23/03/2013, no entanto €

importante termos em mente que o site pode estar desatualizado.
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Em 25/03/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados de marcas e
patentes do INPI, utilizando o termo “Bionovis” no campo depositante, mas nenhum
resultado foi encontrado.

Ainda no que tange as parcerias entre laboratérios publicos e privados, em
2013, foram articuladas 27 parcerias, no ambito das Parcerias para o
Desenvolvimento Produtivo (PDPs), objetivando acelerar a producdo nacional de
medicamentos bioldgicos, dentre 0s quais a Bionovis esta envolvida para a producao
do Cetuximabe (com os parceiros: VB, Biomanguinhos, Butantan, Libbs e
Mabxience), Rituximabe (com os parceiros: VB, Biomanguinhos, Butantan, Libbs e
Mabxience), Ertanecep (com os parceiros: IVB, Biomanguinhos, Butantan,
Bahiafarma, Libbs, Mabxience, Orygen, Alteogen), Infliximabe (com os parceiros:
IVB, Biomanguinhos) e Bevacizumabe (com os parceiros: Tecpar, Butantan,
Biomanguinhos, IVB, Biocad, Libbs, Mabxience, Orygen, Alteogen) (AGENCIA DA
SAUDE, 2013).

O Estatuto Social da Bionovis S.A. — Companhia Brasileira de Biotecnologia
Farmacéutica, anexo a Ata de Assembleia Geral Extraordinaria de Transformacéo
em Sociedade por Acdes de Capital Fechado, publicado em 28 de setembro de 2012
no Diario Oficial Empresarial S0 Paulo, 122, vol. 184, p. 9°, apresenta os seguintes

trechos relevantes em relacéo ao presente estudo:

Artigo 3° - A Companhia tem por objeto social: (a) a pesquisa,
desenvolvimento, producdo, distribuicdo e comercializacdo de
produtos manufaturados pela tecnologia do DNA recombinante, pela
manipulacdo genética de células ou por cultivo celular massivo,
incluindo proteinas recombinantes, anticorpos monoclonais, células-
tronco e peptideos com fim terapéutico (“Produtos Biotecnoldgicos”)

° Disponivel no site do Diario Oficial de S&o Paulo:
http://www.imprensaoficial.com.br/PortallO/DO/BuscaD0O2001Documento 11 4.aspx?link=/2012/emp
resarial/setembro/28/pag 0009 CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/20
12&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009 - Acesso em 20/05/2013



http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2012/empresarial/setembro/28/pag_0009_CRJ80JFPOSRRRe3CISL3PKNSVN2.pdf&pagina=9&data=28/09/2012&caderno=Empresarial&paginaordenacao=100009
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para uso em medicina humana; (b) a participacdo, como sécia ou
acionista, em outras sociedades, simples ou empresarias, e em
empreendimentos comerciais de qualquer natureza, no Brasil e/ou no
exterior; e (c) a administracdo de bens proprios.

Artigo 12 - Sem prejuizo das atribuicbes que s@o conferidas pela
LSA' ou pelo presente Estatuto Social, compete & Assembleia Geral
deliberar sobre as matérias relacionadas abaixo:

(ix) aprovacdo de quaisquer decisbes relativas a aquisicéo,
disposicdo, oneragédo e renuncia de itens de propriedade industrial da
Companhia, inclusive nomes de dominio, marcas, patentes, direitos
relacionados a pesquisa, métodos, processos, melhorias, programas,
sistemas, invengdes ou tecnologia desenvolvidos pela Companhia

Artigo 14 - A aprovacao de quaisquer decisdes relativa a aquisicao,
disposicdo, oneragdo e renuncia de itens de propriedade industrial da
Companhia, inclusive nomes de dominio, marcas, patentes, direitos
relacionados a pesquisa, métodos, processos, melhorias, programas,
sistemas, invengdes ou tecnologia desenvolvidos pela Companhia,
conforme prevista no Artigo 12 (ix) acima, requerera a aprovacao dos
acionistas representando 90% (noventa por cento) do capital social.

Artigo 22 - Sem prejuizo das disposicbes da LSA, compete ao
Conselho de Administragéo:

(xix) autorizar o licenciamento de qualquer direito inerente a
propriedade industrial da Companhia, inclusive nomes de dominio,
marcar, patentes, direitos relacionados a pesquisa, métodos,

processos, melhorias, programas, sistemas, invencfes ou tecnologia
desenvolvidos pela Companhia.

E importante ressaltar que, conforme disposto no estatuto social, as questdes
relativas a propriedade industrial devem ser aprovadas por acionistas que
representam ao menos 90% do capital social da empresa, o0 que demonstra que
existe por parte das empresas formadoras da joint venture, grande preocupacédo em
relacdo a esse tipo de ativo no ambito de atuacdo da joint venture. Quanto ao

licenciamento de ativos, o Conselho de Administracdo da Companhia € responséavel

no que tange os ativos desenvolvidos pela Companhia.

6.2 OS ACIONISTAS DA BIONOVIS S.A.

19 SA: Lei 6.404 de 15/12/1978, gue dispbe sobre as Sociedades por Acdes. (inserido pela autora)
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6.2.1 Aché Laboratorios Farmacéuticos S.A.

O Aché Laboratérios Farmacéuticos S.A., existente a mais de quarenta anos,
€ uma empresa de capital 100% nacional que vem estabelecendo parcerias
comerciais estratégicas, dentro e fora do Pais, com experiéncia em medicamentos
similares e mais de 3.300 colaboradores; atuando nas linhas de Prescricéo,
Genéricos e Medicamentos Isentos de Prescricdo (MIP), possui portfolio com mais
de 280 marcas comercializadas em aproximadamente 695 apresentacoes,
abrangendo 132 classes terapéuticas referentes a 17 especialidades médicas (Aché,
2013). A empresa possui trés plantas industriais, sendo uma delas em Goias, com a
aquisicao de 50% da farmacéutica Melcon, especializada na produgcéo de hormonios
femininos, de acordo com o site da empresa: “O Aché obteve, no balanco do ano de
2011, um resultado econdmico expressivo, a receita liquida da companhia atingiu R$
1.401,2 milhdes...” (ACHE, 2013).

O portfélio é composto principalmente por medicamentos relativos ao
aparelho respiratorio, sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético, sistema
nervoso, aparelho digestivo e metabolismo, sistema geniturinario/horménios sexuais,
dermatologia e anti-infecciosos (ACHE, 2013).

De acordo com o relevado no site do Aché, no que diz respeito a inovacgéao, o
Aché vem desenvolvendo pesquisas na area de fitoterapicos e lancou em junho de
2005 o Acheflan® (Cordiaverbenacea DC.), anti-inflamatério na versdo topica
(creme) e aerossol , considerado o primeiro medicamento 100% nacional, indicado
para tendinites cronicas e dores miofasciais, este medicamento ja esta patenteado
na Europa. JA no que tange a atuacdo internacional, possui acordos de
licenciamento relativos a marcas em 12 paises nas Américas e na Africa (ACHE,

2013).
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De acordo com a JUCESP, o Aché Laboratorios Farmacéuticos S.A., CNPJ
60.659.463/0001-1, foi constituida em 01/11/1966 e iniciou suas atividades em
01/11/1966, possuindo capital de R$ 440.959.484,10 (quatrocentos e quarenta
milhdes, novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e
dez centavos) e como objeto: Fabricacdo de artefatos de material plastico para
outros usos nao especificados anteriormente; Representantes comerciais e agentes
do comércio de mercadorias em geral ndo especializado; Comércio varejista de
produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios néo
especificados anteriormente; Comércio varejista de produtos farmacéuticos
homeopaticos; Comércio varejista de medicamentos veterinarios. Existe ainda um
Aché Laboratorios Farmacéuticos S.A. sem CNPJ cadastrado e sem objeto social
cadastrado com data de constituicdo e de inicio de atividade em 21/03/1961
(JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI
utilizando o “ache” no campo “titular’ para localizar marcas de titularidade da
empresa e foram localizadas 1560 marcas (INPI, 2013). E valido ressaltar que a
grande maioria dos registros encontrados se refere a marcas nominativas, existindo
uma minoria de marcas mistas e figurativas, vale mencionar ainda que algumas
marcas nominativas possuem mais de um registro, estando depositadas e
registradas em classes diferentes.

Em 25/03/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI,
utilizando os termos “Ache and S.A.” e “Ache and S/A” no campo depositante, uma
vez que a pesquisa utilizando o termo “Ache” ndo foi bem sucedida, por ter

identificado resultados de Guilherme Severo Ache e Geraldo Jose Cerentini Ache.



80

Para os termos “Ache and S.A.” e “Ache and S/A”, os mesmos resultados foram

obtidos:

Tabela 1: Resultado das Buscas no INPI para “ache and s/a” no campo “depositante

RESULTADO DA PESQUISA (25/03/2013 & 02:42:15)

Pesquiss por;

Dmooitanie: ‘acfm and ofa | Forem sncotrados 35 procsseos qus setinfarer & peeguine. Mostrands pagna 1 d= 2.

Prisoess Deispoliiiban
FL1003506-0 240972010

OEETe OI92008

PIOB0Z361-1 31062008

-

FIG30173%-3 010472003

FIOADOREF-1 150272007

FIOS05893-3 15122008

FOSOALT-E 15092008
OSIZOEE 25052008
OASISE 011072004
GBS 24EE
St g R i i
OGNS 15072002
REEEE  15UR
MO0 050N
OIS 050200
OO0 OSMIE2001
FIOI0092 OSM3200
OIS O5DE200
OIS O5/2200

FIO100507-3 Q5022001

Tituly
COMPOSTO, COMPOSICAD FARMACEUTICA, USO DE UM COMPOSTO E METODO DE TRATAMENTO DRS
DISTURBIOE ASSOCTADS ADS RECEPTORES SEROTONINERGICOS 5-HT1A E 5-HT2A
COMPOSICOES ANTIDIARRETCAS E ANTIMICROBIANAS, USO DAS COMPOSICOES, MEDICAMENTO
ANTIDIARRETCO E ANTIMICROBIANG, METODO DE TRATAMENTO DE AFECCOES, DOENCAS OU DISFUNCOES
DE ORIGEM MICROBIANA, OU RELATIVAS A PRESENCA BE MICROORGANISMOS E METODO DE TRATAMENTG
DE DIARREIA, DE ORIGEM INFLAMATORIA OU CAUSADS POR MICROORGANISMOS
COMBINACAD FARMACEUTICA CONTENDO UM PRODUTO FARMACEUTICO OBTIDO A PARTIR DAS PLANTAS DA
FAMILIA SAPTNDACEAE E UM PRODUTO FARMACEUTICO OBTIDO A PARTIR DO GINKGO BILOBA, USOS DA
COMBINACAD FARMACEUTICA, COMPOSICAD FARMACEUTICA, METODO PARSA MELHORAR A HOMEGSTASE [0
ORGAKISMO
US0 DE UM OU MAIS BENZOPIRANONAS, COMPOSICAD FARMACEUTICA E METODO DE PREVENCAD OU
TRATAMENTO DE DOENCAS, DISFUNCOES E BISTURBICS ASSOCIADOS A MONOAMING OXIDASE
COMPOSICAD FARMACEUTICA, PRODUTO FARMACEUTICE, PROCESSO PARA OBTENCAD DE COMPOSTOS
FARMACEUTICOS E USO DE TAIS COMPOSTOS PARA O TRATAMENTO D0 VITILIGOD
PROCESS0 PARA PREPARACAD DE UM PRODUTO FARMACEUTICO OU VETERINARIO PADRONIZADD A PARTIR
DAS CASCAS 4I5S FRUTOS DE PLANTAS D0 GEMERD VITIS, PRODUTO FARMACEUTICD OU VETERINARID,
COMPOSICAD FARMACEUTICA OU VETERIMARIA, USOS E METODO DE TRATAMENTO DOS COMPONENTES DA
SEMDROME METABGLICA OU MA PROFILAXIA OU TRATAMENTO DE DOENCAS DECORRENTES DA SINDROME
FITOMEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE VITILIGO
PROCESS0 PARA PREPARACAD DE UM PRODUTO A BASE DE PASSIFLORA INCARNATA L., PRODUTO
FARMACEUTICO, COMPOSICAD FARMACEUTICA, USOS E METODO DE TRATAMENTO DE ANSIEDADE E INSONIA
US0S DE CARIOFILENGS OU COMPOSICOES QUE COMPREENDEM CARTOFILENGS, METODO DE TRATAMENTO
DE COMDICOES INFLAMATORIAS E DORES INFLAMATORIAS, METODO DE INIBICAD E COMPOSICAD QUE
COMPREENDE CARIOFILERD
PROCESS0S DE ISOLAMENTO DE UM CONSTITUINTE DE UM GLEC ESSENCIAL E OBTENCAD DE SEUS
PRODUTOS
PROCESS0 DE OBTENCAD DE EXTRATO POTENCIALIZADO DE Maytenus spp, FRACAD OU EXTRATO,
COMPOSICAD, UNIDADE DE DOSAGEM, METODO PARA PREVINIR, INIBIR OU SUSPENDER PROCESSO
ULCERATIVO, METODO DE TRATAMENTO DE PROCESSC ULCERATIVO E USO
PROCESSOS DE OETENCAD DE UM OLEC ESSENCIAL COM PROPRIEDADES ANTIINFLAMATORIAS,
ANTINOCICEPTIVAS E IMUNOMODULATORIAS E DE PRODUTOS OBTIDGS A PARTIR DELES
PROCESS0S DE OBTENCED DE EXTRATOS HIDROALCGOLICOS, METANGLICOS E ACETATO DE ETILA COM
PROPRIEDADES ANTIINFLAMATORIAS, ANTINGCICEPTIVAS E IMUNCMODULATORIAS E DE PRODUTOS
OETIDOS A PARTIR DELES
PROCESS0 DE PRODUCAD DO COMPOSTO 5- METANOSULFONAMIDA - N - BUTIL -2-{ 2- PROPINILOXI)
BEMZAMIDA
PROCESD DE SINTESE DO COMPOSTO 5-AMING-N-BUTIL - 2 - {3-METIL - 2- BUTENILOXT) BENZAMIDA
PROCESSO DE PRODUCAD D0 COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2-[3-METIL-2-BUTENILCXI) BENZAMIDA
PROCESSO DE SENTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2-{4-ISOPROPIL-FENILOXT) BENZAMIDA
PROCESSO DE SENTESE DO COMPOSTO 5-METANGSULFONAMIDA-N-BUTIL-2- {4-ISOPROPIL-
FEMILOXI)BENZAMIDA
PROCESS0 DE SENTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMING-H BUTIL-2- CICLOHEXANILOXI-
BENZAMIDA
PROCESSO DE PRODUCED DO COMPOSTO 5-METANOSUL FOMAMIDA-N-BUTIL-2{3-METIL-2-
BUTENILOXI) BENZAMIDA

Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br
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Tabela 2: Continuacdo do Resultado da Busca no INPI para “ache and s/a” no
campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA [25/03/2013 &5 05:50:15)

Pesquisa por
Depositants: "ache and 5/5' |, Foram encontrados 35 processos que sstisfazem 2 pesquisa, Mostrandeo pagine 2 d= 2,
Processo Depdsito Titulo
PI0100405-0 31/01/2001 PROCESSO DE SINTESE DO COMPOSTO 5-METANOSULFONAMIDA-N -BUTIL-2(4-
FLUORFENILOXI)BENZAMIDA
PIO1OD403-4 31/01/2001 PROCESSD DE SINTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2(-4-FLUOR-FENILOXI) BENZAMIDA
PI0L00404-2 31/01/2001 PROCESSO DE SINTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N -BUTIL-2-({-4-CLORD-
FEMNILOXI)BENZAMIDA

PIDOOESTZ-Z  25/13/2000 PROCESSD DE SINTESE DO COMPOSTO S5-A-CETAMINA-N-BUTIL-2-FENOXIBENZAMIDA

PROCESSO DE SINTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-N BUTIL-2-{4-FLUOR-FENILOXI)

BENZAMIDA

26/12/2000 PROCESSD DE SINTESE DO COMPOSTO CLORIDRATO DE 5-AMINO-H BUTIL-2-FENOXI-BENZAMINA
L o PROCESSO DE SINTESE DD COMPOSTO CLORIDRATO DE S-AMINO-N-BUTIL-2- (4-ISOPROPIL-

PloOOszat-2 - DS/03/2000 Lonr) OXI) BENZAMIDA

PROCESSO DE SINTESE DO COMPOSTO 5 - ACETAMIDA - l - BUTIL - 2 - (2 PROPINILOXI)

PIDOOE570-6 26122000

PIOO0RIRI0 - DE/TSI2000 gy AMIDA
PIDO04243-3  05/05/2000 PROCESSO DE SINTESE DO COMPOSTO 5-ACETAMIDA-N-BUTIL-2- (4-CLOROFENILOXI) BENZAMIDA
Drsocaiin  73/13/13ss COMPOSICAO FARMACEUTICO PARA LIBERACAD CONTROLADA DE MACROLIDEDS, SEU PROCESSO

DE OBTENCAD E METODO DE USO DE TAL COMPOSICAD
PISS04502-5 05/04/1%%% DROGA ANTIULCEROGENICA DE MAYTENUS ILICIFOLLA E PROCESSO DE OBTENCAOQ DO MESMO
_ DISPOSICAOQ EM ACOPLAMENTO PARA UMA TAMPA FLIP-CAP SOBRE UMA TAMPA PRINCIPAL,

PIS70D478-2 01/04/159
e i ADEQUADA A RECIPIENTES DIVERSODS,

MI4E01218-1 14/10/1%EE Frasco para xampu ou assemelhado
MI4ED1219-0 14/10/1355 Sabonete
DIEE0E0G4-T 04/10/ 1588 PROCESSD PARA DBTEN{;&D DE S5-HIDROXI-2,6,7,2,4- PENTEMETOXIFLAVONA, PRODUTO OBTIDO

E UTILIZACAD DO MESMO

Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br

Foram identificados 35 documentos dentre os quais se identificou que os
documentos PI10802674-2, P10802361-1, PI0700767-1, PI0605693-8, P10604107-8,
P10602106-9, P10300600-0, P10300734-0, P10203067-5, Pl 0203068-3, P19904502-8,
PI18805094-7 se referem a fitoterapia, seja a composi¢cdes farmacéuticas contendo
extratos de plantas, seja a processos de preparo de medicamentos contendo
extratos de plantas. E valido ressaltar que o documento P10700767-1 foi transferido
de Plantarium Comércio de Produtos Cosmeéticos e Farmacéuticos e Manipulacéo de
Formulas Ltda. para Aché Laboratorios Farmacéuticos S.A. O documento
P18805094-7, indeferido, foi depositado em nome de Aché Laboratorios
Farmacéuticos S/A e da Universidade de Sao Paulo (USP).

Os documentos PI0801239-3 e PI0419105-6 descrevem usos de

substancias/moléculas ja conhecidas, ndo demonstrando um grande carater
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inovador.

Os documentos PI0100972-9, PI10100969-9, PI0100971-0, PI100970-2,
P10100508-1, PI0100509-0, P10100507-3, P10100405-0, PI0100403-4, P10100404-2,
P10006572-2, PI0006570-6, P10006571-4, P1 0004241-2, P10004242-0, P10004243-9,
nao disponiveis para consulta, se referem a sintese organica aplicada a area
farmacéutica, demonstrando que a empresa em questdo investe ou, pelo menos
investia, nesse segmento.

Os documentos PI9700478-2 e MI4801218-1 se inserem no segmento de
embalagens. Sendo que o documento P19700478-2 foi transferido de MegaPlast S/A
Indastria de Plasticos para Ache Laboratorios Farmacéuticos S.A.

O documento MI4801219-0 é intitulado “SABONETE”, no entanto ndo esta
disponivel para consulta.

O documento P19906241-0 é intitulado “Composicdo farmacéutico para
liberacdo controlada de macrolideos, seu processo de obtencdo e método de
uso de tal composicdo”, ndo disponivel para consulta, tal como intitulada
possivelmente se refere a uma composicdo e ndo a uma nova molécula
farmacéutica.

O documento P11003506-0 intitulado “Composto, composicédo farmacéutica,
uso de um composto e método de tratamento DPS disturbios associados aos
receptores serotoninérgicos 5-HT1A E 5-HT2A” foi depositado em parceria com a
ACHE INTERNATIONAL (BVI) LTD, e se refere a uma molécula sintética.

Conforme demonstrado acima, os documentos patentarios ndo apontam para

uma expertise da empresa em relacéo aos biotecnolégicos.

6.2.2 EMS
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A EMS possui capital 100% nacional, foi fundada no Brasil ha quase 50 anos
e é considerada lider em faturamento e unidades comercializadas no Brasil ha 6
(seis) anos seguidos, possui dois complexos industriais, e foi o primeiro laboratério a
produzir, em 2000, medicamentos genéricos no pais, além de ter iniciado a
exportacdo de medicamentos para a Europa em 2005 (EMS, 2013).

A EMS possui um grande portfélio, considerado o maior do segmento, com 2
mil apresentacfes de produtos, e possui aproximadamente 5 mil colaboradores,
sendo 240 no Centro de P&D ao qual sdo destinados 6% do faturamento da EMS
por ano (EMS, 2013).

A empresa esta presente no Exterior, inicialmente garantindo a sua entrada
no mercado europeu (Portugal) por conta da formacédo da joint venture com a
Germed; foi a primeira industria farmacéutica nacional credenciada para exportar
para a Europa; atualmente exporta para mais de 40 paises distribuidos na América
Latina, Africa, Asia e Oriente Médio e esta estudando o mercado norte-americano e
canadense (EMS, 2013).

Sobre inovagédo, a EMS possui desde 2006 acordo com o MonteResearch,
laboratério de pesquisa italiano, além de parcerias com o laboratério chinés Shangai
Biomabs (desde 2009), e com o sul-coreano ISU ABXIS (desde 2011),
representando, de acordo com o site da empresa: “...0 inicio de uma nova era para a
EMS, marcada pela biotecnologia e pela transferéncia tecnolégica para producéo, no
Pais, de medicamentos inovadores e de alta eficacia.”

Tendo em vista que, de acordo com resposta fornecida ao questionario, as
empresas acionarias da Bionovis, entre elas a EMS, ndo poder&o atuar no mercado
biotecnolégico, podemos pensar na possibilidade que essas parcerias venham a

refletir em geracdo de conhecimento a ser utilizado na Bionovis, no entanto, nao
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existe informacédo que sustente esta afirmativa.

De acordo com a JUCESP, a EMS S.A., CNPJ 57.507.378/0003-65, foi
constituida em 27/12/2002 e iniciou suas atividades em 17/12/2002, domiciliada em
Hortolandia, tendo como capital R$ 221.716.503,42 (duzentos e vinte um milhdes,
setecentos e dezesseis mil, quinhentos e trés reais e quarenta e dois centavos) e
objetivo social: Holdings de instituicdes néo-financeiras (JUCESP, 2013).

Existe ainda cadastro da: (I) EMS Participa¢gbes S.A., CNPJ 05.491.842/0001-
07, com data constituichio em 03/01/2003, data de inicio de atividades em
16/12/2002, domiciliada em Hortolandia, com capital de R$ 128.999.260,90 (cento e
vinte oito milhdes, novecentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e
noventa centavos) e com objeto social de: Incorporacdo de empreendimentos
imobilidrios, Outras sociedades de participacdo, exceto holdings; (II) EMS
INVESTIMENTOS S/A, domiciliada em Hortolandia, sem CNPJ cadastrado, com
capital de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e com objeto social: Holdings de instituicdes
nao-financeiras (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI
utilizando o “ems” no campo “titular” para localizar marcas, registros ativos ou
extintos, de titularidade da empresa, através da qual foi localizada 1 marca em nome
de EMS Industria Farmacéutica LTDA, 22 marcas em nome de EMS S/A (CNPJ:
57507378000365) e outras 968 marcas registradas em nome de EMS S/A (CNPJ:
57507378000101) (INPI, 2013). E valido ressaltar que a grande maioria dos
registros encontrados se refere a marcas nominativas, existindo uma minoria de
marcas mistas e figurativas, vale mencionar ainda que algumas marcas nominativas
possuem mais de um registro, estando depositadas e registradas em classes

diferentes.
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Foram realizadas em 24/03/2013 buscas na base de dados disponivel no site
do INPI referentes a “EMS and s/a”, “‘EMS and s.a.”, e “EMS” no campo do
depositante, as duas primeiras tentativas geraram o0os mesmos 8 resultados
enquanto a tentativa com “EMS” nao foi bem sucedida, pois foram encontrados

resultados de outras empresas, tais como EMS-Patent AG e EMS-Chemie AG. Para

” o«

os termos “EMS and s/a”, “EMS and s.a.”, os seguintes resultados foram obtidos:

Tabela 3: Resultado da Busca no INPI para “ems and s/a” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 & 19:44:40)
Pesquisa por:
Depositante: 'ems and 5.a.' | Foram encontrados 8 processos que satisfazem & pesquisa, Mostrando pagina 1 de 1.

Processo Depdsito Titulo
PI1106800-7 26/12/2011
DERIVADOS FTALIMIDICOS DE COM POSTO% ANTIIN FLAMAﬁTf)RIOS Nﬂq— ESTEROIDE E JOU MODULADORES
PI0S01295-2 0&/04/200% DE TNF-(ALFA), PROCESSO DE SUA OBTENCAO, COMPC:SICOES FARMACEUTICAS CONTENDO OS5 MESMOS E
SEUS USOS NO TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMATORIAS
PI0S901602-3 03042009 COMPOE[(;ﬁE FARMACEUTICAS DE TETRAHIDROLIPSTATINA LIVRES DE ESTABILIZANTES
SISTE I:'IAS DE D]?TRIBU]CEO PARA SOULU B]IJ.ZACﬁO DE INGREDIENTES FARMACEUTICAMENTE ATIVOS
INSOLUVEIS EM AGUA
NOVOS COFlPOFI'OS DER"I\FADDS DE TAURINA E SEUS USOS, PROCESSO DE SUA PREPARACﬂO E
COMPOSICOES FARMACEUTICAS CONTENDO OS MESMOS
COMPOSTOS ANTIBACTERIANOS EfOU ANTIPROTOZOARIOS DERIVADOS DO NMTFROIMIDAZOL
PID404351-2 20/10/2004 APRESENTANDO A'I'_[h‘u'IDADE INIBAID{}RA DE UREASE, PROCESSO DE PREPARACAO DESTES COMPOSTOS E
UsO EM COMPOSICOES FARMACEUTICAS E MEDICAMENTOS
SINTESE DE CD!‘-1 POSTOS COM ATIVIDADES INIBIDORA DE UREASE, ANTIMICROBIANA E QU
ANTIPARASITARIA
COMPOSICKO FARMACE U'I'ICA’ CONTENDO APOMORFINA'.LCOMO PRINCIPIO ATIVO, OU UM DE SEUS SAIS
FARMACEUTICAMENTE ACEITAVEIS E FORMAS FARMACEUTICAS POR VIA ORAL

PID815110-5 11082003

PIN300951-1 09/04/2008

PID304751-0 23102003

PI0305183-9 02/08,2003
Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br
Entre os oito resultados encontrados: o documento PI1106900-7 ainda esta
em sigilo; o documento PI0901298-2, intitulado “Derivados ftalimidicos de
compostos antiinflamatérios nado-esteréide e/ou moduladores de TNF-(alfa),
processo de sua obtencédo, composi¢cdes farmacéuticas contendo 0s mesmos
€ Seus usos no tratamento de doencas inflamatdrias”, cujo objeto se enquadra
na area de farmacos, mais especificamente de farmacos sintéticos e possui como
depositantes a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) e a
EMS S/A; o documento P10901602-3 possui como unico depositante a EMS S/A, no

entanto € valido ressaltar que o documento se refere a uma “Composicao
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Farmacéutica” e ndo ao desenvolvimento de uma molécula inovadora; o
documento P10815110-5 possui como unico depositante a EMS S/A, no entanto é
valido ressaltar que o documento, indisponivel para leitura, se refere a “Sistemas de
distribuicao para solubilizagao de ingredientes farmaceuticamente ativos” e
ndo ao desenvolvimento de uma molécula inovadora; o documento P10800951-1
intitulado “Novos compostos derivados de taurina e seus usos, processo de sua
preparacdo e composi¢cOes farmacéuticas contendo os mesmos”, da area de
farmacos, mais especificamente de farmacos sintéticos e possui como depositantes
a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP) e a EMS S/A; o
documento  Pl0404851-2 intitulado “Compostos antibacterianos e/ou
antiprotozoarios derivados do nitroimidazol apresentando atividade inibidora
de urease, processo de preparacao destes compostos e uso em composicdes
farmacéuticas e medicamentos”, é da area de farmacos, mais especificamente de
farmacos sintéticos e possui como depositante apenas a EMS S/A; o documento
PI0304761-0 intitulado “Sintese de compostos com atividade inibidora de
urease, antimicrobiana e ou antiparasitaria”, nao disponivel para consulta,
aparentemente € da area de sintese de farmacos e possui como depositante apenas
a EMS S/A; o documento PI0305188-9 intitulado “Composicédo farmacéutica
contendo apomorfina como principio ativo, ou um de seus sais

|”

farmaceuticamente aceitaveis e formas farmacéuticas por via oral” possui como
unico depositante a EMS S/A e se refere ao desenvolvimento de uma formulagéo e
nao ao desenvolvimento de uma molécula inovadora.

Dos resultados encontrados, podemos entender que a EMS S.A. possui maior

expertise na area de formulagéo e de sintese do que de desenvolvimento de novas

moléculas ou na area de biotecnologicos, ainda assim a inovagao parece ser
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incipiente, ja que entre 2003 e 2011 apenas 8 pedidos de patentes foram
depositados. Os documentos que possivelmente poderiam estar voltados a inovacao
na area farmacéutica foram depositados em parceria com uma instituicdo publica, a
UNESP, que conhecidamente possui vocacdo inovativa o que pode ser entendido
como um indicativo de que EMS S.A. esta tentando realizar parcerias objetivando a
inovacdo. Contudo, por outro lado pode indicar uma falta de independéncia quanto a

expertise de inovar na area farmacéutica.

6.2.3 Hypermarcas

A Hypermarcas é uma companhia com capital de origem brasileiro e atua em
duas linhas: produtos farmacéuticos e produtos de consumo. Apresentando estrutura
de vendas e distribuicdo com abrangéncia nacional, tanto no varejo alimentar quanto
no farmacéutico, possui experiéncia em identificar, adquirir e integrar negécios nos
setores em que atua, com estratégia pautada em crescimento organico somado com
aguisicdes que objetivam aumento do portfélio de marcas e produtos. Desde o inicio
das atividades da referida empresa ocorreram 28 aquisicées, em 2001, atuando hoje
em dia nas linhas de medicamentos isentos de prescricdo médica, medicamentos
com prescricdo meédica, medicamentos genéricos, e dermocosméticos, além de
produtos de higiene e beleza (Hypermarcas, 2013).

Em 2008, a Hypermarcas se tornou o maior fabricante de Medicamentos OTC
e 0 quinto maior laboratorio brasileiro; posteriormente, em 2010, apos a aquisi¢cdo da
Mantecorp, a Hypermarcas se consolida como a maior empresa nacional do
mercado de Medicamentos e de Beleza e Higiene Pessoal no Brasil (site
Hypermarcas, 2013).

A Hypermarcas comercializa produtos na area farmacéutica também com os
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nomes e marcas das empresas: Mantecorp, Farmasa, NeoQuimica, Luper,
BrainFarma (Hypermarcas, 2013).

De acordo com a JUCESP, a Hypermarcas S.A., CNPJ 02.932.074/0001-91,
com logradouro em Séo Paulo, foi constituida em11/02/2008, teve inicio de atividade
em 02/01/1999, é uma sociedade por acdes, possui capital de R$ 5.231.066.089,85
— (cinco bilhdes, duzentos e trinta e um milhdes, sessenta e seis mil, oitenta e nove
reais e oitenta e cinco centavos de reais) e possui como objeto: Comércio atacadista
de produtos de higiene, limpeza e conservacdo domiciliar; Comércio atacadista de
bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; Comeércio
atacadista de alimentos para animais; Fabricacdo de acucar de cereais (dextrose) e
de beterraba; Fabricacdo de refrescos, xaropes e poOs para refrescos, exceto
refrescos de frutas; existem ainda outras atividades (JUCESP, 2013).

De acordo com a JUCESP existem ainda mais 3 registros: (I) em nome de
Hypermarcas S.A. com o0 mesmo CNPJ, data de constituicdo de 09/11/2006, inicio
de atividade de 02/01/1999 e capital de R$ 55.753.923,00 (cinquenta e cinco
milhdes setecentos e cinquenta e trés mil, novecentos e vinte trés reais); (II) em
nome de Hypermarcas Industrial LTDA, com logradouro em Goiénia, sem CNPJ
cadastrado, com data de constituicdo em 09/11/2006, inicio de atividade em
30/10/2006, capital de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) e objeto: Moagem e fabricacao
de produtos de origem vegetal ndo especificados anteriormente, Representantes
comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de
perfumaria, Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao
especificados anteriormente, sem operador; (llI) em nome de Hypermarcas Industrial
LTDA, com o mesmo CNPJ da Hypermarcas S.A., com logradouro em Goiania, com

data de constituicdo em 05/05/1999, inicio de atividade em 03/04/1999, capital de R$
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1.000.000,00 (um milhdo de reais) e sem objeto cadastrado (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI
utilizando o “hypermarcas” e também “mantecorp”, “farmasa”, “neoquimica”, “luper”,
“‘brainfarma”, sendo estas referentes a empresas do segmento farmacéutico
adquiridas pela Hypermarcas, no campo “titular’ para localizar marcas, registros
ativos ou extintos, de titularidade das referidas empresas, tendo sido localizadas,
respectivamente, 2781 marcas para “hypermarcas”, em diversos CNPJs, sendo
valido ressalvar que a grande maioria dos registros identificados teve a titularidade
transferida para a Hypermarcas (INPI, 2013).

Além disso, foram encontrados o0s seguintes registros: 680 Mantecorp, 0
farmasa, 164 neoquimica, 275 luper, e 86 brainfarma (INPI, 2013). Novamente, nota-
se o grande predominio de registros de marcas nominativas.

Foram realizadas em 24/03/2013 buscas de documentos patentarios e de
desenho industrial na base de dados disponivel no site do INPI referentes a
“Hipermarcas” (sem resultados) e a “Hypermarcas” no campo do depositante, e os
seguintes resultados foram obtidos:

Tabela 4: Resultado da Busca no INPI para “hypermarcas” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 as 13:21:50)
Pesqguisa por:
Depositante: 'hypermarcas' \ Foram encontrados 39 processos que satisfazem & pesquisa. Mostrando pagina 1 de 2.

Processo Depdsito Titulo
BR. 10 2012022543 3 06/09/2012
BR. 10 2012020648 0 17/08/2012
BR 10 20120097354 26/04/2012
DI7001247-4 0%/04/2010 CON F_[GURAC;EO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI70012456-6 0%/04/2010 CONF_[GURA'CﬂO APLICADA EM CORPO DE ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7001245-2 0%/04/2010 CON F_[GURAC;EO APLICADA EM TAMPA DE ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7001249-0 0%/04/2010 CONF_[GURA'CEO APLICADA EM ESTOJO PARA FIO DENTAL
DI7000943-1 22/03/2010 FRASCO
DI6904460-0 27112009 CONF_[GURA{;EO APLICADA EM FRASCO
DI6904571-2 28/10/2009 CON F_[GURA'C:EO APLICADA EM CONJUNTO DE ELEMENTOS APLICADOS EM ESCOVAS DE DENTES
DIGS904573-9 28/10/2009 CONHGURACEO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES COM ESTOJO
DIG904572-0 28/10/2009 CON HGURACJEO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DIG904574-7 28/10/2009 CDHF.[GURA{;ED APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DIo904575-3 28/10/2009 CON F.[GI.IRAC:EO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
DI&904575-5 28/10/2009 CONF_[GURAC;E’AO APLICADA EM ESCOVA DE DENTES
MUB301383-1 17/07/2005 D]SPOSIC;EO CONSTRUTIVA EM ESCOVA DENTAL TERAPEUTICA
PIOB01042-0 27/02/2008 ESCOVA DENTAL TERAPEUTICA
DI&702339-8 25/07/2007 FRASCO
DI&702007-0 23/03/2007 EMBALAGEM
DI6403340-6 15/09/2004 "TAMPA DE RECIPIENTE PARA SAPONACEOS"
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Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br

Tabela 5: Continuagcdo do Resultado da Busca no INPI para “hypermarcas” no

campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA {24/03/2013 &s 18:24:58)
Pesquisa por:
Depositante: hypermarcas’ | Foram encontrados 39 processos que satisfazem 3 pesguisa. Mostrando pagina 2 de 2.

Processo Depdsito Titulo
DIo403225-6 14/059/2004 "RECIPIENTE PARA SAPONACEQS"
DI&403224-8 14/09/2004 "RECIPIENTE PARA SAPONACEOS"
DI&403256-6 13/09/2004 "FRASCO"
DIG403257-4 13/05/2004 "FRASCO"
DI&302122-6 07/07/2003 CONFIGU RACﬁO APLICADA A HIGIENIZADOR DE LINGUAS
DI6302121-8 07/07/2003 CONFIGU RAC;EO APLICADA A DISPENSER. PARA FIO DENTAL
MUS301190-0 30,06,/2003 HﬁQUINA DE FABR]CACﬁO DE SACHE PARA FIO DENTAL.
DI6301236-7 24(04/2003 CONFIGU RAC:EO APLICADA A ESCOVA DENTAL
DI5301235-9 24/04/2003 CONFIGU RAC&O APLICADA A ESCOVA DENTAL
MUZ300407-6 19/03/2003 LIMPADOR DE LINGUA
MUB102304-9 06/11/2001 ESCOVA RASPADORA LINGUAL
DIo101063-4 03/05/2001 CONFIGU RACKO APLICADA EM FRASCO
DI&100111-2 10/01/2001 C{)NF_[GURACﬁO APLICADA A FRASCO
MUB000851-3 0&/05,/2000 DISPOSITIVO ARTICULADO PARA SUPORTE DE CERDAS PARA LIMPEZA DOS DENTES.
PI9305255-5 16/11/1999 DISPOSITIVO ISCAS PARA ATRAIR INSETOS E COM PDE['CﬁD ATRATIVA
MUT902208-1 23(09/1999 ESTOJO PARA FIO DENTAL.
MU7300893-0 11/05/1993 SISTEMA PARA F.IJ(A(;ﬁ’lO DE ESCOVA INTERDENTAL POR TRILHOS
MU7701362-0 12/06/1997 DEmHCﬁO CONSTRUTIVA EM TAMPA PARA FRASCOS
PIS700605-0 25/04/1937 M.ﬁQUINﬁ DE ENTUFAMENTO DE CERDAS.

Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br

No dia 24/03/2013 foram realizadas ainda buscas de patentes referentes a
“‘Mantecorp”, “Farmasa”, “NeoQuimica”, “Luper”, “BrainFarma”, e 0s seguintes
resultados foram obtidos: (I) para a Mantecorp no campo de depositante, foi
encontrado o PI9802431-0, intitulado “Composicdo parasiticida compreendendo
ivermectina em associacdo com levamisol, processo para sua preparacao, e uso da
referida composi¢ao.”, que apos transferéncias de titularidade e alteragbes de nome
esta atualmente sob titularidade de COOPERS SAUDE ANIMAL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.; () Nao foram encontrados documentos patentarios brasileiros
em nome das demais empresas (INPI, 2013).

Podemos observar claramente pelos 39 resultados encontrados quando foi
utilizado o termo “Hypermarcas” no campo do depositante, que a referida empresa

nao possui documentos patentarios ou de desenho industrial referentes a inovacdes


http://www.inpi.gov.br/
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no campo farmacéutico e sim no campo de inovacdes de design, como pode ser
observado pelos diversos desenhos industriais relativos em sua grande maioria ao
segmento odontolégico e ao segmento de embalagens (frascos), existindo ainda um
documento patentario referente a uma maquina aplicada a producdo de produtos
odontologicos, um referente a isca para insetos e um referente a sistema de fixacéo
de escova dental.

E valido ressaltar que dos documentos encontrados, o DI6403340-6 (intitulado
“Tampa de recipientes para saponaceos”), o DI6403224-8 (intitulado “Recipiente
para saponaceos”), e o DI 6403256-6 (intitulado “Frasco”) foram transferidos e se
encontram atualmente sob titularidade de Quimica Amparo LTDA.

E importante mencionar que todos os resultados encontrados, exceto os trés
casos mais recentes — BR1020120225433, BR1020120206480 e BR1020120097354
- que nao possuem titulo, resumo ou conteddo publicados, ou tiveram a
transferéncia de titularidade para a Hypermarcas por incorporagdo, COmo nos casos
gue anteriormente eram de titularidade Facilit Odontolégica e Perfumaria LTDA., da
DM Farmacéutica LTDA., ou de pessoas fisicas), ou tiveram o nome do titular
alterado para a Hypermarcas (como nos casos que anteriormente eram de
titularidade da Assolan Industrial LTDA.), ou tiveram exigéncias solicitando a
apresentacao de contrato e/ou estatuto social da empresa cedente que comprove 0s
poderes de representatividade do signatario no Instrumento de Cessao para
alienacdo do Desenho Industrial ou solicitando a apresentacdo do documento de
cessdo assinado por cedente e cessionario e/ou Contrato e/ou Estatuto Social que
comprove os poderes de representatividade do signatario do Instrumento de Cessao
perante a empresa cedente.

Dessa forma, os resultados indicam que a vocacéo da empresa ora estudada,



92

se refere a realizacdo de incorporacdes para comercializacdo de marcas e produtos
ja existentes ou ja inventados e ndo a realizacdo de inovacdo. Os documentos
patentarios e de desenho industrial encontrados, somados com o histérico da
empresa ligada a incorporagcdes e ndo ao lancamento de produtos inovadores, nos

leva a crer que a P&D e a inovacao néo sao o foco principal da Hypermarcas.

6.2.4 Unido Quimica Farmacéutica Nacional S.A.

A histéria da Unido Quimica teve inicio em 1936, com a fundacdo do
Laboratério Prata que posteriormente, apds ser adquirido, permitiu 0 surgimento da
Unido Quimica, a empresa possui capital 100% brasileira, possui trés unidades
fabris e figura entre as dez maiores industrias do Brasil, sendo focada em duas
Divisbes de Negdcios: (I) Divisdo Humana com produtos hospitalares, OTC (over-
the-counter ou medicamento de venda livre), Farma, Genéricos, Genom
Oftalmologia e Genom Dor/SNC; e (ll) Divisdo Saude Animal integra as linhas Pet e
Grandes animais (Unido Quimica, 2013).

A Unido Quimica vem buscando desde 2007 se internacionalizar e,
atualmente exporta para a América Latina e Africa, além de possuir parceria com a
Novartis e com o laboratério farmacéutico Théa, focado em oftalmologia (Uniédo
Quimica, 2013).

O departamento da P&D da Unido Quimica possui 40 profissionais que
realizam ndo somente geracdo de conhecimento, mas também a adaptacdo de
tecnologias ja conhecidas, além de apresentar parcerias com instituicdes publicas e
privadas no Brasil como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e o Instituto Butanta - objetivando identificar novas moléculas e inovacdes

no tratamento de doencas (Unido Quimica, 2013).
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De acordo com a JUCESP, a Unido Quimica Farmacéutica Nacional, CNPJ
60.665.981/0001-18, possui data de constituicdo de 31/03/1980 e iniciou suas
atividades em 31/03/1980, possuindo capital de R$ 218.511.674,16 (Duzentos e
Dezoito Milhdes, Quinhentos e Onze Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e
Dezesseis Centavos), sendo domiciliada no municipio de Embu-Guacu e possuindo
como objeto social: Comércio varejista de produtos farmacéuticos, com manipulagéo
de férmulas; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene
pessoal; Holdings de instituicbes ndo-financeiras (JUCESP, 2013).

Em 07/04/2013 foram realizadas pesquisas na base de dados do INPI
utilizando “unido quimica” no campo “titular’ para localizar marcas, registros ativos
ou extintos, de titularidade da referida empresa, tendo sido localizadas, em dois
CNPJ’'s diferentes, 919 marcas (INPI, 2013). Novamente, nota-se o0 grande
predominio de registros de marcas nominativas.

Foram realizadas em 24/03/2013 buscas na base de dados disponivel no site
do INPI referentes a “Unido Quimica”, “Unido Quimica”, “Unido Quimica” e “Uniao
Quimica” no campo do depositante, e para todos os termos utilizados, os seguintes
resultados foram obtidos:

Tabela 6: Resultado da Busca no INPI para “unido quimica” no campo “depositante”

RESULTADO DA PESQUISA (24/03/2013 &= 19:11:41)
Pesquisa por:
Depositante: "unido quimica™ '\ Foram encontrados 6 processos que satisfazem & pesquisa. Mostrando pégina 1 de 1.

Processo Depésito Titulo
MUS102200-2 25/10/2011
DISPOSITIVO VAGINAL PARA LIBERACAQ LENTA DE PROGESTERONA (HORMONIO) UTILIZADO EM FEMEAS
BOVINAS
COMPOSICOES FARMACEUTICAS, METODO PARA TRATAR A DISFUNCAO ERETIL E METODO PARA
RESTAURAR A CAPACIDADE DE ERECAD
PROCESSO DE OBTENCAO DE UM INIBIDOR DE PROTEASES DO TIPO KUNITZ A PARTIR DE UMA BIBLIOTECA
DE cDNA DE GLANDULAS SALTVARES DO CARRAPATO AMBLYOMMA CAJENNENSE: SEQUENCIA DE
OLIGONUCLEOTIDEOS DO CLONE, E SEQUENCIA DE AMINOACIDOS DA PROTEINA RECOMBINANTE,
PROTEINA RECOMBINANTE; PROCESSO PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE INIBITORIA SOBRE O FATOR
X ATIVADO, PROCESS0D PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE EM PLASMA, PROCESSO
PARA DETERMINACAOQ DA ATIVIDADE APOPTOTICA EM LINHAGENS DE CELULAS TUMORAIS HUMANAS E
MURINAS, PROCESSO DE DETERMINACAO DE ATIVIDADE ANTI-METASTATICA EM TUMOR DE MELANOMA,
PROCESSO DE DETERMINACAO DA ATIVIDADE ANTI-CANCER, TN VITRO E IN VIVO, USO DO RECOMBINANTE
EM DIFERENTES MECANISMOS HOMEQSTATICOS (COAGULACAD E RESPOSTA IMUNOLOGICA), ANTI-
PROLIFERATIVOS, ANTI-APOPTOTICOS E ANTI-ANGIOGENICOS
PROCESSO0 DE OBTENCAO DA ERISTOSTATINA/FOSFATASE ALCALTNA QUIMERICA; CONSTRUCAD DA
PI0300212-8 31/01/2003 ERISTOSTATINA/FOSFATASE ALCALTNA QUIMERICA E SEU PRODUTO EXPRESSO EM PERIPLASMA; USO DA

PROTEINA DE FUSAO ERISTOTATINA/FOSFATASE ALCALTNA E KIT DE DIAGNOSTICO

DISPOSICAO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM TAMPA COM SISTEMA DE ESTERILIZACAO DE AGULHAS DE
INJECAO PARA PRODUTOS VETERINARIOS

PIDE02661-0 08/05/2005

PI0B06230-7 24/01/2008

PI0408057-1 15/09/2004

MUZ700457-1 27f021997
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Fonte: INPI, 2013 — www.inpi.gov.br

Entre os seis resultados encontrados: o MU9102200-2 ainda esta em sigilo
(ou seja, seu conteudo ainda néo foi publicado); o documento P10802661-0 teve sua
titularidade transferida de Tecnopec Consultoria Comércio e Representacao Ltda.
para Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A por incorporacdo demonstrando que
ndo foi um desenvolvimento intelectual desta; o documento PI0806230-7, nao
disponivel para leitura, possui como depositante, além da Unido Quimica, da UFMG,
da BiolabSanus Farmacéutica e da Biosintética Farmacéutica Ltda. e foi retirado do
Brasil por ndo cumprimento de exigéncia; o documento PI0406057-1, intitulado
“Processo de obtencdo de um inibidor de proteases do tipo kunitz a partir de
uma biblioteca de cdna de glandulas salivares do carrapato amblyomma
cajennense: sequéncia de oligonucleotideos do clone, e sequéncia de
aminoacidos da proteina recombinante, proteina recombinante; processo para
determinacdo da atividade inibitéria sobre o fator x ativado, processo para
determinacdo da atividade anticoagulante em plasma, processo para
determinacdo da atividade apoptética em linhagens de células tumorais
humanas e murinas, processo de determinacdo de atividade anti-metastatica
em tumor de melanoma, processo de determinacéo da atividade anti-cancer, in
vitro e in vivo, uso do recombinante em diferentes mecanismos homeostaticos
(coagulacdo e resposta imunoldgica), anti-proliferativos, anti-apoptoticos e
anti-angiogénicos” possui como depositante a Unido Quimica Farmacéutica
Nacional S/A, a Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de S&o Paulo (Fapesp)
e Ana Marisa Chudzinski Tavassi, e indica que a empresa pode estar investindo em
inovagao na area biotecnologica; o documento PI0300212-8 intitulado “Processo

de obtencdo da eristostatina/fosfatase alcalina quimérica; construcdo da
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eristostatina/fosfatase alcalina quimérica e seu produto expresso em
periplasma; uso da proteina de fuséo eristotatina/fosfatase alcalina e kit de
diagnostico” figuram como depositantes a Unido Quimica Farmacéutica Nacional
S/A, a Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de S&do Paulo (Fapesp) e Ana
Maria Moura Da Silva, e esta definitivamente arquivado; o documento MU7700467-1
se refere a uma disposicdo construtiva introduzida a um sistema de esterilizacao de
agulhas de injecdo para produtos veterinarios e possui como Unico depositante a
Unido Quimica Farmacéutica Nacional.

Dos resultados encontrados, pode-se aferir que os documentos que
possivelmente poderiam estar voltados a inovacdo na area farmacéutica sao
depositados em parceria com outras instituicbes publicas, privadas e/ou com
pesquisadores pessoas fisicas. Este fato possivelmente pode ser entendido como
um indicativo de que a Unido Quimica esta tentando realizar parcerias objetivando a
inovacdo, fato que, por outro lado, pode ser entendido como uma falta de

independéncia no que tange a expertise de inovar na area farmacéutica.

6.3 DISCUSSAO DO QUESTIONARIO APLICADO A BIONOVIS S.A.

Foi encaminhado a empresa Bionovis S.A., em 23/11/2012, o questionario
gue consta no apéndice 1, tendo o mesmo sido gentilmente respondido pelo gerente
de desenvolvimento de negocios - Sr. Fernando Tunes Fernandes. Da mesma
forma, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em relacdo a
divulgacao das respostas fornecidas através do questionario, o qual foi devidamente
assinado pelo gerente, conforme o apéndice 2. Dessa forma, seguem no apéndice 1
as respostas fornecidas pelo referido funcionario da Bionovis S.A.

ApOs uma andlise detida das respostas encaminhadas pela Bionovis S.A.,
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resta claro que a empresa foi formada com a intencdo de atuar na pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo tecnolégica. Desta forma, € valido ressaltar a
importancia da preocupacgdo dos ativos intangiveis por uma joint venture, como a
Bionovis S.A., que se prop0e a fazer P&D e inovacdo tecnoldgica. Fica claro na
resposta ao questionario que a empresa que se declara como propicia ao
desenvolvimento de produtos novos e inovadores, esta se preocupando com 0S
seus ativos intangiveis, ao passo que existe no estatuto social da empresa
disposicdo que garante a Bionovis S.A. a propriedade dos ativos de propriedade
intelectual gerados.

Sobre a informacgédo acerca do fato dos produtos de propriedade intelectual
possivelmente gerados serem de propriedade da empresa Bionovis S.A., que possui
estatuto social préprio e regula as questdes de titularidade dos ativos de propriedade
industrial do mesmo, é importante mencionar que o fato de ser uma corporate joint
venture provavelmente facilitou a decisdo sobre a titularidade dos ativos intangiveis
de propriedade intelectual, sobretudo de propriedade industrial, uma vez que a
possibilidade da titularidade ser da Bionovis S.A. tr4s para todas as empresas que
participam da joint venture uma seguranca relativa a se obter lucro a partir do
produto desenvolvido pela mesma. A escolha da titularidade dos produtos gerados
pertencer a Bionovis S.A. esta em consonancia com o fato de a empresa possuir
departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo (P,D&l) proprio e
independente das empresas formadoras da joint venture.

Adicionalmente, o profissional entrevistado afirma que, em caso de solicitacédo
por parte da Bionovis S.A., empresa S.A. de capital fechado, as marcas e patentes
previamente depositadas pelas empresas formadoras da Bionovis S.A. teriam a

titularidade transferida para a mesma. No entanto, no estatuto social da empresa,
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nao encontramos referéncia a essa questao.

Em pesquisa realizada no dia 23/03/2013 na base de dados do INPI, nao foi
encontrada nenhuma marca ou patente em nome de Bionovis S.A., de qualquer
forma, essa pesquisa ndo elimina a possibilidade de uma solicitagdo de
transferéncia de titularidade marcaria ou patentaria ter sido solicitada junto ao INPI e
ainda ndo ter sido aceita e publicada (INPI, 2013).

Ainda que a empresa em questdo tenha vontade de inovar, € importante
ressaltar que afirmam pretender viabilizar a producdo de medicamentos bioldgicos
nao novos (no questionario denominado enquanto biossimilar).

A Bionovis S.A. ndo € uma joint venture temporaria e, de acordo com as
respostas ao questionario, a motivacdo da formacdo da Bionovis foi financeira por
conta do segmento em que se insere - 0 de medicamentos biotecnoldgicos - exigir
investimentos elevados, possuir grandes riscos e exigir a construcdo de uma
unidade de produgéo.

E valido ressalvar que o ja demonstrado apoio do governo quanto as atividades
da Bionovis diminui o risco, uma vez que o governo serd o maior comprador dos

produtos futuramente produzidos pela referida empresa.

6.4 FABRICA CARIOCA DE CATALISADORES (FCC S.A))

Na década de 80, apesar do Brasil ter desenvolvido uma série de tecnologias
relativas a exploracéo, extracdo, refino e distribuicdo do petrdleo, ndo conseguiu
lograr o desenvolvimento de habilidades técnicas necesséarias para producao de
catalisadores embora a construgcdo de uma planta de catalise fosse considerada

possivel, uma vez que, entre outros fatores, existia, além de matéria prima nacional,
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a possibilidade se acessar a producao de tecnologia. Dessa forma, foi definido que
deveria ocorrer a busca por uma empresa que fornecesse o “know-how” e dividisse
a tecnologia de pesquisa e desenvolvimento ndo apenas na tecnologia de producéo
disponivel no momento, de forma que a transferéncia de tecnologia fosse capaz de
criar uma capacidade de producdo nacional, terminando com a dependéncia
internacional referente aos catalisadores (CHAMAS, 1994 e ANTUNES et al., 2000).

O cenério brasileiro do inicio dos anos 80, além de apresentar uma politica
econbmica que privilegiava a substituicdo de importacdes, possuia um elemento de
preocupacdo com a dependéncia externa ap6s os EUA terem interrompido o
abastecimento de catalisadores para craqueamento de petréleo a Argentina em
apoio a Inglaterra na Guerra das Malvinas, impedindo a producdo de combustivel
para os avides argentinos (CHAMAS, 1994).

Neste contexto, os fatores que justificaram a decisdo de iniciar a producao de

catalisadores no Brasil neste modelo s&o elencados por Antunes et al., 2000:

"Estado de tecnologia nacional:

- Tecnologia em apenas em estagio de desenvolvimento de bancada
(laboratério) (1983)

- A tecnologia de producéo indisponivel nacionalmente

Possibilidades através da compra de tecnologia:

- Risco de obsolescéncia de curto prazo (mercado altamente
competitivo, em que as atividades de P & D sao fundamentais)

-Altos investimentos necessarios em P & D para a modernizacéo
baseada na producéo exclusivamente nacional

Possibilidades através da associagdo com um produtor estrangeiro:
- Risco minimo de obsolescéncia
-Limitada liberdade de acéo

-Possibilidades de desenvolvimento industrial e tecnoldgico”
(ANTUNES et al., 2000, P.38) (traducéo livre da autora)

Além destes fatores, pode-se mencionar que o mercado de catalisadores, a
época, era oligopolizado e que a tecnologia tanto em relacdo a pesquisa e

desenvolvimento quanto em relagéo a fabricacdo dos catalisadores é custosa e de
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dificil obtencdo (CHAMAS, 1994).

Na escolha da empresa estrangeira para realizar a parceria com a Petrobras,
foi levada em conta a capacidade de pesquisa da mesma, bem como a
diversificacdo de produtos e a predisposicdo de transferir tecnologia; em
contrapartida, a empresa escolhida ganharia bons canais de comunicacdo com o
governo, por meio da Petrobras, e, entre outros elementos, possuiria um bom canal
de distribuicdo no Brasil, bem como uma garantia politica de exclusividade nacional
no que se referia ao fornecimento de catalisadores, alcancada por meio da
Petrobras (ANTUNES et al., 2000).

A FCC foi criada em 1985 em um modelo tripartite, uma vez que a referida
joint-venture, envolveu uma empresa estatal, uma empresa internacional, e uma
empresa privada brasileira (MACULAN e CHAMAS, 1993 e ANTUNES et al., 2000).

A empresa internacional escolhida para a formacgao da joint venture foi a Akzo
Chemie and Katalistics International Inc., uma vez que a mesma concordou em
disponibilizar o conhecimento tecnoldgico de forma total e permanente, desde que a
joint venture formada ndo competisse diretamente no mercado da Akzo, isto €, em
qualquer outro lugar fora da América Latina. Com a escolha da referida empresa, foi
assinado o acordo de transferéncia de tecnologia entre a Akzo (detentora de 40%), a
Petrobras por meio da sua subsidiaria Petroquisa (detentora de 40%), e a Oxiteno
do Nordeste (detentora de 20%), culminando na criagdo da Fabrica Carioca de
Catalisadores (ANTUNES et al., 2000). E valido mencionar que a época da
negociagao a Petroquisa S.A. detinha 27,75% das ac¢des da Oxiteno S.A. Industria e
Comeércio — que controlava a Oxiteno do Nordeste S.A. Industria e Comércio
(CHAMAS, 1994).

Sobre a escolha da Akzo Chemie como sécio estrangeiro, Chamas menciona
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Com a escolha da Akzo Chemie como sécio estrangeiro, a Petrobras teve
acesso a uma tecnologia bastante complexa e de dificil aquisicdo. Por outro
lado, a Akzo conseguiu um enorme parque de refino para teste e avaliagéo
de seus catalisadores e, com apoio governamental, entrada no mercado
latino-americano, antes dominado pela sua principal concorrente. A variavel
tecnolégica foi o elemento motor da cooperacdo. Além disso, deve-se
mencionar que a Akzo possuia larga experiéncia de producdo em territorio
brasileiro, 0 que é, sem duvida, um ponto favoravel, uma vez que ja estava
familiarizada com as turbuléncias macroeconémicas da economia nacional.
(CHAMAS, 1994, p. 92)

No que tange a formacéo da referida joint venture, Leite, Dutra e Antunes,

afirmam que:

Foram estabelecidos véarios acordos com a Akzo Nobel, atualmente
Albemarle, com o objetivo de implantar uma unidade de fabricacdo de
catalisadores, a Fabrica Carioca de Catalisadores S.A., na zona industrial
de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Esses instrumentos compreendiam: um
acordo entre Petrobras, Akzo Nobel e Oxiteno, que estabelecia as bases
societérias e criava a joint venture FCC S.A.; um acordo de Cooperag&o em
P&D, que contemplava uma etapa inicial de transferéncia de tecnologia na
area de formulacao, preparo, caracterizacéo e avaliacao de catalisadores; e
um acordo que englobava projeto basico e assisténcia técnica a pré-
operacdo e partida da nova unidade produtiva. (LEITE, DUTRA E
ANTUNES, 2006, p. 307)

Contratualmente, é prevista a troca de informacdes, em um cenario onde as

inovacdes e melhorias, patenteadas ou ndo, sdo de propriedade da Petrobras, mas

onde esta também previsto que as informacfes podem ser utilizadas livremente pela

Akzo Chemie, inclusive pela Akzo Chemie America, também conhecida como Akzo-

Nobel (ANTUNES et al., 2000).

A conclusdo de Antunes et al., 2000 a respeito da formagcao da FCC S.A.

(O

que “Os fundamentos do contrato, que estabeleceram prioridades para a

transferéncia de tecnologia e pesquisa e desenvolvimento, e ndo apenas para a

producao, foram fundamentais para o sucesso do projeto” (tradu¢ao da autora).

Quanto aos resultados da formacédo da FCC S.A., Leite, Dutra e Antunes,

2006 mencionam com base em Castillero et al., 1994:



101

Na operacdo, atinge-se uma fase de plena maturidade, desenvolvendo
simuladores e otimizadores de processo aplicaveis a previsdo de
rendimentos, ao planejamento da producdo, as modificacdes e ao controle
avancado das unidades. Passa-se a conhecer melhor a interacao processo—
equipamento—catalisador, gerando melhores resultados comerciais.
(CASTILLERO et al., 1994 apud LEITE, DUTRA e ANTUNES, 2006, p. 307)

Ainda no que tange aos resultados da formacéo da joint venture, Anne-Marie

Maculan e Claudia Inés Chamas afirmam que:

Um primeiro balanco dessa joint venture quanto a resultados
alcancados e perspectivas de continuidade evidencia, em primeiro lugar, ter
sido completada a nacionalizagdo de todas as operac¢des de refino de
petréleo, garantindo maior autonomia e reducdo da dependéncia externa
com relacdo a insumos estratégicos hum mercado mundial frequentemente
desestabilizado por acontecimentos geopoliticos, como a recente guerra do
Golfo. Formou-se capacidade de producdo com perspectivas de
desdobramento positivo no mercado externo regional. Fortaleceu-se a base
de P&D no CENPES", definindo mecanismos de intercambio tecnolégico
com o centro de pesquisa externo e de trocas reciprocas de informacdes.
Novas parcerias com centros de pesquisa de universidades estdo também
se intensificando, visando a formacéo de recursos humanos de alta
qualificacdo. (MACULAN e CHAMAS, 1993, p. 101)

Conforme detalhado no trabalho intitulado “Formacéo de Joint Venture como
estratégia de capacitacdo tecnoldgica: a experiéncia da Fabrica Carioca de
Catalisadores” da Dra. Claudia Chamas, 1994, a realizagdo da joint venture em
guestdo completou a nacionalizacdo de todas as operacoes de refino de petréleo e
garantiu a formacédo de capacidade de producédo de catalisadores no mercado latino-
americano, aumentando a rede de parceiros e permitindo ganho de competitividade,
entrada em novos mercados, obtencdo de expertise e capacitacdo tecnoldgica
(CHAMAS, 1994).

Atualmente, a Fabrica Carioca de Catalisadores € lider do mercado de

catalisadores de craqueamento de petréleo na América do Sul e atualmente possui

1 CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, centro de
pesquisas situado no Campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atende as demandas da
Petrobras. Fonte: http://www.ufrj.br/pr/conteudo pr.php?sigla=CENPES. Informacdo inserida
pela autora.
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parceria com o grupo Albermale Corporation'> e com a Petrobrads, ambos
especialistas em Petréleo e Refino (LAGO e SANTOS, 2007; e FCC, 2013).

Isso demonstra que a estratégia de realizagdo de uma joint venture visando o
aprendizado tecnolégico tem sido proveitosa até aqui. Adicionalmente, cabe
mencionar que a parceria entre a Albermale Corporation (anteriormente Akzo Nobel)
e a Petrobras através da Fabrica Carioca de Catalisadores perdura apds mais de 25
anos.

E vélido mencionar a importancia do trabalho intitulado “Formagéo de Joint
Venture como estratégia de capacitacdo tecnoldgica: a experiéncia da Fabrica
Carioca de Catalisadores” resultante do mestrado da Dra. Claudia Chamas, 1994,
gue aborda mais detalhadamente a formacao da FCC S.A. Neste trabalho, Chamas,
por meio do estudo de caso da Fabrica Carioca de Catalisadores, analisa a
formacao de joint venture como modalidade de cooperacdo entre empresas com 0
objetivo de transferir a tecnologia através do estimulo da capacitacdo tecnoldgica

(CHAMAS, 1994).

6.4.1 Comparacdao entre a Bionovis S.A. e a FCC S.A.

Como principais similaridades entre a Bionovis S.A. e a FCC S.A. podem-se
mencionar: (I) a necessidade de construgdo de uma unidade fabril para uma
atividade especializada; (II) ambas possuem/possuiam apoio do governo brasileiro e
acordo/garantia de compra da producdo gerada; (lll) ambas sdo sociedades por
acoes.

Entre as diferencas, podemos mencionar que: (I) enquanto na FCC S.A. a

titularidade dos produtos intelectuais desenvolvidos é da Petrobras (sendo de livre

2 A Akzo Nobel é atualmente Albermale Corporation. Fonte: LEITE, DUTRA E ANTUNES, 2006
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utilizacao pela Akzo e Akzo-Nobel), no caso da Bionovis S.A., a titularidade é da
propria empresa formada na joint venture; (ll) enquanto na FCC S.A. a motivacédo
principal era a necessidade de know-how e aprendizado tecnolégico pela empresa
brasileira, na Bionovis S.A. a principal motivacdo relatada na resposta ao
questionario € referente a questdes financeiras que possibilitem os altos
investimentos no segmento de interessa (sendo valido ressaltar que nenhuma das
empresas formadoras possui reconhecido know-how em produtos biotecnolégicos e
gue estdo buscando aprendizado tecnolégico nesta area); (Ill) enquanto na FCC
S.A. as empresas formadoras atuam no mesmo segmento da joint venture formada
e, para evitar concorréncia acordaram o mercado (paises) que seria abastecido por
cada uma delas, na Bionovis, a disposicdo contratual faz referéncia expressa para
no sentido de garantir qgue nenhuma das empresas acionistas produzira produtos
biotecnoldgicos; (IV) a FCC S.A. possui originalmente composicao tripartite e € uma
joint venture que conta com uma empresa formadora estrangeira, enquanto a
Bionovis € uma empresa nacional que acordou nao ser vendida para estrangeiros;
(V) é de conhecimento que, costumeiramente, os produtos biotecnolégicos, tal como
a Bionovis pretende produzir, necessitam de maiores investimentos e apresentam
riscos maiores, além de normalmente se tornarem obsoletos mais rapidamente do

gue os produtos de sintese quimica, tal como produzidos pela FCC S.A..
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7 CONCLUSAO

A partir do presente trabalho pode-se concluir que no momento da
negociacado referente a formagdo de uma joint venture, especialmente se a joint
venture formada tiver como objetivo a formacdo de um produto, processo, sistema,
método ou de qualquer resultado que possa no futuro ser passivel de protecéo
patentaria e/ou de comercializacdo ou transferéncia tecnoldgica, ou ainda que seja
passivel de lancamento no mercado utilizando uma marca, € importante que seja
discutida como serédo auferidos lucros a partir dos mesmos e, por conseguinte, como
sera tratada a titularidade dos ativos gerados, inclusive o conhecimento e o know-
how. Da mesma forma, é importante que seja discutido previamente a formacédo da
joint venture, a transferéncia de tecnologia envolvendo ativos que sejam de
titularidade das empresas formadoras e a joint venture, caso as empresas possuam
ativos que sejam interessantes para a joint venture.

Especialmente na Indastria Farmacéutica, pautada em ciéncia, e, por
conseguinte, pautada em inovacgdo, é fundamental que a titularidade dos produtos
provenientes da joint venture seja utilizada como instrumento de negociacdo no
momento da formacdo da joint venture.

Com base nos resultados do presente trabalho, resta claro que as medidas
cabiveis em relacdo a titularidade dos ativos intangiveis, sobretudo marcas e
patentes, gerados a partir da joint venture, além de considerar a estratégia das
empresas formadoras da joint venture, devem ser pensadas em relacao ao tipo de
joint venture, que determinara as precaugfes necessarias no momento negocial que
precede a formagao da nova empresa.

Quanto ao estudo de caso realizado, referente a Bionovis S.A., a partir dos

resultados obtidos, percebe-se que as empresas originarias aparentemente nao
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possuem ou ao menos Nao possuiam vocacao inovativa clara na area farmacéutica,
sobretudo na area biotecnoldgica, ressalvando-se apenas o documento de patente
P10406057-1", depositado em nome de Unido Quimica Farmacéutica Nacional S/A,
Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado de Séao Paulo - FAPESP e Ana Marisa
Chudzinski Tavassi, demonstrando que a referida empresa possivelmente esta
investindo na area biotecnoldgica.

As empresas envolvidas tém seu foco primordial na comercializacdo de
medicamentos genéricos, similares ou na comercializacdo de produtos
desenvolvidos por outras empresas por elas incorporadas por fusdo ou aquisicao.
Conclui-se ainda que, aparentemente, as empresas formadoras da joint venture n&o
possuem expertise no segmento biotecnoldgico, area especifica de atuacdo da
Bionovis S.A., portanto, a referida joint venture, possivelmente ird gerar um
conhecimento que nenhuma delas detinha anteriormente, e, conforme disposi¢cao
contratual, as quatro empresas formadoras se tornam impedidas de comercializar
produtos biotecnolégicos. Ndo obstante, a partir da parceria entre a Bionovis,
Biomanguinhos e o Instituto Vital Brasil, concluimos que a Bionovis est4 buscando
players no mercado que possuam maior expertise na area de interesse.

Quanto as motivacGes das empresas que formam joint ventures na Industria

Farmacéutica brasileira, utilizando como estudo de caso a joint venture Bionovis e a

¥ O documento ¢ intitulado “PROCESSO DE OBTENCAO DE UM INIBIDOR DE PROTEASES DO
TIPO KUNITZ A PARTIR DE UMA BIBLIOTECA DE cDNA DE GLANDULAS SALIVARES DO
CARRAPATO AMBLYOMMA CAJENNENSE: SEQUENCIA DE OLIGONUCLEOTIDEOS DO CLONE,
E SEQUENCIA DE AMINOACIDOS DA PROTEINA RECOMBINANTE, PROTEINA
RECOMBINANTE; PROCESSO PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE INIBITORIA SOBRE O
FATOR X ATIVADO, PROCESSO PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE ANTICOAGULANTE EM
PLASMA, PROCESSO PARA DETERMINACAO DA ATIVIDADE APOPTOTICA EM LINHAGENS DE
CELULAS TUMORAIS HUMANAS E MURINAS, PROCESSO DE DETERMINACAO DE ATIVIDADE
ANTI-METASTATICA EM TUMOR DE MELANOMA, PROCESSO DE DETERMINACAO DA
ATIVIDADE ANTI-CANCER, IN VITRO E IN VIVO, USO DO RECOMBINANTE EM DIFERENTES
MECANISMOS HOMEOSTATICOS (COAGULACAO E RESPOSTA IMUNOLOGICA), ANTI-
PROLIFERATIVOS, ANTI-APOPTOTICOS E ANTI-ANGIOGENICOS”.
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comparacao com a FCC resta claro, conforme o previsto a partir dos conhecimentos
tedricos, que dentro do mesmo contexto brasileiro, as motivacdes que levam a
formacao de joint ventures sao diversas. Assim, pode-se ressaltar que, mesmo com
motivacOes diferenciadas, no caso de necessidade de aprendizado tecnologico por
parte da FCC e no caso de motivacdo financeira por parte da Bionovis - uma vez
gque O segmento em que atua, o de medicamentos biotecnolégicos, exige
investimentos elevados, possui grandes riscos e exige a constru¢cao de uma unidade
de producédo especifica - as empresas possuiam o objetivo de fortalecer a industria

nacional através de parcerias de sucesso.
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8 PERSPECTIVAS FUTURAS

Como perspectivas futuras sugere-se que sejam realizados trabalhos
acompanhando o desenvolvimento da BIONOVIS no cenario brasileiro e mundial na
area de biotecnoldgicos, incluindo a implantacdo da fabrica e a obtencdo de
registros de comercializacao.

Adicionalmente, sugere-se que sejam realizados trabalhos relativos ao
acompanhamento das joint ventures que vierem a ocorrer nos proximos anos na
area farmacéutica no intuito de monitorar as motivacées para a realizacdo das
mesmas, de forma a ser criado um panorama quantitativo referente a formacéo de

joint ventures farmacéuticas no Brasil.
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APENDICE |- QUESTIONARIO RESPONDIDO

Qual o objetivo da formacdo da Joint Venture (i.e. o que deseja
produzir)?

O objetivo da Bionovis € atuar na pesquisa, desenvolvimento e inovacao
tecnolégica bem como produzir e comercializar medicamentos
biotecnoldgicos.

A principio serdo produzidos biofarmacos de 22 geracao, tais como anticorpos
monoclonais terapéuticos para o tratamento de cancer e doencas autoimunes.

Qual a principal motivacao para a formacéo da Joint Venture (i.e. 0 que
levou a buscar empresas para a formacao da Joint Venture)?

A principal motivacdo para a formacao da JV foi financeira, uma vez que 0s
investimentos necessarios para atuar na area de medicamentos
biotecnolégicos sédo bastante elevados, bem como os riscos inerentes a esta
atividade. Juntas as empresas possuem musculatura financeira para investir
elevadas quantias em desenvolvimento clinico, inovacdo e na instalacao de
uma unidade de producdo que atenda aos padrbes internacionais de
gualidade.

A Joint Venture formada possui alguma vigéncia pré-determinada
(referente a sua existéncia)?
N&o.

Qual a personalidade juridica da Joint Venture formada?
SA de capital fechado.

Como é tratada a P&D pela Joint Venture? E o objetivo principal da Joint
Venture realizar P&D em busca de novos produtos ou a Joint Venture
pretende atuar no mercado de genéricos?

P,D&l é a prioridade da JV, sendo a busca por produtos inovadores o seu
objetivo principal. Boa parte do orcamento da Bionovis serd dedicado a
atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Ainda que o foco seja inovagdo, a Bionovis produzira medicamentos
biossimilares ja a partir dos proximos anos.

Existe divisdo de tarefas entre as empresas participantes no que tange a
P&D?

N&o, a Bionovis € uma empresa independente, com diretoria profissionalizada
e suas atividades e rotina independem de suas empresa acionistas. A
Bionovis possui um departamento de P,D&I proprio e independente.

Existe estipulagdo contratual envolvendo os frutos da P&D?
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A Bionovis € regida por um estatuto social préprio onde sédo estabelecidas as
regras para a propriedade intelectual e etc. Toda a propriedade intelectual
gerada pela Bionovis sera propriedade da empresa.

Existe estipulacdo contratual sobre a titularidade dos ativos intangiveis
de Propriedade Intelectual (i.e. como fica a protegcdo intelectual dos
produtos desenvolvidos pela Joint Venture das marcas envolvidas com
a Joint Venture)?

Sim, todas estas regras estdo previstas no estatuto social da empresa. A
titularidade dos ativos intangiveis licenciados, cedidos ou geradas pela
Bionovis serdo de propriedade da empresa.

Ocorreu movimentacdo de portfélio de marcas e patentes entre as
empresas formadoras da Joint Venture e a nova empresa formada (i.e.
licenciamento ou transferéncia de titularidade)?

Marcas previamente depositadas pelas empresas acionistas serdo, caso a
Bionovis requeira, transferidas para a Bionovis, coo mesmo valendo para
patentes, se aplicavel.



APENDICE II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Vocé esta sendo convidado para participar da pesquisa Formagao de Joint Ventures
na Industria Farmacéutica a qual esta sendo realizada como parte para a obten¢do do
grau de Mestre no Mestrado de Inovacio e Propriedade Intelectual no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Sua participagdo ndo € obrigatoria. A qualquer momento vocé pode desistir de
participar e retirar seu consentimento.

Sua recusa ndo trara nenhum prejuizo em sua relagdo com o pesquisador ou com o
INPL

O objetivo deste estudo ¢ determinar quais sdo as precaugdes tomadas pelas
empresas formadoras de Joint Ventures na Induastria Farmacéutica em relagio aos
ativos intangiveis de propriedade industrial.

Sua participagdo nesta pesquisa consistird na resposta a um questionario que
constara na dissertagdo resultante do trabalho em questao.

Vocé recebera uma copia deste termo onde consta o telefone e o enderego
institucional do pesquisador principal e o CEP, sendo facultada a possibilidade de dirimir
suas duvidas sobre o projeto e sua participagdo, a qualquer tempo.

wlcmw

Pesquisadora: Luisa Rezende Castro

Clarke, Modet & Co.

Enderego: Av. Marechal Camara, 160, 12° andar (Edificio Le Bourget)
CEP 20020-080 - Rio de Janeiro/RJ

Tel: (21) 82554488

Declaro que entendi os objetivos, riscos e beneficios de minha participagdo na pesquisa e
concordo em participar.
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