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Da tutela do sigilo substancial das inovacées

Dos fatos e da consulta

BG Brasil, sociedade empresaria, nos consulta sobre determinados aspectos da
proposta de alteragdo das diretrizes de pesquisa, desenvolvimento e inovacio (P,
D&I) a serem aplicadas a determinados contratos de concessio sob o Ambito da
Agéncia Nacional de Petrdleo, tal como prefiguradas na Nota Téenica n.
06/2014/SPD daquela agéncia.
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Dos fatos do caso

Clausulas de P, D&I vem sendo incluidas em contratos de concessio sob o ambi-
to da ANP desde 1998, muito embora sua regulamentacio date de 2005 (Resolu-
cdo ANP 33/05.

Atualmente, estd em curso um processo de consulta publica que visa a debater a
proposta de alteracdo nas regras introduzidas pela Res. 33/05

Para esta andlise, foram consultados:

a) Resolugdo ANP 33/05 ¢ Regulamento Técnico ANP 5/2005;

b) Minutas de contratos das Rodadas 1 ¢ 6 (1998-2004); 7, 8, ¢ 9 (2005 a
2008); e 11 ¢ 12 (2013);

c) Aviso de Consulta Publica e Audiéncia Piblica n. 10, ANP;

d) Nota Técnica 06/2014/SPD;

¢) Minuta de Regulamento Técnico ANP n. X/2014;

f) Minuta da Resolucio ANP n. XX/ 2014,

g) Relatorios da ANP considerando niimero de projetos e valores, scgregados
por empresa/ano.

Topologia da cldusula

A clausula de P, D&I ¢ geralmente localizada na secio que regula os aspectos
financeiros e contabeis, proxima as disposicoes que tratam das participacdes go-
vernamentais ¢ de terceiros; tributos; cimbio e moeda; contabilidade e auditoria
(Minutos de Contrato das Rodadas 1, 6,7, 8,9, 11 ¢ 12)'; na minuta de contrato
de partilha ela estd incluida no capitulo sobre o regime de partilha, junto as dis-
posicoes sobre recuperacio do custo em dleo, royalties, tributos, e partilha do
excedente em éleo (Minuta de Contrato Partitha 1) %

Contetado da Clausula

De forma ampla, ela estipula que 1% da receita bruta de producio (no caso dos
~ % ~ . . .
contratos de concessao’) ¢ do valor bruto de produ¢io anuais (idem, para os de

2 ldem.

3 *Caso a Partcipagio Hspedal scja devida para um Campo em gualquer trimestee do ano caleadério conforme disposto
acima, o Concesstonirio serd obrigado a realizar Despesas Qualificadas com Pesquisa ¢ Desenvolvimento (conforme definidas
no pardgrato XXX) em valor equivalente a 1%% (um por cento) da Receita Bruta da Producio para tal Campo.” (RODAIDAS 1,
S o

6,7,8,9).

“Caso a Participagio Hspecial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano calenddrio, o Concessionario serd
obrigado a realizar Despesas Qualificadas como Pesquisa ¢ Deseavolvimento ¢ Inovacio nas dreas de interesse e temas rele-

3
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pattilha *) devem ser destinados para atividades de P, & I em temas ¢ dreas de
interesse da indastria de petroleo.
A regulagio da clausula, desde a Resolucdo 33/05, vem detalhando:

a) os tipos de despesa aprovados,

b) as instituicdes que podem ser contratadas a partir desses recursos

\ fuc t )

¢) a forma de determinacio dos temas e dreas de interesse
Também se incluem entre os dispositivos a vinculacdo da ANP 4 obrigacio de
sigilo por prazo até cinco anos.

A Resolucio 33/2005.

A Resolugdo 33/05 estabelecen, em relacio ao petiodo entre 1998-2004, que
sertam aprovadas despesas qualificadas com P&D realizadas nas instituicoes de
P& nacionais, localizadas no pais, ¢ que tivessem recebido recursos do Plano
Nacional de Ciéncia ¢ Tecnologia do Setor de Petrdleo e Gas CT-PETRO no
ambito do MCT".

A ANP ndo havia disponibilizado uma relacio das chamadas Instituicdes Cre-
denciadas até entio. Havia a previsio de uma regra transitoria que mantinha esta
autorizagao até que a ANP publicasse uma relaciio das Instituicdes Credenciadas.

O 1% deveria ser aplicado da seguinte forma: até 50% nas instalagdes do préprio
concessiondrio (ou suas afiliadas no Brasil), ou junto a empresas nacionais, e o
restante nas instituicoes credenciadas pela ANP (Itens 7.2 ¢ 7.3%).

As despesas qualificadas em relagio aos dispéndios nas instalacdes do proprio
concessiondrio ou suas afiliadas incluem as com projetos ou programas de pes-
quisa bisica e aplicada, ou desenvolvimento experimental; com protétipos ou

vantes para o setor de Petroleo, Gas Natural ¢ Biocombustivels, em montante cquivalente 2 1% (um por cento} da Receita
Bruta da Producao para tal Campo.” (RODADAS 11 ¢ 12)

4“0 Contratado serd obrigado a destinar recursos para atividades de pusquisa ¢ desenvolvimento ¢ inovagio nas dreas de
interesse ¢ temas relevantes para o setor de Petroleo, Gas Natural ¢ Biocombustivels, em valor cquivalente a, no minimo, 1,0%
{fum por centoy do Valor Bruto da Producio anual de Petrdleo ¢ Gas Natural” (PARTTIHA 1)

5 Res. 33/05

7. APLICACAO DOS RECURSOS

7.1 Como estabelecido no contrato de concessio, o valor-base a ser realizado em despesas qualificadas com Pesquisa ¢ Desen-
volvimento ¢ o equivalente a 1% (um por cento) da Receita Bruta da produgio do Campo no qual a Participacio Especial scja
devida.

7.2 Aeé 50% (cinquenta por cento) do valor-base poderd ser despendido na realizagio dessas despesas nas instalacoes do
proprio Concessiondrio, nas instalagoes de suas afiliadas localizadas no Brasil ou na contratagiio dessas despesas junto as em-
presas nacionais.

7.3 O Concessiondrio deverd despender o restante do valor-base na contratacio destas despesas junto ds instituicoes de pes-
quisa ¢ desenvolvimento localizadas no Pais, credenciadas pela ANDP para este fim.

4
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programas-piloto; com aquisicio de equipamentos; com pessoal alocado direta-
mente na P&D, e, finalmente, com pessoal dedicado parcialmente 4 gestio dos
projetos. Também sio qualificadas as despesas com a contratacao de servicos de
P&D de empresas nacionais. De uma forma geral, regras compativels se aplicam
a contratacio das Instituicoes Credenciadas pela ANPY,

Avaliacio do programa a luz da Res. 33

Cintra (20137) investigou, junto aos profissionais do setor de petréleo ¢ gis, a
percepeao da industria em relagdo ao nivel de atratividade do upstream brasileiro,
levando-se em conta o marco regulatdrio aplicavel ao setor ¢ outros fatores estru-
turais do pafs. Segundo cle, em relagio 4 Clausula de P, D&I (regulada pela Res.
33/05):

Em contraste com o contetdo local, as exigéncias de P&ID sio percebidas
como bastante encorajadoras ao investimento no upstream brasileiro. Mais da
metade dos entrevistados, 55%, tém uma percepcio favorivel em relacio a
essas exigéncias, enquanto apenas 11% enxergam a questao como desestimu-
lante ao investimento. Trés pontos podem jogar luz para um melhor entendi-
mento desses numeros: o impacto dos investimentos em P&DD ¢é facilmente
percebido nas atividades das empresas, ou seja, ha um retorno mensuravel; a
regulagao criada pela ANP permite as empresas uma efetiva patticipacio no
direcionamento dos recursos; o compromisso de investir 1% em P&D ¢ defi-
nido em cliusula contratual e, desse modo, tal como as participacdes especi-
ats, faz parte dos custos da operagio, ¢ insita a0 negdeio.

6 Res 33/05:
8. DESPESAS ADMITIIDAS

8.1 Somente poderdo ser admitidas pela ANP como despesas qualificadas com pesquisa ¢ desenvolvimento, realizadas no Pals,
aquelas deseritas nos itens 8.1.1 2 8.1.3.

8.1.1 As despesas realizadas nas instalagdes do proprio Concessiondrio ou de suas afiliadas, com: a) projetos ¢/ou programas
de pesquisa bsica ¢ aplicada ¢/ou desenvolvimento experimental; by construciio ¢ instalagiio de protdtipos ¢ de unidade pilo-
to; ¢) aquisicio de equipamentos, instrumentos e materiais utilizados em experimento ¢ constiugio de protéripos ou instala-
¢oes pilotos; d) saldrio bruto do pessoal que atue em regime de dedicagio exclusiva as atividades de pesquisa ¢ desenvolvimen-
to; ¢ ¢) poderio ser admitidas as despesas de pessoal, em regime de dedicacio parcial, referentes 4 coordenagiio ou gerencia-
mento dos projetos, desde que contahilizado apenas o tempo de dedieacio.

8.1.2 As despesas referentes as atividades de pesquisa ¢ desenvolvimento contratadas junto as empresas nacionais localizadas

no Paifs, com: a) setvigos teenoldgicos, projetos ou programas de desenvolvimento experimental; by construgio ¢ instalacio de
prototipos ¢ de unidades ~ piloto.

8.1.3 As despesas referentes as atividades de pesquisa ¢ desenvolvimento contratadas junto as instituigaes de pesquisa ¢ desen-

volvimento eredenciadas pela ANP, com: a) servigos teenolégicos, projeros ¢ ou programas de pesquisa bisica ¢ aplicada ¢/ou
desenvolvimento experimental; b) construcio ¢ instalagio de prototipos ¢ de unidades - piloto.

7 CINTRA, Marcos Antonio Lins da Costa. Atratividade do upstream brasileiro: uma pereepgiio de profissionais do sctor de
pefroleo ¢ ghs natural. Rio de Janciro, 2013, Dissertagio (Mestrado em Ciéncias)—Programa de Pos Graduagio em Politicas
Pablicas, listratégias ¢ Desenvolvimento, Insttuto de Teonomia, Universidade Federal do Rio de Janaro, Rio de Janciro,

2013, pp. 64
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Da propriedade das tecnologias na Res. 33

A Resolugiio 33/05 era silente sobre questdes pertinentes a titularidade e ao li-
cenciamento das tecnologias resultantes dos investimentos feitos nos termos da
Clausula de P, D&I.

De outro lado, cla vinculava a ANP ao dever de manter sob sigilo, pelo prazo de
5 anos, quanto as informagdes passiveis de protecio de direitos de propriedade
intelectual divulgadas nos relatérios que ddo suporte a fiscalizacio da aplicacio
da clausula de P, D&I, de forma a ndo frustrar, pela perda da novidade, a possivel
aquisicdo de protecio®,

A proposta de alteracio atualmente sujeita a Consulta Pablica

A proposta de mudanga nas regras da Clausula de P, D&I foi apresentada na No-
ta Técnica n. 06/2014/SPD. Segundo a ANP, as modificacdes se justificavam
pelo decurso do prazo e a necessidade de “aperfeicoar e atualizar as regras de
aplicagdo de recursos” pertinentes a clausula’.

Nota-s¢ uma importante altera¢do na destinagio dos recursos. Quando no regime
vigente permitia-se a0 investidor a aplicagdo de metade dos recursos em pesquisa
propria, com a alternativa de usar essa margem também em outra empresa nacio-
nal, a proposta em estudo reduz a matgem livre de aplicagdo prépria para 40%,
sendo agora 10% destinados a aplicaches em emptesas nacionais de pegueno porte.

Além dessa modificagio, ¢ nas classificacoes das despesas qualificadas, a nova
proposta traz duas importantes inovacoes.

A criacao de um conselho

A primeira ¢ a instituicio de um conselho denominado COMTEC, cuja funcgio é
estabelecer “as diretrizes para a aplicacio dos recursos correspondentes aos mi-
nimos obrigatérios de 50% para as Instituicoes Credenciadas e aos 10% nas em-
presas brasileiras de pequeno porte.” Dessa forma, a contratagio de empresas

8 Res. 33/05%:

12, SIGH.O As informagdes, conhecimentos, teenologias, produtos, processos ¢ outros resultados gerados ¢/ou envolvidos
com o cumprimento ¢ fiscalizagio da referida Cliusula de Tnvestimento em Pesquisa ¢ Desenvolvimento passiveis de protecio
da propricdade intclectual, serlo tratados ¢ armazenados de forma sigilosa pela ANP, por um periodo maximo de 5 (cinco)
anos, exceto nas scguintes hipdteses:

) quando os dados jd forem piblicos ou se tornarem piiblicos por meio de terceiros autorizados a divalgi-las; ¢
b) quando previamente acordado pela ANP ¢ o Concessionaria,

9 AND. Nota I'¢enica n. 06/2014/8P1D, 2014, p- 1
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brasileiras nos termos da cldusula ficard sujeita 2 uma “agenda de aplicacio dos
recursos” definida pela “maior presenca” da ANP',

Embora seja dificil avaliar ex ante ¢ in abstrato a efetividade de tal medida, parece
importante ressaltar dois pontos: a ANDP j4 participava desse processo ex ante
através do credenciamento das instituigdes, ¢ ex post na fiscalizacio dos investi-
mentos, considerando que lhe era possivel desqualificar quaisquer despesas que
nao fossem “relacionadas com o setor de petréleo e seus derivados, gas natural,
energia, meio ambiente ¢ recursos humanos...’

33/04, Ttem 8.4.

', como previsto na Resolucio

Também ndo ¢ possivel aferir se o dinamismo ptéprio ao processo de criaciio,
sobrevivéncia e eventual perecimento de empresas de base tecnoldgica da indus-
tria petrolifera (sobretudo as de menor porte) se prestard a um tipo de controle
ex-ante como se propde em relagio ao COMTLEC, e nem mesmo o impacto des-
se controle na formagdo de arranjos entre estas e as empresas petroliferas contra-
tadas.

A regulacdo da propriedade dos resultados

A segunda € a criagio de uma séric de “diretrizes” aplicadas 2 titularidade dos
ativos intangfveis desenvolvidos em decorréncia dos investimentos em P, D&I:

Ativos Gerados no ambito dos projetos e programas

1.26. Entende-se por Ativos Intangiveis todo ¢ qualquer resultado ou solucio
tecnologica gerado no ambito de atividades de P, D&I tais como, invencdes,
modelos de utilidade, desenho industrial, programas de computador, cultiva-
res, know-how e direitos autorais.

1.27. Os mnstrumentos contratuais na forma de contratos, convénios, acordos
de cooperaciio e outros, firmados no Ambito do atendimento 4 Clausula de P,
D&, que possam resultar, direta ou inditetamente, na geracao dos Ativos a
que se refere o item 1.26, deverio conter, obrigatoriamente, dispositivos que
assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos ativos para as
Instituigoes credenciadas ou empresas que tenham efetivamente executado as
atividades de P, ID&J.

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverao ser
compartithados pelas empresas e instituicoes participantes proporcionalmente
a contribuicio das mesmas como executoras das atividades de P, D&T ¢ nos
respectivos resultados alcancados.

10 Idem, p. 3 ¢ 4.
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1.29. Ficando comprovada a participacio da Empresa Petrolifera na criacio,
poderd ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua
contribuigao como executora da atividade de P, D& e nos respectivos resul-
tados alcangados que decorram da atividade de P, D&I por ela executada.

1.30. A Empresa Petrolifera que tiver aportado recursos no projeto ou pro-
grama tera prioridade na aquisigao da tecnologia ou licenciamento para outor-
ga de direito de uso ou de explotagio de criagio protegida.

L31 A rransferéncia da tecnologia ou licenciamento pata outorga de direito
de uso ou de exploracio de criagio protegida devem ter por objetivo o desen-
volvimento da indistria nacional ¢ deverio ser revertidos em ganho econdémi-
co para as instituicoes ou empresas brasileiras que sejam titulares de tais afi-
vos.

1.32. Aos inventores vinculados as Instituicoes credenciadas deverio ser as-
segurados no minimo 5% ¢ no maximo um tergo dos ganhos econdmicos au-
feridos pela instituigio credenciada com a transferéncia da tecnologia ou li-
cenciamento para outorga de direito de uso ou de explotacio de criagio pro-
tegida.

1.33. Os direitos de propriedade intelectual de dtularidade da Empresa petro-
lifera, da Instituigio credenciada, ou da Fmpresa executora, pré-existentes,
ainda que utilizados na execugio de projeto contratado no Ambito deste Regu-
lamento, continuardo pertencendo 4 parte detentora.

1.34. A protegio da propriedade intelectual resultante de projeto ou progra-
ma em que haja participacio de recursos da Clausula de P, D&T devera ter seu
primeiro registro ou depdsito realizado no Brasil tendo como titular ou titula-
res as instituicdes credenciadas, empresas brasileiras ¢ empresas Petroliferas

responsavels pela execucio, conforme o caso.
1.35. O registro ou depdsito a que se refere o item 1.34 ¢ de cariter obrigaté-
1o para quaisquer das pattes titulares e dev
um ano apos o érmino do projeto ou programa.

i ser realizado no prazo de até

1.36. No caso em que o registro ou depdsito previsto nos itens 1.34 ¢ 1.35
nio seja realizado em funcao do interesse mituo das partes no desenvolvi-
mento da tecnologia sob regime de segredo industrial, o contrato COLLESPOn-
dente devera ser encaminhado 4 ANP | garantindo-se o cardter reservado de
tal documento.

1.37. O nido atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicara no nio
reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Clausula de PP, D&]
¢ na aplicagio das penalidades cabiveis nos termos estabelecidos no presente
Regulamenito ¢ no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.
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1.38. Os ativos tangivets, na forma de infraestrutura para P, D&I, constitui-
dos de bens materiais adquiridos, construidos e produzidos com recursos fi-
nanceiros aportados no ambito do projeto ou programa contratado com re-
cursos da Clausula de P, D&, deverdo ter o seguinte tratamento:
a)  Serem doados 4 Institui¢io credenciada ou empresa a0 término do pro-
jeto ou programa;
b)  Serem doados a uma Institui¢io credenciada, nio vinculada ao projeto
ou programa, mediante awtorizacio da ANDP.
A ANP fundamenta sua autoridade para regular a matéria na Lei 9.478/1997, art.
30, X:

Art. 87 A ANDP terd como finalidade promover a regulacio, a contratacao e a
fiscalizacao das atividades econdmicas integrantes da inddstria do petrdleo, do
gas natural e dos biocombustivets, cabendo-lhe:

X - estimular a pesquisa ¢ a adogio de novas tecnologias na exploracio, pro-

dugao, transporte, refino e processamento.
Segundo o entendimento da ANP, os valotes investidos em decorréncia da apli-
cagdo da Cldusula de P, D&I nio constituiriam incentivo 4 inovagio comparivel
a0s demais mecanismos de fomento por nio envolverem a aplicacao direta de re-
cursos pablicos'™

13, (...) e podemos afirmar que esses recursos ndo se caracterizam como in-

centivo ao investimento em pesquisa e inovacio como geralmente ocorre nos
os de fomento praticados no sistema de C,T&I nacional.

instrumern

14. Os mecanismos gerais de incentivos a P, D&I do sistema de CT'&I do Pa-
is incluem o apoio a pesquisa através do aporte de recursos piblicos nio re-
embolsiveis e através de incentivos fiscais, além do patenteamento de tecno-
logias inovadoras. Neste sentido, a obrigacio de investimentos em P, D&I as-
sociadas aos contratos para a exploracio ¢ produgao de petrdleo e gas natural

U Vale notar que o conceeito de "recursos publicos" fixado pelo T'CU para efeitos de Lei de Inovagio é o seguinte:
“os recursos pablicos mencionados no caput desse dispositivo nio apenas como os relativos a recursos financet-
£08, mas também aqueles relativos a recursos de laboratdrios, salas de aula, professores, pesquisadores, materiais
de apoio e de escritério, nome ¢ imagem da instituicio, redes de teenologia de informagio, conhecimento gerado,
documentagio académica gerada ¢ demais itens de patriménio tangivel ou intangfvel da IFES utilizado em parce-
rias com fundagoes de apoio;” Achrdido 2.731/08, item XX1, Eacontrado em
hH:p://pm'le.1'(':u.gov.br/porm]/]')agc/porml/’l"(IU/impr&.‘nsa/nol‘ic,ias/m)l‘i(‘:iuvsmnrquivos/ Fund.%20apoio.pdf,
visitado em 13/8/2014. Assim, a aplicagin de receita contrarual nio dmbito da ANP ndio se ajusta certamente a
esse conceito.
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nio se enquadra diretamente, ou literalmente, em nenhum destes mecanis-

i2
maos.

Da Consulta

No decotrer deste estudo, nos propusemos as seguintes questdes que, engloban-
do e precisando os quesitos acima, serdo respondidas mais abaixo:

a) As diretrizes propostas estao de acordo com a Lei de Inovagio e a Lei do
Bem?

b) Ha outros conflitos entre as diretrizes propostas e o sistema legal brasilei-
ro?

o) I aplicavel a tese de que a natureza contratual da relaciio estabelecida entre
a ANP e as empresas petroliferas convalidaria o eventual conflito entre as di-
retrizes propostas ¢ o sistema legal?

d) A ANP pode dar carater impositivo as chamadas diretrizes sobre apropria-
bilidade dos resultados da P&IDD, impondo penalidades as empresas que nio as
cumptirem, como pretende o Ttem 1.37 da proposta de regulamento?

€) A limitagao do sigilo das informacdes e a divulgacio das informagdes ins-
trumentais ao ptblico, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade
com o sistema legal brasileiro de agdo do estado quanto as tecnologias?

Das qualificag¢des do subscritor

Desde 15/8/1979, momento em que — como advogado do sistema da Unido —
fui posto a disposi¢do do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, inicial-
mente como assessor especial do Presidente daquela autatquia, ¢ a seu tempo
como seu Procurador Geral, numa incumbéncia que persistiu até 1988, venho
ininterruptamente me dedicando aos temas da Propriedade Intelectual.

Nestes 36 anos, fui assessor juridico ou delegado em uma série de conferéncias
diplomiticas e reunides internacionais de Fstado, inclusive as negociacoes do
Acordo TRIPs da Organizacdo Mundial do Comércio; fui assessor especial do
Ministro da Induistria e do Coméreio para os assuntos de Propriedade Intelectual;
tenho atuado como consultor em matéria de Propriedade Intelectual, pro bono ou
mediante contrato, dos Ministétios da Satde e da Ciéncia, Tecnologia e Inovacio,
Secretaria Hspecial de Assuntos Estratégicos da Presidéncia da Reptblica, Institu-

12 tdem, itens 13 ¢ 14, p. 3.
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to de Pesquisa Iicondmica Aplicada da Presidéncia da Republica, Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Licondmica; vatias vezes da Organizacio Mundial da Pro-
priedade Intelectual, do Sistema Fcondémico Latino Americano das Nacdes Uni-
das e da Conferéncia das Na¢des Unidas para o Coméreio ¢ o Desenvolvimento.

Minha atividade académica inclui (como se 1é na base de dados do CNPq, em
http://lattes.cnpq.br/7922883899350072) 309 publicacdes no Brasil e no exteri-
or, dos quais 44 livros.

Desde 1986, venho pesquisando ¢ escrevendo especificamente sobre o dircito da
inovagio. Ainda como integrante do corpo juridico da Unido, participei da elabo-
ragdo do primeiro bloco de incentivos fiscais a inovacio, qual seja, o Decreto-lei
2.433/86 (que veio a se transformar, sem alteracoes fundamentais, na Lei
8.661)". Por ocasiido da elaboragio do novo sistema de incentivos fiscais a inova-
¢do, patticipei como consultor junto ao MCTT, preparando o projeto do que foi
enfim incorporado 4 Lei do Bem, e reestrurando a proposta desse Ministério até
obter o consenso da Receita Federal.

Na mesma ocasido, também servi como consultor na elaboracio do regulamento
da Lei de Inovagao e de uma série de normas subsididrias, inclusive das regras de
aplicacdo de subsidios a serem implementadas pela FINEP,

Imediatamente ap6s a promulgacio da Lei de Inovacio, publiquei a primeira edi-
¢do de Dircito da Inovagio™, seguida em 2011 pela segunda edi¢do, vastamente
atualizada®. Uma série de outros estudos sobre o tema foram igualmente publi-

cados',

13 Sobre tal regime, vide o nosso Programas de Desenvolvimento Teenologico Industrial ¢ Incentivos ao Desenvolvi-
mento Teenologico (1987), em h(‘tp://W\v\\?.d(:nisbﬂrl:)osa.uddr.c(n’n/arqui\'()3/200/(3(1011(nnia/4541()(:.

14 BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz Nunes; TAPIAS, Mariana Foja; SIQUEFIRA, Marcelo Gustavo
Silva; MACHADQO, Ana Paula Buonomo. Direito da Inovagio. Rio de Janciro: Lumen Jurds, 2006

15 BARBOSA, Denis Borges {org). Dircito da Inovagio. Rio de Janciro: Lumen Juris Hditora, 2011 v. 01. 90%p

16 BARBOSA, Denis Borges. Licitacio Como Insttumento de Incentivo 2 Inovagio: O Tmpacto da let N® 12.349/2010. B1L.C
(S0 Paulo), v. 1, p. 1415, 2014. BARBOSA, Denis Borges. A reforma da lei de patentes no brasil ¢ seu impacto para a inova-
¢do. Revista Observatorio Ttad Cultural, v. 16, p. 000-184-223, 2014. BARBOSA, Denis Borges . O Anteprojeto de Let de
Cultivares ¢ sua importincia ccondmica ¢ tecnoldgica para o Brasil. Tn: 11° Congresso Agrt Business, 2010, Rio de Janciro.
[novagio, 1'ransparéncia ¢ Sustentabilidade no Agroncgdeio, 2010, p. 93-100. BARBOSA, Denis Borges. Relatdrio da sessio
"Propricdade Intelectual para inovacio. Parcerias stratégicas (Brasilia), v. 15, p- 199-200, 2010. BARBOSA, Denis Borges.
Dircito ao Desenvolvimento, Tnovagio ¢ a Apropriacio das Tecnologias. Revista Juridica (Brasilia), v. 8, p. O1-87, 2007. BAR-
BOSA, Denis Borges; PRADO, K. R, Quem ¢ dono das eriagdes sob a Lai de Inovacao, Dircito da Inovagio. Rio de Janciro:
TLumen Juris Fditora, 2011, p. 484-501. BARBOSA, Denis Borges. Nogio de "empresa nacional " na Let de Inovaciio. Direito
da Inovagio. Rio de Janciro: Lumen Jutis Fditora, 2011, p. 502-515. BARBOSA, Denis Borges; BARBOSA, Ana Beatriz
Nunes. OMC ¢ Restrigoes a Incentivos. Direito da Inovagio. Rio de Janciro: Tamen Juris Hditora, 2011, p. 535-541. BARBO-
SA, Denis Borges. Fundacoes de Apoio apds a Let 12.349/2010. Direito da Inovagio. Rio de Janeiro: Lumen jutis Editora,
2011, p. 542-557. BARBOSA, Denis Borges. Incentivos fiscais 2 Inovagio. Direito da Inovagio. Rio de Janeiro: Lumen Juris
Liditora, 2011, p. 569-571. BARBOSA, Denis Borges. Uma Mistoria dos incentivos fiscals 4 inovagiio. Dircito da Inovacio.
led. Rio de janciro: Lumen Juris Fditora, 2011, p. 572-582. BARBOSA, Denis Borges. Let de Inovagio: Entrosamento (ou
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Presentemente, sou professor permanente do Mestrado Profissional ¢ Doutorado
Académico em Propriedade Intelectual e Inovacio do INPIL ¢ no mestrado e
doutorado do Programa de Pés-graduacio em Politicas Publicas, Estratégias ¢
Desenvolvimento, do Instituto de Economia Industrial da UFRJY.

Ha muitos anos, leciono Direito de Protecdo das Tecnologias, que inclui a maté-
ria de cultivares e Patentes, entre outras matérias, na pos-graduacio em Proprie-
dade Intelectual da PUC-Rio, assim como da F'GV-SP. Nessas entidades, sou
orientador de especializacio, mestrado e doutorado; em outras instituicdes, como
a ULR]J, UFSC ¢ a USP, e tenho também sido banca de mestrado e doutorado.
Tenho igualmente sido convidado para atuar na Universidade Cldssica de Lisboa,
na Universidade Fstadual da Geotgia, e em atividades do Max-Planck-Institut fir
Immaternalgtiter- und Wettbewerbsrecht da Alemanha.

Nessas instituiches, ¢ em uma série de outras®, tenho lecionado e palestrado so-
bre Direito da Inovagdo seja como objeto central do programa, seja como parte
de outras disciplinas.

falta de) entre Universidade ¢ Empresas. Direito da Tnovagio. 2 ¢d. Rio de Janeiro: Lumen Juris ditora, 2011, p. 837-844.
BARBOSA, Denis Bosges. A fungio das undagdes de Apoio na execugio da 1.ei de Tnovagio. Dircito da Inovagio. Rio de
Janeiro: Lumen Juris Lditora, 2011, p. 845-853. BARBOSA, Denis Borges. Uma nota sobre o art. 12 da Lei de lnovagio.
Direito da Inovagao. Rio de Janeiro: Lumen Juris Hditora, 2011, p- 854-858. BARBOSA, Denis Borges. 1T SEMINARIO - A
Propricdade Intelectual Como Fator de Intcligtneta Competitiva. To: LI DE INOVACAO NO 111 SEMINARIO, 2005,
Curitiba. HI SEMINARIO - A Propriedade Intelectual Como Fator de Intchigéneia Compeutiva, 2005, BARBOSA, Denis
Borges. Uma nota preliminar sobre a apropriagio de resultados de investimento em pesquisa em bioteenologia: a questio do
modelo de patente como estimulo direto a0 aperfeicoamento em inovagio 2012 {(Artgo em site). BARBOSA, Denis Borges.
Instituicio federal de ciéncia ¢ teenologia que ¢ receptora em contrato de licenciamento ¢ fomecimento de teenologia industei-
al. Aplicagio do arr. 7° da lei de inovagiio. Aplicagio do are. 24, XXV da lei de Vicitagoes 2009 (Artigo em site). BARBOSA,
Denis Borges. Do dircito constitucional da Inovagio 2006 (Artigo em site).

17 Como professor ¢ orientador, tenho participado das seguintes pesquisas: BARBOSA, Denis Borges. Participacio em banca
de Rodrigo Arruda Sancher. RODRIGO ARRUDA SANCHIEZ (IN) Adequacio dos Incentivos Liscais da Lei do Bem Para
Gerar Tnovacdo nas Hmpresas. 2013, BARBOSA, Denis Borges. Participagio em banca de Ligia Tnhan, 1IGIA INHAN -
Desconstruindo a Inovagio: secupe o do processo produtivo tradicional para eriacio de 1Gs. 2012 Fxame de qualificagio
(Doutorando em Propriedade Intelectual) - Instituto de Teonomia UFR]. BARBOSA, Denis Borges. Participacio em banca de
MARCELO GUSTAVO SIQUEIRA. MARCELO GUSTAVO SIQUEIRA - Dircito do Investimento ¢ Inovacio Teenoldgi-
ca: O Historico Regulatdtio da ‘Transferéneia de Teenologia no Brasil em Face das Clausulas de Protecio dos Acordos Bilate-
rais de Investimentos (BI'1s). 2012 Dissertagio (Mestrado em Mestrado em Direito ULRJ - Universidade do listado do Rio
de Jancito. Gleyee Costa. Empresa de Pesquiza ¢ Desenvolvimento (BPDT) Teenoldgico mencionada no asr. 19, pardgrafo 20
da Lei 11,196 de 2006.. Infcio: 2012, Dissertagio (Mestrado em Propricdade lntelectual) - Instituto de iconomia UHR]. (Ori-
entador). (Diego Musskopt). A politica pablica referente aos modelos de utilidade. Inicio: 2014, l'ese (Doutotado em Proptic-
dade Infelectual) - Institato de Feonomia UFR]. (Orientador). Ligia Inhan. Desconstruindo a Inovagiio: recuperacio do
processo produtivo tradicional para erfagio de [Gs. Inicior 2012 "Tese (IDoutorado em Propricdade Intclectual) - Instituto de
liconomia UFR[. (Co-orientador). Hsther Lins Lima. O Espaco Juridico da Inovagior da ixacio da Demanda & Constituicio
da Tindaridade.. 2010. Dissertagio (Mestrado em Propricdade Tntelectual) - Tastituto Nacional da Propricdade Tndustrial, .

Orvientador: Denis Borges Barbosa. Marcelo Gustavo Siqueita. Direito do Tavestimento ¢ Tnovagio Tecnoldgica: o historico
regulatério da eansferéneia de teenologia no Brasil em face das clusulas de protegio dos acordos bilaterais de investimentos
(BI'Ts). 2010. Dissertagio (Mestrado em Curso de Mestrado ¢ Doutorado da UER]) -+ Universidade do Fstado do Rio de
Janciro, Co-Orientador: Denis Borges Barbosa.

18 Palestra Agéncia de Inovagdo - Universidade liederal do Parand. O Direito da Tnovagio na Faciclopédia Juridica
Brasileira. 2013, (Outra).Corso Inovaglio Vigosa Les Brasil - Nit Mantiqueira. Inovagio, 2013, (€ Jutra). Curso inovacio Sio
José dos Campos Les Brasil - Nit Mantiqueira. Inovagio. 2013, (Outra) Workshop sobre a Lei de Inovagio Teenologica.
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Como advogado, integro como sécio principal sociedade que patrocina algumas
centenas de agoes relativas a protecio de tecnologias, e outras tantas de outros
direitos de Propriedade Intelectual, tanto de invalidade como de infracio. No
ambito de consultoria, a sociedade tem assistido um consideravel nimero de em-
presas quanto aos aspectos contratuats, tributirios ¢ societarios da Lei de Inova-
¢do, inclusive no setor petrolifero, assim como formulado, por encomenda de
emptesas e associacdes, alternativas de redacdo 4 Lei de Inovacio e suas normas
tributarias.

A mesma sociedade igualmente elabora e obtém protecio de patentes ¢ outros

diteitos, no Brasil e no Lixteriot, inclusive para algumas das maiores empresas

brasileiras. Tenho atuado como parecerista, assistente téenico ou perito em Pro-
y 3 .

priedade Intelectual em mais de cem hipéteses.

"I'al experiéncia, a0 que creio, me possibilita responder aos quesitos que poe a
consulente.

Do direito

Virias seriam as consideragdes relativas a politica ptblica que a ANP tenta im-
plementar através da série de medidas contratuais e de outra natureza, com vistas
a inovagao. Nosso propdsito, no entanto, é determinar os limites legais e regu-
lamentares da atuagao dessa Agéncia no tocante as clausulas de Pesquisa, Desen-
volvimento ¢ Inovacao.

Passamos, assim, a discutir o direito relevante 2 proposta em discussio na ANP,
item 1.27, no que diz:

“() Os instrumentos contratuais (..) deverdo conter, obrigatoriamente, dis-
positivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os tespectivos
ativos para as Instituigdes credenciadas ou empresas que tenham efetivamente
executado as atividades de P, D&,

Direito da Tnovagio - Inovagio ‘L'ecnoldgica. 2008, (Outra). THCPAR curso sobre Lei de Inovacio. Lei de Inovagio. 2008.
(Outra). XXVI Encontro Nacional das Fundacdes de Apoio as Instituigoes de Fnsino Superior ¢ de Pesquisa Cientifica ¢
Teenoldgica COFIES - Conselho Nacional das [fundactes de Apoio as Instituicbes de Ensino Superior ¢ de Pesquisa Clentifi-
ca ¢ Teenoldgica. As Fundacdes de Apoio ¢ a 1ei de Inovagio: Aspectos Legais ¢ administrativos. 2008, (Hncontso). V1 Semi-
ndrio da Rede Paranacnse de Incubadoras ¢ Pargues Teenologicos - REPARTTL "Let de Inovagio ¢ a Lei do Bem - em favo-
recimento as pesquisas de Informagiio Teenoldgica. 2007, (Semindrio). VI ENITEC - Encontro Nacional da Inovagio ‘l'ecno-
logica. Incentivos Fiscals para Inovaciio ¢ F1S. 2007, (Bacontro). SBPC Semana Nacional de Ciéncia ¢ Teenologia, Proprie-
dade Intelectual ¢ Inovagio. 2007 (Outra). Semindrio Internacional Patentes, Inovagiio ¢ Desenvolvimento. As Caracteristicas
da Hvolugio. 2006. (Semindrio). Semindrio Inovagio 'T'eenoldgica ¢ Seguranca Juridica. Marco Legal ¢ Inovagio. 2006. (Semind-
ti0).*6rum Franco Brasileiro de Inovacio. Fdérum de Inovagio. 2006. {Outra).
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Da fungdo constitucional da Inova¢io e a propriedade das tec-
nologias

A Let no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, lei federal de inovacio, em seu art.
1%, aponta como sua matriz constitucional os art. 218 e 219 da Constituicio de
1988. Com cfeito, tais dispositivos prescrevem uma determinada forma de acio
do estado brasileiro, voltada 4 ciéncia e tecnologia, que tem execucio através da
let de 2004.

Detxando de lado os principios relativos a acio do estado quanto i ciéncia, foca-
lizemos aqui no que a Constituicio prescreve quanto 2 inovacio tecnolégica, e,
nisso, especificamente quanto a apropriagio das tecnologias.

O texto constitucional, no pertinente, assim diz:

Art. 218 - O Bstado promoverd e incentivara o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa ¢ a capacitacio tecnoldgicas. (..)

§ 29 - A pesquisa tecnoldgica voltar-se-d preponderantemente para a solugio
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo na-
cional e regional.

Assim dissemos em nossa obra dedicada  questio':

A tecnologia como objeto de APLOPLACAO.

De outro lado, esse é o ponto crucial, o § 29, artigo 218 da Constituicio cons-
trot a nogao de apropriabilidade da tecnologia. A natureza do dever estatal, no
caso de solugio de problemas técnicos voltados ao setor produtivo, é condici-
onada a parametros inteiramente diversos. Embora aqui a regra nio seja de
dedicagio exclusiva da atividade de interesse nacional, do bem geral e do pro-
gresso universal da ciéncia, a norma diz que o objetivo da acao do Hstado é
preponderantemente voltado ao setor produtivo e ao setor produtivo nacional.,

Q peso mator do investimento estatal serd destinado 2 solugiao dos problemas
brasileiros. Ndo ¢ um regime de liberdade de pesquisa, que é propria ao ambi-
to da producio clentifica.

Ha — aqui - uma selecao necessaria resultante do critério constitucional. Fm
predilegio aos problemas téenicos consequentes da economia global, ou
mesmo os problemas tipicos dos paises em desenvolvimento, o apoio estatal
privilegiard o financiamento ¢ apoio das solugdes de problemas nacionais.

19 Direito da Inovagao, 2* ed., p. 9-30.
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Destes, terdo énfase os de apoto relativo ao setor produtivo, como fator de
replicacao ao desenvolvimento econdmico 2,

Com precisao, o texto constitucional localiza a destinagio desses eventos nio
sO na esfera nacional, mas na diversidade regional do setor produtivo.

Determinado o objerire da agio estatal quanto 2 tecnologia, que é o desenvolvimento
do sistema produtivo nacional ¢ regional, o regime de apropriacio sc destina a imple-
mentar essa escolha constitucional:

Ha aqui, entdo, um mandato implicito, que ¢ a selecio do setor produtivo
como o destinatario constitucional primordial da atividade estatal relativa a
tecnologia. No momento em que se escolhe um estamento da atividade naci-
onal, que € o setor produtivo, e se define como sendo o nacional, sem ne-
nhuma conotagio quanto ao controle, mas sim ao ambiente geograficamente,
territotialmente, delimitado, estabelece-se o mandato de apropriagio dos des-
tinos deste investimento.

Para que o investimento publico seja concentrado primordialmente nesse al-
vo, ¢ pressuposto que os efeitos ccondmicos dos investimentos sejam apro-
priaveis, no sentido de se cumprit o requisito da eficiéncia, Previsto no artigo
37 da Carta Constitucional. Sem apropriacio nio hé eficiéncia do investimen-
to; consequentemente nao havera destinacio constitucional adequada.

Deve haver um instrumento de Direito que evite que o efeito maior do dis-
pendio de recursos ao contribuinte se faga sentir, preponderantemente, a fa-
vor do setor produtivo internacional ou estrangeito. Assim, a atuacio estatal,
nos termos do artigo 218, § 2° no que diz respeito a economia competitiva,
que sao mandados pela Constitui¢ao — o proprio artigo 1° diz que a economia
¢ de mercado - presume um padrio dominante de apropriacio.

Nao hd aqui, no caso da teenologia, um compromisso com o dominio ptiblico
global, mas pelo contririo, a vontade constitucional é compativel com a apro-
priagio de resultados com o investimento piblico. Nao hé necessariamente a
apropriagio privada, mas certamente ha exclusio de terceiros que nio partici-
param ou contribuiram com seus impostos para os fundos publicos em ques-
fao.

20 [Norta do original] Nota André Ramos ‘Tavares, statuto Constitucional da Ciénea e lecnologia, palestra no Semi-
ndrio sobre Tnovagio Teenologica ¢ Seguranca Juridica do CGRT, realizado no dia 13 de dezembro de 2006: *“Um exemplo de
eventual pesquisa tecnoldgica encampada pelo Hstado brasileiro ¢ que estaria sujeita a um controle de constitucionalidade por
parte do Judicidrio scria o caso de pesquisa teenoldgica que buscasse desenvolver motor automotivo especitico pata o inverno
tipico de paises nordicos. Uma pesquisa deste potte, salvo pelo interesse de exportagio, guarda pouca relagio com os proble-

muas brasileiros, ¢, portanto, nio poderia ser considerada constitucional em face tanto do act. 218, §2¢, da CB, como da vocagio
social do Listado ¢ da escassez de recursos pablicos”.
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Assim, mesmo quando a atuacio estatal se da através de investimento exelusivo pablico, a
norma constitucional favorece a aproptiacio. Como se vera, no tocante ao art. 9°
da Lei de Inovagio, quando os recursos publicos se aliam aos recursos privados
para a juncao de esfor¢os movadores, uma vez mais a diretriz constitucional é
servida pela apropriagdo proporional da titularidade dos ativos resultantes, assim
como dos resultados, ¢ a garantia de acesso do patricipes através da licenca.

Ja comentando o art. 12 da Lei de Inovacio, que estabelece o dever de sigilo nas
ICTs, até determinagiio de aproptiacdo prévia ou publicacio, 1é-se assim:

Obicto da norma.

Fiste artigo preceitua uma norma geral relativa a atividade das ICTs e do servi-
¢o publico em todas suas esferas, em todos os seus campos. Trata da econo-
micidade da produgio tecnoldgica, na forma disposta pelo Art. 218 da Consti-
tuigao. Como se notou nos comentatios ao Art. 19, segundo o sistema consti-
tucional brasileiro, a tecnologia desenvolvida com intervencio do Estado é
tratada como um valor econdmico apropridavel em favor do sistema produtivo
nacional. (...)

A apropriacio do trabalho criative.

Como se expds nos comentarios sob o Art. 11, o trabalho criativo €, em geral,
apropriado pelo empreendedor ou pelo Estado 2. Tal é a regra no tocante ao
trabalbador contratado ou investido e efetivamente dedicado a atividade de
pesquisa. I a norma explicita no tocante as patentes, software e cultivares. A
participagao do criador nos resultados da criagdo é prevista como uma escolha
do empregador sendo que - no caso de patentes -, concede-se regime traba-
lhista favorecido a essa participacio.

FEm suma, a luz da Constituicao, a agdo estatal quanto 2 inovagio tecnoldgica
presume a apropriacdo das tecnologias. Mas, ¢ aqui vem um ponto crucial, nio
para os fins proprios do estado, ¢ o robustecimento do Tesouro Nacional, mas
como um valor econdmico apropridvel em Javor do sistema produtive nacional.

Pois se enfatize que a diretriz constitucional, inclusive e principalmente como
levada a cabo através da Lei de Inovacio e da Lei do Bem, nio determina a re-
serva através do sigilo, e a aproptiacio da titularidade dos ativos de inovacio, pa-
ta o fim reforco do patrimonio publico. ) fim primdrio da apropriacio, segundo

21 Ao menos a ertagio teenologica. A eriagio expressiva das artes, literatura ¢ da obras de ciéneia sob a protegs
direito autoral permancee em principio em controle do criador, salvo ajuste em contririo; niio ha apropriagao automatica da
criagiio pelo empregador ou pelo Fstado.
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o mandamento constitucional, é assegurar que 2 acdo estatal favoreca e estimule
o setor produtivo, o agente econdmico privado.

A utilizagio dos sistemas publicos de incentivo 2 inovagio para entiquecer o es-
tado ¢ suas entidades, ou de criar uma fonte de riqueza rentista (royalties e outros
rendimentos passivos) para a Unido, os estados e os municipios é obviamente
uma disfuncdo em face da missdo constitucional determinada pelos art. 218 e
219.

Quando o estado deva ser titular direto das tecnologias

A let de inovagdo prevé claramente uma hipdtese em que a tecnologia deva ser
aproptriada em favor do agente pablico, para sua utilizacdo direta ou para seus
fins:

Art. 20. Os rgaos e entidades da administracdo pablica, em matéria de inte-
resse publico, poderdo contratar empresa, consorcio de empresas ¢ entidades
nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa, de reconhecida capacitagio tecnologica no sctor, visando a realiza-
¢ao de atvidades de pesquisa ¢ desenvolvimento, que envolvam risco tecno-
I6gico, para solugao de problema téenico especifico ou obtencio de produto
ou processo inovador.

Sobre tal modalidade especifica, dissemos:

Como uma regra geral, a disponibilidade exclusiva sobre os resultados intelec-
tuats de um desenvolvimento qualquer (relativos a produto, servico, soffware,
efe.) flui para o encomendante; ¢ esse, alids, um dos objetivos do empreendi-
mento. No entanto, a legislacao especifica de cada modalidade de criacio ou
inovagao terd de ser levada em conta, pois em algumas hipdteses (software,
pot exemplo) esta aquisicao pelo encomendante dos direitos sobre o desen-
volvimento ¢ presumida, salvo acordo em contririo, enquanto em outras a
presuncao ¢ de cotitularidade (em certas circunstincias, as criagdes abrangidas
pelo direito autoral).

podera ser propriedade, quando a lei confere poderes ao seu titular para excluir
quaisquer terceiros do uso da criagio intelectual pertinente. Mas sera simples
exclusividade de fato, se ha segredo industrial: o direito resulta apenas do con-
trato entre as partes, razao pela qual se enfatiza a necessidade de estender bas-
tante a rede de obrigacoes a empregados e subcontratados,

A lei brasileira em vigor (lei 8.666/93, Art. 111) determina que s6 possa haver
contratagao ou pagamento dos servicos de desenvolvimento (projeto basico,
etc.) desde que o autor ceda a Administracao os direitos patrimoniais relativos
as respectivas criagoes intelectuais. No caso de obras imateriais de cardter tecnoldg-
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co, insusceltvels de privilégio (leia-se, segredo industrial, &row how, invencdes nio
patenteavers, etc.), a cessao dos direitos incluird o fornecimento de todos os
dados, documentos e elementos de informagio pertinentes 2 tecnologia de
concepeio, desenvolvimento, fixacio em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicagao da obra 2

Aplicacio da regra constitucional em favor do sistema produtivo

Assim, salvo nas hipdteses do art. 20 da Lei de Inovagio (e de outras em que o
estado necessita da tecnologia para seus fins proprios), o preceito constitucional é
de que a propriedade das tecnologias deve ser adquirida e mantida com o propé-
sito especifico do desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

Assim, e este ¢ um exemplo precioso, no caso de alianga inovadora entre o setor
publico e privado, na parceria regulada pelo art. 9° da Lei de Inovacio, a norma
legal prescreve a apropriacio e a proporcionalidade nesta, de maneira que o par-
ceito oriundo do setor produtivo ndo seja privado dos beneficios da titularidade,
por exemplo, através do langamento pela IC1' do resultado de seu P, D&I em
dominio publico.

Note-se que tal parametro ndo se aplica apenas as atividades desenvolvidas dire-
tamente sob a let de inovagdo. A Constituicdo, ao prescrever a forma de atuacio
do estado quanto a promocio da inovagio tecnoldgica, condiciona mesmo a atu-
a¢ao da ANP, naquilo que, segundo sua legislagio de regéncia, comete 4 agéncia
uma agao no setor:

Art. 87 A ANP terd como finalidade promover a regulacio, a contratacio ¢ a
fiscalizacio das atividades econdmicas integrantes da indtstria do petrdleo, do

¥ & >
gds natural ¢ dos biocombustiveis, cabendo-lhe: ...

X - estimular a pesquisa ¢ a adogio de novas tecnologias na exploragio, pro-
dugdo, transporte, refino e processamento.

Fssa norma especifica, lida a luz da Constituicdo, niio pode ser interpretada no
sentido de criar um sistema de acambarcamento das patentes ¢ demais titulos de
propriedade em favor do estado. Segundo a iluminacio da Constituicio Federal,
o inciso X do artigo em questdo da ANP s6 pode ser lido:

X - estimular a pesquisa e a adogio de novas tecnologias na exploragio, pro-
dugio, transporte, refino e processamento, preponderantemente para a_solu-

22 Margal Justen, op.cit, p- 514 mveste contra o Llisp()\iti\n do Are. 111 pam grafo Gnico, crendo que a expressio “in-
suscetivel de privilégio™ refira-se s hlpotuu para as quats a let brasileira ndo preveja patente de invenglo. Tendo colaborado
o autor na redagio do dispositivo original do Dec. 2.300/86, da qual se copia a prese nte norma, pode testemunhar que a mens
legislatoris divisava, além destas, 2 multifirias hipateses em que, por 1 W0es COMEre

is ou estrardgicas, ¢ nio legais, o autor da
inovagio prefira manté-la fora dos sistema de patentes. Mais precisamente, a hipdtese era ¢ ¢ de segredo mduxrmll
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¢ao dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo

nacional ¢ regional,

A sibia redagio da Constituigio (‘preponderantemente”) impde mais do que tu-
do um filtro de razoabilidade: ndo se impde aqui uma privatizacio enragé ao esti-
lo tatcheriano, a despeito dos interesses mediatos do préprio setor produtivo, e
da eventual necessidade de robustecimento do sistema inovador da Unido. O que
¢ incompativel com o teor constitucional ¢ um critério que denegue a0 investidor
em tecnologia a gportunidade de aproprias-se das tecnologias nas quais investiu.

Perquirido o estamento constitucional, passemos agora entender qual a estrutura
de apropriagdo das tecnologias ao nivel da lei ordinatia.

Do regime de apropriagio em Propriedade Intelectual

Nossa questio agora, examinando o regime da lei ordindria, ¢ o seguinte: quem ¢
o dono da criagdo tecnoldgica?

Uma resposta intuitiva seria: o criador. F de fato assim ¢, mas sé em principio.

Os sisternas de prote¢io das criagoes intelectuais se destinam a responder a, pelo
menos, trés interesses simultdneos: o do criador, o do investidor na criacio, ¢ o
da sociedade em gcral”.

O ctiador (... as pessoas que tenham efetivamente executado as atividades de P,
D&L.), enquanto empregado, ou prestador de servicos, pessoa fisica ou juridica, é
apenas um dos varios agentes econdmicos, ou interessados, no sistema de prote-
¢do das criagdes. A lei pode, levando em conta inclusive os principios constituci-
onais, ¢ efetivamente vem a deslocar a titularidade das criagoes para o investidor,
ou para a soctedade em geral (pelo dominio pablico).

A matéria relativa a esse deslocamento de titularidade tem sido estudada no Brasil
especialmente a luz do direito trabalhista®. Outros autores, entre cles os clissicos

23 WIPO Doc. WCEE-WPPL/IMP/T (Dec. 3, 1999)

24 PRADQ, Flaine Ribeiro do, Gestiio ¢ justica no trabalho inovador: o direito do trabalho na propricdade intelectual:
Rio de Janciro, Lamen Juris, 201 L.MINHARRQO, Luciano lirancisco. A Propricdade Intelectual no Direito do ‘T'rabalho. Sao
Paulo: L'T'r, 2010 RODRIGUES, Laix Teixeira, O empregado tnventor. Curso de preparacio a magistratura, trabalho mono-
grafico da KMER], julho, 2000. PIMENTA, liduardo. Principios de Dircitos Autorats. Os Dircitos Autorats do Urabalhador.
Livro 1, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. FEm artigos: CARVALHO, Nuno '1.P. Os inventos de empregados na nova lei de
patente, Revista da ABPL, nos. 22 ¢ 23, 1996. MANSUR, Jalio Emilio Abranches. A retribuicio ccondmica devida ao empre-
gado pela explotagio de fnvencio mista. Revista da ABPL, no. 82 - maio-jun, 2006.PRADO, Flaine Ribeiro do. Da Legistacio
Trabalhista ao Trabalhador Inovador. Revista Criagao, Ano [ - nimero 1, Rio de faneiro: Fumen Juris, 2009.
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da Proptiedade Industrial®, oferecem uma andlise ponderando os interesses do
mnvestidor ¢ do criador. Em ntmero limitado, tém-se autores que estudaram o
tema a luz da Lei Federal de Inovagio®. '

O investidor como titular preferencial das criacses tecnoldgicas

A let brasileira, no tocante a criagdes tecnologicas, fende assegurar que o dnvestidor ¢
ndo o criador seja titular dos direitos. Isso tanto quando o criador é empregado,
quanto nas hipoteses em que o criador ¢ um prestador de servicos, inclusive pes-
soa juridica.

Iim nosso Direito da Inovacio, 2. FEdicdo, assim se 1é:
O equilibrio de interesses entre capital e trabalho.

Virios aspectos praticos e constitucionais tém de ser considerados: a liberdade
de trabalho, a prote¢ao do trabalhador, o regime da livre iniciativa ¢ a prote-
¢ao do investimento sao clementos do jogo, como sio também a necessidade
de incentivo a criagio tecnoldgica ¢ a dosagem do prego dessa criacio, por na-
tureza distinta da prestagao laboral fungivel ¢ indiscriminada para a qual se re-
serva o pagamento do salario. Excesso em qualquer desses elementos da
equagao pode fazer da lel um texto inconstitucional, ou um texto inoperante
na vida econdmica.

Assim, as legislagoes distinguem a criaciao contratada, ou mais precisamente, a
prestacio laboral (subordinada ou nao, individual, ou coletiva) voltada @ eriagdio
fecrolggica. Para essa, a tacionalidade econdmica do capitalismo indica como
regime geral o da apropriagdo total, remunerada por salario. Bonus, participa-
s e incentivos podem resultar de um regime contratual, mas o regime lga/

¢ o da apropriacio integral.

No caso do trabalhador, cuja prestagao nao ¢ voltada para a criacdo, o salirio
nao cobre esse fruto incidental ¢ excepeional da sua atividade; entre as op¢des
logicas que se apresentariam ao legislador se teriam: a) apropriacio indiscrimi-
nada de todos frutos, normais ou excepcionais, com possivel desestimulo a

25 CERQUEIRA, |. GG; BARBOSA, Denis Borges (anotador); Newton Silveira (anotador). Tratado da Propriedade
Industrial - Dos Privilégios de lnvengio, dos modelos de utilidade ¢ dos descthos ¢ moddos industriais - Vol. 11 Tomo 1. 3%,
ed. Rio de Janciro: Lumen jusis, 2010. MIRANDA, Pontes de. Pratado de Diseito Privado. Campinas: Bookscller, 2002. p.
345, £.16. BARBOSA, Denis Botges, Sobre a apropriagio originria da drularidade das patentes por pessoas juridicas. Jun.
2009. 10 BARBOSA, Denis Borges. 1Da Teenologia a Cultura - Fasaios ¢ Vstudos de Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2011, v. 1. 969p. Disponivel em: Iltrp://dcnisbzu‘bosa.addr.com/ritul;llfpj.pdfl

26 LIMA, Fsther Lins. O Espaco Juridico da Inovagio: da Fixagio da Demanda a Constituicio da 'Titularidade.. 2010,
Dissertagio (Mestrado em Propricdade Intelectual) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Orientador: Denis Borges
Barbosa. BARBOSA, Denis Borges; PRADO, 1. R. . Quem ¢ dono das criagdes sob a Lei de Inovagio. Diteito da Inovacio.
Rio de Janciro: Lumeo Jurds Liditora, 2011, p. 484-501.PIMENTEL, Luis Otavio. Propriedade tatelectual em Universidade.
Fundacio Boiteux, 2003,
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revelacio ¢ provavel inconstitucionalidade; b) reconhecimento de que o fruto
excepcional da pratica laboral seria completamente do inventor, deixando de
lado assim o aporte dos meios materiais, contexto e oportunidades resultantes
do capital do investidor; ¢) estabelecimento de um comorinm legal, que pode
resultar um condominio dos resultados.

Neste Gliimo caso, o equilibtio de interesses, sob a bencio constitucional, tem
de levar em conta a desigualdade eventual das partes, mas também a impos-
rancia crucial do uso e apropriagao da tecnologia, no s6 para o capital, mas
também para a sociedade. Assim, a lei deve criar protocolos nituos de prote-
¢A0 21,

Assim, no sistema brasileiro de patentes, ao contririo do que ocorre — no direito
ora vigente — no campo dos direitos autorais, prevé-se uma apropriagdo origindria
dos diteitos relativos a inventos por patte do empregador ¢ do encomendante.

Assim dissemos em nossa 2°. Edigio do Uma Introducio i Propriedade Intelec-
tual, Limen Juris, 2003%;

Posto pela doutrina classica brasileira 2 como um direito de autor, a pretensdo
a patente nasce efetivamente do ato de criacdo: uma vez obtida 4 solucio tée-
nica nova para um problema de cardter industrial, nasce o direito de pedir pa-
tente. Como vimos, o texto constitucional em vigor assegura primariamente
ao autor da invengao tal pretensio, e nao a qualquer outro postulante (erfin-
derprinzip).

Assim, € a0 autor, ou ao terceiro vinculado ao autor por norma de lei ou dis-
posicio de negdcio juridico, que cabe a titulatidade de pedir patente.

Esta pretensio original ndo importa em aquisicio imediata do direito de pa-
tente, ou seja, no direito exclusivo de utilizar sua invencao, de tirar-the os fru-
tos e de alienar tal diretto. Com efeito, muito pode obstar que da invencio re-
sulte, efetivamente, um privilégio - o constante da patente. Para comegar, a
pretensao pode nao ser exercida a tempo, permancecendo a solugio téenica em
segredo, até que a mesma recaia no dominio comuni, por exemplo, por reve-
lagio licita feita por terceiros.

A rigor, existem trés diteitos no focante a patente de invencio: a pretensio ao
exame estatal dos pressupostos da concessdo do privilégio, que ¢ o direito de
pedir patente; o direito ao pedido de patente, uma vez exercida a primeita pre-
tensao; e o direito exclusivo resultante da constituicio do privilégio, apos o

27 Vide Carvalho, Nuno 1P, Os inventos de Fmpregados na nova kel de Parentes, Revista da ABP1 22 ¢ 23 (1996)
28 Op. Cit. P 400
29 {Nota do original] Gama Cerquedra, Tratado, vol. 1, p. 206; Pontes de Miranda, Trarado de Direito Privado, Vol.

NVI, § 1.917.
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exame estatal 30. O direito constitucional de autoria se restringe ao primeito
de tais poderes, ao direito eventual, no dizer de Roubier, de obter o privilégio
M

Mais adiante, explicitando como essa titularidade dos direitos sobre o invento
pode nascer originalmente em mios diversas da do autor, assim descrevi:

O direito de amparo consttucional que nasce do ato de criagdo industrial &,
como ja visto, um poder de exigir a prestacao administrativa de exame e con-
cessao do privilégio. Este poder é, em principio, do inventor, mas pode ser
constituido originalmente ou obtido por derivacio, na forma da lei ou do ato
juridico.

Ao contririo do que ocotre em pafses curopeus ¢ nos Hstados Unidos, que
limitam a autoria (dai, o dircito de pedir patente) ao inventor, pessoa natural %,
ou a sucessores deste, a Let 9.279/96 parece admitir a titularidade origindsia
por pessoas juridicas. Com efcito, em redacao diversa do CPI 1971, o novo
codigo defere a pretensio, além do antor e seus sncessores, “aquele a quem a
lei ou o contrato de trabalho ou de prestagao de servigos determinat que pet-
tenga a titularidade”.

O direito de pedir patente pode ser objeto de cessao, como alids é pritica uni-
versal, de sucessio causa mortis, ou de outras formas de transferéneia de direi-
tos. Direito a qué? A doutrina 3 ¢ a jutisprudéncia ¥ tém reconhecido a exis-
téncia de um bem incorpdreo, a invencio, que consistiria no nicleo de defla-
gracao das pretensdes a patente; direito de cardter patrimonial puto, € susceti-
vel de ser retvindicado (jus persequendi) de quem injustamente o alegue, co-
mo previsto no art. 49 da Let 9.279/96.

Q direito é exercido pelo depdsito do pedido junto ao drgao de propriedade
industrial, e terd como resultado, se verificados a existéncia dos pressupostos
para a concessao do privilégio, a emissao da patente.

O deslocamento da titularidade, como indicado, ¢ construido através do disposto
nos art. 88-91 da L.ei 9.279/96:

30 {Nota do original} Pontes de Miranda, 'L'ratado, vol. XV, § 1911

31 |Nota do original] Paul Roubicr, Le Droit de Ta Propriéeé Industrielle, Sirey, Paris, 1952, p. 108: “le droit se trouve
encore dans un moment ol 1l lui manque un dément légal, une condition juris, pour étre un droit parfait: il est ce quon
nomme, dans la languc juridique, un droit éventuel”.

32 [Nota do original] Singet, op. cit, p. 219: “In all Contracting States, it is recognized that invention is a creative act
which is only capable of being performed by a nawral person”. Chisum ¢ Jacobs, op.cit, p. 2-171 notam que, segundo a lei
fuderal, b hipotese em que uma pessoa juridica pode requerer patente sem a autorizagio direta do inventor, desde que fiquem
demonstradas 4 pertinéncia do titulo ¢ 2 recusa ou omissao do autor da invendiio.

33 Nota do original] Pontes, T'ratado, § 1917; Roubier, op.cit. p. 98-107.
34 INota do original] “Llinvention, alors que Je brevet slest pas encore demandé, est un bien incorporel qui a vn valeur

patrimonial” (Fribunal de apelagiio de Paris, acérdio de 30 de janciro de 1991, apud Bertrand, op.cit., p. 127).
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Art. 88, A dnvencgio ¢ o modelo de utlidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decotrerem de contrato de trabalho cuja execucio ocorra
no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte
esta da natureza dos servigos para os quals foi o empregado contratado. (...)

§ 2% Salvo prova em conmario, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do
contrato a invengao ou o modelo de utlidade, cuja patente s¢ja requerida pelo
empregado até 1 (um) ano apds a extingao do vinculo empregaticio.

Art. 90. Pertencerd exclusivamente ao empregado a invencio ou o modelo de
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de traba-
Jho ¢ nio decorrente da utilizacio de recursos, meios, dados, materiais, insta-
lagoes ou equipamentos do empregador. (..)

Art. 91, A propriedade de invencio ou de modelo de utlidade serd comum,
em partes iguais, quando resultar da contribuicio pessoal do empregado e de
tecursos, dados, melos, materiais, instalacoes ou equipamentos do emprega-
dor, ressalvada expressa disposicio contratual em contrario.

§ 1° Sendo mais de um empregado, a patte que lhes couber serd dividida
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

§ 2° Ii garantido ao empregador o direito exclusivo de licenca de exploracio e
assegurada ao emptregado a justa remuneracio.

§ 3% A exploracao do objeto da patente, na falta de acordo, deverd ser iniciada
pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua con-
cessao, sob pena de passar a exclusiva propriedade do empregado a titularida-
de da patente, ressalvadas as hipoteses de falta de exploraciao por razdes legi-
timas.

} . ;A .. .o 35
Assim, quanto a patentes, ha trés hipoteses claramente distintas **:

L. (tpo 1) Art. 88 — invento realizado por provocacio e direcio do promotor
da inovagio (empregador ou tomador de servicos *%). FH4 Previsio contra-

35 BARBOSA, Denis Borges, Criagio Tecnoldgica ¢ lixpre
Crtagio do [BPI, no. 1, dezembro de 2009, “A lei distingue erés hipoteses: A invengilo ¢ o modelo de utilidade pettencem

tva por Contratados, Servidores ¢ lmpregados, revista

exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execuciio ocorta no Brasil ¢ que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade toventiva, ou tesulte esta da natureza dos servigos para os quais fol o copregado contratado,
Pertencerd exclusivamente ao empregado a invengio ou o modelo de uelidade por ele desenvolvido, desde que desvineutado
do contrato de trabalho ¢ néo decorrente da utilizagio de reeursos, meios, dados, materiais, instalacdes ou cquipamentos do
empregador. A propricdade de invengio ou de moddo de utilidade serd comum, em partes iguais, quando resultar da contri-
buigio pessoal do empregado ¢ de recursos, dados, meios, materiats, instalagdes ou equipamentos do empregador, ressalvada
expressa disposiciio contratual em contrario”.

36 Vale obscrvar que o uso da expressio “tomador de servigos”, como o de encomendante, ndo reduz a hipotese de
titularidade (ou co-titularidade) dos dircitos relatdvos a0 invento a um contrato de servigos; a prestagio inovativa pode ser
subsequente a um contrato de compra ¢ venda de bens sob encomenda, de fomecimento de materiais, ete. A qualificagio
pertinente ¢ da prestagio inovativa num contrato nio paritirio.
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tual do que serd desenvolvido, das condi¢des, do prazo, da participacio.
Na tradigdo da Propriedade Intelectual, é o que é chamada de wiacio de ser-
vigo ¥,

2. (dpo 2) Art. 90. A inovagio se faz sem promogio e dite¢io do emprega-
dor ou tomador de servigos. Nio hd relacio entre o trabalho contratado ¢
o que foi desenvolvido. Nio hé utilizacio de recursos da empresa. A natu-
reza da criacdo é Hore.

3. (tipo 3) Art. 91. Nio hé relagdo direta do trabalho contratado com o que
fot desenvolvido. Mas ha utilizagio de recursos da empresa. A natureza da
criacdo & mwisla.

Sobre isso, comentamos na obra mencionada:

O art. 88 e seguintes do CPI/96 regulam a invencao do empregado ou presta-
dog de servigos. A questio ¢ das mais importantes, efs que a apropriacio dos
frutos da produgio laboral por parte do titular do capital é essencial para o
funcionamento do sistema produtivo num regime capitalista.

Curtosamente, a lei aplica a mesma regra da relacao de trabalho subordinado
as relagdes contratuals de prestador de servigos autdonomos - seja o prestador
pessoa juridica ou natural. Assim, desde que haja contrato comutativo de ser-
vigos, ¢ ndo associativo (como o seria o conséreio de desenvolvimento tecno-
;o ~ R
logico), sio essas as regras aplicaveis.
Lisse altimo fendmeno acontece pelo disposto no art. 92 do CP1/96:

Art. 92, O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, as rela-
¢oes entre o trabalhador auténomo ou o estagiario ¢ a empresa contratante e
entre empresas contratantes ¢ contratadas.

Aplica¢do do art. 92 a modalidade de apropriacio exclusiva pelo titular

‘Tomamos, para o que nos interessa neste estudo, a aplicacio das trés formulas de
apropriagiao acima desctitas. Nao temos uma relacio subordinada de cardter em-
pregaticio, mas uma relacio

37 FERNANDES, op. ¢t “A invenglio ocorrida na vigéncia do contrato de trabalho previsto no are. 88 do novo
Codigo doutsinariamente classifica-se como invengiio de servigo ou invencio de estabelecimento. Invencio de servigo 6 quan-

do o invento resulta de trabalho onde a possibilidade de inventar ¢ prevista, ou o empregado fol contratado especificamente
para pesquisar e inventar. lnvengio de estabelecimento, se o trabalbo de pesquisa da empresa ¢ deseavolvido nio por um
ndividuo, mas por uma cquipe ou grupo, de forma tal que, quando ocorre o invento, sua autoria nio pode ser individualiza-
da”.

38 Op. Cit. p. 411
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o entre empresas contratantes ¢ contratadas ¥,
Assim, se excluiria de qualquer aproptiacdo pelo contratante (substituindo-se no
texto legal a equipara¢do efetuada pelo art. 92) o invento feito sem vinculagdo ao
contrato:

Art. 90. Pertencera exclusivamente ao contratado a invencdo ou o modelo de
utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato e nio de-
corrente da utilizacao de recursos, meios, dados, materiais, instalacoes ou
equipamentos do contratante. (..

et S AL LA S

De outro lado, trazendo o disposto no art. 92 para a modalidade de aplicacao
prevista no art. 88, teremos a seguinte transliteracio "

Art. 88, A invencio e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
tomador de servigos quando decorrerem de contrato cuja execucio ocorra no
Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte
esta da natureza dos servicos para os quais foi a empresa contratada. (...)

§ 2% Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigéneia do
contrato a invengio ou o modelo de utlidade, cuja patente seja requerida pelo
contratado até 1 (um) ano apds a extincao do contrato.

Natureza da relagdo contratual

O contrato de que fala o art. 92 devera incluir obrigacoes, por patte do contrata-
do, que tenham por objeto a pesguisa on a atividade inventiva, ou resulte esta da natn-
reza dos servigos para os quaiy foi a empresa contratada, ainda que ndo explicitada no
contrato *.

Se tal acontecer, a titularidade total do invento serd da empresa contratada (apli-
cagdo do art. 88 sob a 6tica do art. 92).

Alternativamente, caso o contrato nio lenba entre seus objelos a pesquisa on a atividade in-
ventiva, ou 1550 ndo resulte dos servigos, mas haja tanto a contribuicio pessoal do
contratado guanto recursos, dados, meios, materials, instalacdes ou equipamentos
do contratante (ressalvada expressa disposicio contratual em contririo), a titula-

39 O texto legal, como jd se descreveu logo antes, aplica “aplica a mesma regra da relacio de trabalho subordinado as
relaghes contratuais de prestador de servigos autdnomos — seja o prestador pessoa juridica ou natural”,

40 Lixclutmos do texto aqueles disposidvos que, como indica o art. 92, sio s6 pertinentes A relagio laboral,

41 Nota DOMINGUIS, Douglas Gabricl. Comentdrios 4 Lol da Propricdade Industrial. Rio de Janciro; Editora Ho-
rense, 2009, p. 292 ¢ 293: “- O contrato deve ter por objeto a pesquisa ou atvidade inventiva, ou resultar a atividade invendva
da natureza dos servigos para os quais fol o empregado contratado. Deste modo, a pesquisa ou atividade inventiva pode ser
expressa no objeto do contrato ¢ advidade inventiva implicita, quando nio expressa no contrato resulta da natureza dos scevi-
¢os contratados”.
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ridade dos direitos sobte o invento é dividida, cabendo a administracio dos direi-
tos ao contratante (aplicagdo do art. 91 sob a 6tica do art. 92).

Assim, a lei ndo precisa uma modalidade contratual especifica, formalizada e pre-
cisa, mas requer a existéncia, na teia obrigacional entre as partes, de prestacoes
direcionadas 2 atividade inovadora para se configurar a titularidade total pela con-
tratante. De outro lado, dispensa mesmo essa direcao obrigacional (ou seja, a
obrigacido direta de inovar ou, entdo, a obrigacio incidental, mas consequente, de
tazé-lo) se ha factualmente uso de meios do contratante ¢ atuacio inovadora de ini-
ctativa do contratado.

Desta feita, qualquer negdcio juridico, que inclua a direcdo obrigacional inovado-
ta, ¢ uma relagdo entre as partes que nio seja de paridade ou associacio, importa-
ra na titularidade exclusiva do contratante sobre os direitos ao invento. No mes-
mo sentido, nio existindo tal direcionamento obtigacional, mas ocorrendo o fato
da conjugacio dos meios ¢ da iniciativa das pattes, haverd reparticio de titulari-
dade - mas sempte com o contratante ficando com a administracdo deste bem
repartido.

Como a doutrina cuida da hipétese

Sobre a questdo — especialmente no tocante ao famoso caso das urnas eletronicas
do Tribunal Superior Fleitoral - TSE, objeto de tamanha controvétsia, nota New-
ton Silveira *:

Jodo da Gama Cerqueira, em seu famoso Tratado da Propriedade Industrial
(v. 1, Tomo I, parte I, Ed. Revista Forense, Rio de Janeiro, 1952), inicia o
texto desse volume com capitulo reservado ao sujeito de direito. Ja 4 pagina

16, explica:

“Assim, se uma pessoa concebe a criacao de um novo produto ou processo
privilegiavel ¢, nao dispondo de conhecimentos téenicos suficientes para a
realizagao da idéia, incumbe um profissional dos trabalbos de pesquisas e ex-
periéncias, nesse caso nao ha colaboragio, mas simples locagio de servico.”

Tratando do tema de invencoes de empregados, acrescenta o mestre Gama
Cerqueira:

ART
que atribui 2o empregador a propriedade da invencgao realizada pelo emprega-
do de acordo com as ordens e instrugdes que houver recebido, porque, acei-

“Lintre os autores que procutam justificar esse diteito, enconira-se ALT

42 SILVEIRA, Newton, Concorréneda Piblica ¢ Consequente Cessio de Propriedade Intelectual, in Estudos ¢ Parece-
res, Lumen Juris, 2008,
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tando a missio que lhe foi confiada, o empregado teria renunciado a qualquer
direito sobre o resultado de seu trabalho, agindo na qualidade de mandatirio.”

(- 22)
Mais adiante, citando Borsi ¢ Pergolesi, acrescenta:

“Ainvencio ¢ de propriedade de seu autor, mas, por forga daquela obrigagio,
passa para a propriedade do empregador, como resultado do trabalho do em-
pregado, a que ele tem direito”. (p. 25)

k., mais adiante:

“Duas hipdteses mais simples sio previstas pelos autores, que geralmente se
inspiram na jurisprudéncia dos Tribunais: a das invencdes feitas pelo empre-
gado em execugio de ordens recebidas do empregador e de acordo com a ori-
entagao e instrugdes deste; e a das invengoes que o empregado realizar fora de
seu trabalho normal. No primeiro caso, a invengio deve pertencer ao empre-
gador, que a concebeu e a orientou o empregado em sua realizacio, conside-
tando-se o empregado mero executot da missio de que foi incumbido™. (p.
27

Comentando o art. 65 do Coddigo da Propriedade Industrial de 1945, explica o
mestre:

“Do mesmo modo, se a invengio é realizada por incumbéncia do emprega-
dor, de acordo com suas idéias e concepcoes ¢ com os meios por ele forneci-
dos ao empregado para esse fim, a propriedade deveria pertencer exclusiva-
mente a0 primeiro.” (p. 41)

A fim de que ndo se queita restringir a regra a casos de trabalho assalariado, o
mestre esclarece ainda:

“INao obstante referir-se o art. 65 a contrato de trabalho, deve-se entender es-
sa expressao em sentido lato, abrangendo todas as relagdes de emprego e de
locagio de servigos e ndo, apenas, 0s casos em que ha contrato escrito”.

“As disposigoes do Codigo relativas as invengoes de empregados aplicam-se
as pessoas juridicas de direito piblico e as autarquias administrativas em rela-
¢ao aos seus empregados ¢ funcionirios que exercerem suas fungoes em razao

de nomeagio ou de contrato.” (p. 47)

Embora publicadas em 1952, quando da vigéncia do Cédigo da Propriedade
Industrial de 1945, promulgado pelo Decreto-let n. 7903, as observacoes do
mestte permanecem validas face a Let vigente. Se nao, vejamos;
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Lifetivamente, dispde o art. 88 da vigente Lei n. 9279 de 1996:

“Art. 88. A mvengio e o modelo de udlidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugio ocorra
no Brasil ¢ que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte
esta da natureza dos servigos para os quais foi o empregado contratado.”

Ratificando a observacio do mestre, no sentido de que a norma supra trans-
crita ndo se restringe ao trabalho assalariado, a Lei é expressa:

“Art. 92, O disposto nos artigos antetiores aplica-se, no que couber, as rela-
¢oes entre o trabalhador autdénomo ou o estagidrio ¢ a empresa contratante e
entre empresas contratantes e contratadas.”

O elemento deflagrador da titularidade pelo contratante
O que causa a titularidade exclusiva do contratante?
No magistério do Gama Cerqueira, seriam dois aspectos:

(@) A relagio diretiva em face do realizador da inovaciio, por subordinacio traba-
Thista ou nio; e

(b) A enunciacio de ordens recebidas do empregador e de acordo com a orienta-
¢ao ¢ instrugoes deste (...). No primeito caso, a invencdo deve pertencer ao em-
pregador, que a concebeu ¢ a orientou o empregado em sua realizacio, conside-
rando-se o empregado metro executor da missdo de que foi incumbido.®

Quanto ao segundo requisito, nota Gama Cerqueira:

Do mesmo modo, se a invengao é realizada por incumbéncia do empregador,
de acordo com suas idéias ¢ concepedes e com os meios por &le fornecidos ao
empregado para ésse fim, a propriedade deveria pertencer exclusivamente ao
primeiro.™

E sobte o tema nota Douglas Gabriel Fernandes, refetindo-se ao magistério de
Gama Cerqueira:

Deste modo, no conceito doutrindrio de inventor salariado, acha-se contido
tanto o empregado no sentido estrito da legislacao obreira, CIVT' - art. 3° -
quanto auténomos ¢ prestadores de servico que, sem vinculo empregaticio,
trabalhem para entes ou entidade, desde que exista a situacao de dependéncia
¢ subordinagao referida pelo mestre .

43 CHRQUEIRA, Jodo da Gama, Tratado de Propriedade Industrial, vol. 11,. p. 27

44 Op. Cit.p. 41
45 DOMINGULS, Douglas Gabricl, op. cit.. p, 292,
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Assim, a vinculagdo nao paritdria ¢ o direcionamento para o fim especifico apon-
tam para a denominada encomenda de criacéo intelectual.

Da encomenda de criacdo intelectual
Seguiremos neste trecho o estudo de Newton Silveira, ja acima indicado.
Como indica Carlos Alberto Bittar,

prevalece hoje a otientagio geral de que o encomendante adquire, a titulo de-

tivado, direitos patrimoniais relativos a utilizacao da obra na forma especifica

avencada, permanecendo na esfera do autor os direitos morais.... *¢
Tratando Bittar do direito autoral, cabe aqui precisar que no ambito do sistema
de patentes, a aquisi¢io ¢ originaria e ex fge. Clovis Bevilacqua ¥ comentando a
disposicao do art. 1.347, afirma que quando a obra intelectual é feita segundo o
plano do editor, existe locacdo de servicos. Carvalho Santos * também descreve
esse contrato de loca¢io de servigos. Silvio Rodrigues * assinala que no contrato
de locagao de servicos a iniciativa é do encomendante, que contrata o autor para
a realizacao da obra.

Voltemos agora a citar literalmente o estudo de Newton Silveira:

Fazendo mengio ao texto ja revogado do art. 36 da Lei n. 5988 de 1973, es-
creve Birtar no item 6.1 de seu texto sob exame: “Sugere esse artigo que exis-
tem trés formas de encomenda: a funcional, a de prestagao de servigos ¢ a de-
corrente de relacio de emprego. Mas, em verdade, hd também a encomenda
pura e simples, ligada a contrato especifico de encomenda, como a propria lei
admite.”

A diferenciar a encomenda puta e simples das outras figuras, Bittar assinala

alguns caracterfsticos daquela:
“a) a miciativa pertence sempte ao encomendante;(..)

¢) na consecugao da obra, pode existir plena liberdade do autor ou ingeréncia
do comitente;

46 BI'TTAR, Carlos Alberto, Contrato de Lincomenda de Obra lantelectual, Linciclopédia Saraiva do Direito.
47 BEVILAQUA, Clévis, Codigo Civil comentado, 6° cdiglio, 1d. Freitas Bastos, v. 5, p. 78.
48 CARVALHO SANTQ, Codigo Civil Brasileiro interpretado, 2* edigio, Rio de Janciro, Bd. Freitas Bastos, 1938, v.

18, p. 429,

49 RODRIGULS, Silvio, Dircito Civil - Dos contratos ¢ das declaragdes unilaterais de vontade, 3 edicio, $io Paulo,
Max Limonad, p. 342
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d) daf: encomendante apenas sugere a obra ... ou, entdo, nele trabalha ou cola-
bora, nao se imitando a simples solicitacio ou indicacio,

€) a remuneragao ¢ elemento necessario a encomenda em geral.”

Ainda a respeito do tema, o também saudoso autor Eduardo Vieira Manso (in
Contratos de Iigeito Autoral, Ed. Revista dos L'ribunais, Sao Paulo, 1989, Pp.
65 ¢ segs.) (..)

“Quando a obra intelectual nio ¢ realizada pela iniciativa de seu autor, fala-se
de obra encomendada (oeuvre de commande, opera per commissione, etc.).
Ao autor se pede a criacio de uma obra segundo um tema dado, um fato
apontado, um argumento a set dese
motivo a ser elaborado ete.”(.)

nvolvido, uma historia a ser contada, um

Incisivamente, acrescenta a pagina 78:

“De fato, se um autor realiza uma obra, sob encomenda (portanto, sob a ini-
clativa de outrem), ¢ porque aceitou a utilizagio de sua obra pelo encomen-
dante.”

Comentando, também, o art. 36 da revogada Lei n. 5988 de 1973, Manso
acrescenta:

“Ja se viu que o contrato de encomenda ndo é um contrato de prestacio de
servicos, hipdtese em que o prestador se empenha na realizacio de uma ativi-
dade, sem obrigar-se quanto aos resultados dessa atividade (obtigacdes de
meio). & contrato pelo qual o autor se obriga a fazer determinadas obras
(opus) para entregi-la a0 encomendante, a quem cabe aprovar ou nio o resul-

tado obtido™. (p. 84)

“o contrato de encomenda existe, por st sé, independentemente da existéncia
de um contrato de trabalho assalariado, ou de um dever funcional, ou de um
contrato de prestagdo de servicos, sempre que as partes contratantes visarem,
exclusivamente, 4 criacio de uma obra intelectual, cuja iniciativa parte do en-
comendante que recomenda ao autor-encomendado o tema, o fato, a idéia, o
conteudo ete.” (p. 86)

Hnfaticamente, conclui o autos:

“Quando o encomendante ¢ uma pessoa cuja atividade tem como objetivo a
exploragio de obras intelectuais da mesma espécie que a da obra encomenda-
da, a encomenda cumprida induz a presuncao de que os direitos patrimoniais
para a utilizagdo na forma regular da atividade do encomendante foram trans-
feridos simultaneamente, eis que nao tetia outra finalidade @l encomenda”. (p.

87)
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Ou, mais adiante: “o principio geral é de que a titularidade dos direitos patei-
moniais passa ao comitente, na medida em que essa transferéneia se faz indis-

yensavel para que o contrato possa efetivamente ser Util.” (p. 88
1

’

O mesmo ¢ exato raciocinio se aplica as criacbes tecnoldgicas. Assim, tivemos a
oportunidade de esclarecer:

(...) No sistema juridico brasileiro, por forca das varias leis de Propriedade In-
telectual em vigor, a criagio tecnoldgica (ou seja, para esta Lei, a ctlagdo) pro-
duzida sob regime de encomenda pertence — exclusivamente - a0 encomen-
dante. ()

Todo ess

e regime é suscetivel de derrogacdo por acordo entre as partes. Mas
¢, no nosso sistema, expressdo do principio de que aquele que encomenda
bem imaterial de cardter tecnoldgico terd, integralmente, a titularidade otiginal
dos resultados. Nio hd sequer um dever de cessao dos resultados; esses, por
opera¢io de lei, consolidam-se no instante da criacio sob o controle juridico
patrimonial do encomendante. (...)

*S

Nio hd, segundo a lel aplicavel, sombra de pretensio do empreiteiro em
. 50 ’
apropriar-se da obra encomendada

A hipétese da encomenda tecnolégica

Nio havendo um contrato escrito entre as partes, C()ﬂﬁgura—sc, no entanto uma
relagdo obrigacional; muito se poderia arguir quanto a existéncia de wma emcomen-
da tecnoldgica, ainda que em obrigacdo tacita, o que implicaria na aquisicao integral
da titularidade do invento pela Consulente.

Desta natureza contratual da noticia o Art. 20 da Lei de Inovacao:

Art. 20. Os Orgaos e entidades da administracio pablica, em matéria de inte-
resse pablico, poderio contratar empresa, consorcio de empresas ¢ enticdades
nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de
pesquisa, de reconhecida capacitagao tecnoldgica no setor, visando a realiza-
¢io de atvidades de pesquisa ¢ desenvolvimento, que envolvam risco tecno-
légico, para solugio de problema téenico especifico ou obtencio de produto
ou processo inovador.

§ 1° Considerar-se-4 desenvolvida na vigéneia do contrato a que se refere o
caput deste artigo a criagao intelecwual pertinente 2o seu objeto cuja protegao
seja requerida pela empresa contratada até 2 (dois) anos apos o seu término.

5

0

BARBOSA, Denis Borges. Dircito da Inovagio. Rio de Janeito: Lumen Jaris, 2006, pdg. 79 ¢ scguintes.
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§ 2° Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance patrcial do resulta-
do almejado, o érgdo ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderd,
mediante auditoria téenica e financeira, prorrogar seu prazo de dutagio ou
elaborar relatério final dando-o por encerrado.

§ 3% O pagamento decorrente da contratagdo prevista no caput deste artigo se-
ca etetuado propotcionalmente ao resultado obtido nas atividades de pesquisa
e desenvolvimento pactuadas.

Sobre essa modalidade, dissemos *":

O objeto da atividade é a resolucdo de um problema téenico, vale dizer, um
obstaculo da ordem do conhecimento, pertinente a drea téenica. Tomando a
noc¢io do ambito da Propriedade Intelectual, onde ela é particularmente de-
senvolvida como requisito de patenteabilidade, entende-se como tal a solucao
que seja anereta ¢ téenica 2 Concreta como oposto a uma solugdo abstrata,
por exemplo, de um problema matemitico, ou de contabilidade. Técnico co-
mo oposto a0 estético ou, geralmente, expressivo. Nio se trata aqui de um
problema cientifico, mesmo pela qualificacio do risco da atividade: fecnolgoico.

A distingao entre o problema téenico ¢ o produte on processo inovador & relevante,
A obtencio do produto ou processo é seguramente a resolugao de um pro-
blema técnico. Mas estes Gltimos configuram uma wlilidade ov um meip inova-
dor, enquanto a superacio de problema técnico percorre todo o continuo da
otimizagao, da melhora de produtividade, etc. Ou, como se mencionard, a cri-
acao de uma fonte alternativa de forneciniento.

Com a apropriagao de tecnologias pelo setor privado em geral, a inexisténcia
de fontes alternativas de tecnologias podem em muito impactar as politicas
pablicas, inclusive para o exercicio efetivo das flexibilidades do sistema de
propriedade industrial.

Nesse contexto, o dispositivo abrange, razoavelmente, a atividade de pesquisa
e desenvolvimento teenoldgico com o fim especifico de produgao inicial, ou,
em limites prudentes, de produgio em série, quando vinculados a criagio de
produto, processo, ou servico novo ou de fonte alternativa de fornecimento.

Assim, esta hipdtese menciona um contrato que fol tipificado por legislagao que,
no entanto, se aplica apenas ao campo dos contratos pablicos.

51 Direito da Inovagio, op. Cit.

52 INota do Original] POTLAGD-DULIAN. La Brevetabilit¢ des inventions- Etude comparative de jusisprudence france-
OLB. Paris: Litee, 1997, p. 44
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Mas o conceito preexistia a tpificagao. im obra publicada em 1996 demos plena
.o ,ye N PR . ) X
noticia e anlise juridica desta modalidade contratual *:

Num contexto de contratos de desenvolvimento, tanto o Estado quanto os
contratados tem presente o tisco de nao dar certo o (,’)bjet(:) do contrato, seja
em termos técnicos, seja comerciais. Embora a tendéncia do contratante esta-
tal scja, como regra, repassar tal tisco ao contratado (ja que nao é proprio do
servidor, mesmo em empresas da Administracio, a convivéncia com o fsco
), muitas vezes o Fstado acaba pagando um prego muito alto pela convent-

éncia administrativa ou, entao, muito mais provivel, renunciando a fazer o de-
vimento.

SENVO

A promessa de contratar fundada no desenvolvimento do invento

Assim, ha um elemento volitivo claramente explicitado, que ¢ de contratar o for-
necimento de produto certo, inexistente, que seja resultado de um desenvolvi-
mento movador especifico.

Emptio rei speratae.
Lembra Pontes de Miranda >*:

Se o bem ainda ndo existe, nao ¢ isso obstaculo a que seja comprado ¢ vendi-
do. O contrato de compra-e-venda é consensual (). Tanto se pode prometer
O que ja existe como se pode prometer o que ainda nao existe. Nada obsta,
sequer, a que se acorde em que a propriedade ¢ a posse se transferirio imedia-
tamente apos a existéncia do bem vendido. Nio ha a transferéncia da posse ¢
da propriedade do que ainda ndo é in rerwm natura. Porém nada obsta a que se
prometa tal transferéncia e se acorde, desde logo, em que a propriedade e a
posse se fruniferido. Prenhe a égua, nada impede que se venda e desde ja se
transfitam a propriedade futura e a futura posse do poldro que pode nascer (¢
¢ provavel que nasca) (1)

De qualquer modo, a compra-e-venda de bem futuro, como a de bem futu-
ramente autdnomo, ja se perfaz com as declaragdes

s bilaterais de vontade; e
nada obsta a que o préprio acordo de transmissdo da propriedade e da posse
se conclua para a eficicia no momento adequado, ou mesmo escolhido.

53 Os Contratos de Desenvolvimento, in BARBOSA, Denis Borges. Licitagoes, Subsidios ¢ Patentes. Rio de Janciro:
Lumen Juris, 1997 v. 1. Disponivel ainda em denisbarbosa.addr.com/8.doc.

54 |[Nota do Original] O fendmeno ndo ¢ s6 brasileiro. Seguimos estritamente neste passo Keyes, op.at, p. 171 ¢ seg,,
que indica idéntico padrio no contexto americano. A dife a de métodos contratu-
ats para a adequada repartigio de riscos.

renga deste, no caso, ¢ a utilizacio corriquer

55 Pontes de Miranda, Tratado de Ditetro Privado, Tomo XXX1X, § 4.266.2
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T érro pensar-se em que o contrato de compra- nda de bem futuro seja
contrato sob condicdo suspensiva, no que incorreram Luict GASC. A, Trattato
della Compravendita., 1, 2ed., 325, e outros, ou com a condicio jurts, como A.
SCULO. A, Sagor di vario divitto, 1, 17, ou, ainda, compm—e—venda regacio juridi-
co antecipado, como DOMENICO RUBINO, La Compra vendita, 145 5., ¢ La
Fattispecie ¢ gil off etti ginvidiei preihminari, 87 s., 382 s. Tudo isso ¢ 1.111{1<.1,AL A
compra-e-venda conclui-se como qualquer outra. A diferenca estd em que 2
propriedade e a posse ainda ndo podem ser transferidas, porque amda nao
existe o bem, ou ainda nio existe autdnomamente. O acdrdo de transmissio ¢
que tem de matrcar para mais tarde a transmissdo da propriedade e da posse.

()

A empiio i,m/ ale e ¢ eficaz. Uma vez que mais se prestou relevancia a esperan-
ca do que A colsa (em vez da emplio rei sperafae, tem-se a emiptio eper), O compra-
dor tem de pagar o preco mesmo se 0 bem nao vem a existir, ou se nasce sem
vida. O comprador levou em conta, para o preco, a probabilidade de éxito. As
vézes, tal C()ﬂ‘lp(A~-(‘~~~\’(‘1l(1a se incorpora em titulo, em bilhete, principalmente
se hé sorteio. I 14, portanto, dois distintos contratos de compra-e-venda do
bem futuro: a empizo rei speratae, em que o objeto mais importa € a esperanca
apcnzw concerne a &le; e a empliv aped, em que passa 4 primeira plana a esperan-
a, por ndo ser grande a probabilidade de vir a existir.

e

Na emptio rel speratae, hd vendita cum re (L. 8, pr, fl, de contratenda emptio-
ne et de partis inter emptorem ct venditorem com positis et quae res venire
non. possunt, 18, 1), de modo que, se nao ha a cotsa, falha a vinculagio

Do invento misto num contexto do art. 92 da Lei 9.279/96

A transliteracdo do atrt. 91 do CP1/96 por efeito do art. 92 do mesmo codigo as-
sim se leria:

Art. 91, A propriedade de invengio ou de modelo de utilidade setd comum,
em partes iguais, quando resultar da contribuicio pessoal do contratado e de
recursos, dados, meios, materiais, instalagoes ou equipamentos do contratante,
ressalvada expressa disposicio contratual em contrario,

§ 1° Sendo mais de um contratado, a parte que lhes couber serd dividida
fgualmente entre todos, salvo ajuste em contrario.

§ 2° B garantido ao contratante o direito exclusivo de licenga de exploragio e
assegurada ao contratado a justa remuneragao.

§ 3% A exploracio do objeto da patente, na falta de acordo, devera ser iniciada

pelo contratante dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua con-
cessao, sob pena de passar a exclusiva propriedade do contratado a titularida-
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’

de da patente, ressalvadas as hipdteses de falta de exploragio por razdes legi-
timas.

Trata-se, no caso, de um processo de inovacio colaborativa, ainda que de sentido
nio paritirio. Os contratos de colaboragio patitdria seguem outro caminho, co-
mo notamos falando da modalidade de colaboracio paritaria denominada, em
Direito Administrativo, de parceria de inovagio >

O contrato é um instrumento em que uma pessoa toma de outra algo que lhe
tdo, existe um do uf des — no dizer latino significa “eu dou para que vocé dé ou
faca” — ou seja, existe uma situacio em que as duas partes estdo em relagoes
em que cada uma tem o interesse na prestagio da outra ¢ em se satisfazer com
iss0. J4 o convénio de cooperacio % é uma figura associativa de outro cariter
~~~~~~ ¢é quando as partes (na verdade particpes), sendo uma delas um ente ou va-
rios da Administracdo Pablica, tém objetivos comuns ¢ s¢ voltam para esses
objetivos de uma forma concertada (..) desta forma em atuagio assemelhada
a0 que ocorre num contrato de sociedade — sendo esse o acordo de vontades
por via do qual duas ou mais pessoas se obrigam a combinar seus esforgos ou
recursos ¢ conjugar suas aptidoes, com a finalidade de loggar fins comuns®.

(...) Os interesses no convénio sao paralelos e comuns, tendo como elemento

fundamental a coopetragio, ¢ nao o proveito procurado por celebrar contratos.
Assim, quando ha colaboracio para a inovagio num contexto de obriga¢oes ndo
parititias — como no paradigma do empregado que inventa com meios € recursos
do empregador, mas sem ser obrigado a fazé-lo pelo contrato de trabalho, esta-
mos no campo do art. 91.

Do que é colaboracdo para a inovagdo
Resume Gama Cerqueira:
observa-se a regra geral da co-propriedade sempre que ocorrerem as duas

condicdes previstas na primeira patte désse artigo @ a contribuigao material do

empregador, representada pelas instalagdes e equipamentos pot éle forneci-

dos, ¢ a contribuicio pessoal do empregado, representada pela sua atividade

56 Fm Dircito da Inovacio, op. cit.

57 |Nota do original] Muito embora sejam igualmente contratos/ negdcios juridicos unilaterats, como a doagio.

ca - . L . . . . o

58 Distinguent-se tals convénios de cooperagio da hipotese, também designada convénio, na qual uma parte sc com-

59 PEREIRA, Caio Mario da Silva, Instituicoes de Diretto Civil HI, Porense, 9* Hdigio, 1993
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inventiva. Ndo concorrendo essas duas circunstancias, prevalece o principio

da propriedade do inventor.”
Na verdade, cabe reparar ao sempte preciso Gama Cerqueira com a observagdo
que ndo s s30 0s meios materiais, hoje em dia, que facultam ao empregador (ou
tomador de servicos) a aquisicdo da co-propriedade. O acesso as informagdes de
todo género, inclusive as experiéncias — o &now how — empresariais, as bases de
dados, enfim, a todo conjunto informacional detido ou a disposicdo do tomador
de servicos pode ser o elemento decisivo para a atividade inovadora, e o que jus-
tifique o regime de titularidade comum.

Mas, além da conjuncdo dos meios materiais (ou informacionais) do empregador
ou tomador de servicos ¢ da atividade inovadora do empregado ou contratado —
o0 que atrai ex Jege a co-titularidade das partes em questdo -, ha hipoteses em que a
colaboraciio é mais substantiva. Com efeito, o pressuposto dessa analise de Gama
Cerqueira — que era professor de Ditreito do Trabalho — era o embate de um em-
pregador que tem capital de tisco, capital fisico ¢ iniciativa; ¢ o mventor individu-
al, dotado de capacidade pessoal.

Mesmo aquela altura, no entanto, Gama distinguia a hipotese em que a atividade
ndo era individual, mas coletiva, organizada ¢ dirigida como clemento orginico
da empresa. Para tal hipGtese, o autor reserva uma classificagdo especifica:

as invengoes de extabelecimento, assim consideradas aquelas para cuja realizagiao ha-
ja a emptesa concotrido de modo essencial, contribuindo com as suas instala-
¢Oes, experiéncias e meios de pesquisa, a0 passo que a contribuigdo pessoal
dos diversos empregados que tenham colaborado na sua realizagio nido pode

. B .. . 61
ser determinada ou individualizada. *

Fxtremamente relevante neste ponto é a nota do original a esse trecho:

la Propriété Industrielle, vol. 53, pig. 97. Cf. BONNIET, Fitude de
tion Allemande sur les Brevets d'Invention, n % 351. Na mesma revista encon-
tram-se estas definicoes: "Invention d'entreprise - toute invention qui se rat-
tache si étroitement aux connaissances et aux secrets d'un éablissement

Ja lLégisla-

qu'elle ne peut-étre le fait d'un collaborateur ssolé.”

No caso de aplicacio do art. 92, entdo, é plenamente possivel e frequente que o
contratante — através de sua equipe de pesquisas ou de engenharia de producio —

60 Op. Cit. p. 42
61 Op. Cit. p, 30.
62 BONNART, La Propriét¢ Industriclle, v. 38, p. 30, apud CERQUIIRA, Jodo da Gama, T'ratado de Propricdade

Industrial, vol. 1L, p. 31.
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efetivamente colabore numa atuacio inventiva conjunta. Cada parte — pessoa ju- |
ridica — ¢ titular daquilo que seus empregados e contratados geram -, € no caso de

relagio ndo paritaria o contratante haverd os beneficios da co-titularidade se for-

neceu 0s meios materiais e informacionais para o contratado dependente.

Sempre Gama Cerqueira®:

A colaboracio pode revestir modalidades diversas. Ora é caracterizada pelo
concurso intelectual dos colaboradores nas investigagoes, estudos ¢ experién-
cias, ora pelo concurso material de um deles, concorrendo com o auxilio de
sua experiéncia ¢ de seus conhecimentos para a realizagdo da idéia ou concep-
¢io do outro. Outras vezes, cada colaborador encarrega-se de uma parte dos
estudos e experiéncias ou trabalha independentemente nas mesmas pesquisas,
tendo em vista o resultado a atingir. As circunstincias de fato variam, sendo
dificil indicar tddas as formas que a colaboracao pode assumir.

Ora, um clemento essencial da invencio ¢é a determinagdo do problema a ser resolvi-
do, o que importa em elevada conttibui¢do inovadora.
Assim notamos em estudo recente, quando mencionamos a chamada inven¢do de

64
problema ™

Tal andlise é especialmente importante quando o problema jamals havia sido pro-

43 i frt ) : : . ~ i
posto ', mas, em geral, a atividade inventiva se encontrard ~ ou nao — 0o espa-
co entre o problema e sua solugio.

Resumo do caso do invento misto

Assim, aplicando-se a regra do art. 92 do CP1/96 a hipétese do chamado invento
misto, ter-se-4 co-titularidade sempre que:

63 Op. Cit.

64 BARBOSA, Denis Borges, Atividade Inventiva: Objetividade do FHxame. Revista Criacio do IBPI, Rio de Janciro, p.
123 - 209, 12 dez. 2008; também em A Propriedade Intelectual no Séeulo XXT - [studos de Direiro. Rio de Jandiro: Lumen
Juris, 2008.

65 Nota do orginall POLLAUD-DULIAN, Frédéric. La Brevetabilité Des taventions - Vtude comparative de juris-
& >

prudence France-OIB. Pasis: Litee, 1997, p. 122 “139. - 1 peut se faire que e probléme a'ait jamais ¢¢ posé. Llacuivit¢ inven-

tive est alors certaine: 1l 'y a pas d'évidence A résoudre un probléme enfierement neuf. On peut donce parler d' «inventions de

probléme », méme si c'est dans la solution apportée au probléme inédit que réside Tinventivité. Sclon M. Mathdly, «dans ce cas,

cest Iénoncé du probléme qui n'érait pas évident; et clest dans cet énoneé que réside lactivité inventiver la jurispradence

frangaise juge en ce sens que, «le probléme A résoudre n'ayant pas ¢t posé dans l'art antéricur omme du métier n'était pas a
G I ) ¥ 5

méme, avee ses seules connaissances ¢t sans faire wuvre inventive, d'appliquer pour résoudre ce probléme des moyens diffé-
tents ef employés jusque-la a d'autres fins. L'évidence suppose en effet une connaissance claire et distincte du probleme ct des
movens de le résoudren. Les chambres de recours de TOEB vont dans le méme sens: sclon la déeision T 2/83 (7), par exemple,
«la découverte d'un probléme jusqu'ici méeonnu peut constituer dans cortains cas un objet brevetable, méme s, en elle-meme,
Ia solution revendiquée apparait rétrospecivement banale et évidente {inventions de problémejy. iz SINGER, sobre a
questio : « 56.10 PROBLEM INVENTIONS - A number of decisions have dealt with the question of whether "problem
inventions™ are patentable, Lo where the solution to a problem, once posed, may be trivial or obvious to the skilled worker,

but the idea of propounding the problem in itself may e both novel and inventive”.
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(a) Houver um contrato nao paritario;

(b) A atividade inovadora ndo for objeto do contrato, nem resultar da natureza
dos setvicos contratados (o que setia o caso do art. 88); ¢

() O contratado utilizar-se de recursos materiais ou informacionais do contratan-
te para inovar.

Neste caso, como preceitua o art. 91, a co-titularidade existe, mas a iniciativa ¢ o
poder de administracdo sobre o mvento remanescem com o contratante.

a0

O sistema juridico brasileito prevé, em matéria de patentes, duas hipoteses de
titularidade origindra potr parte do empregador ou tomador dos servicos, inde-
pendente de cessio ou qualquer ato de vontade do autor da invencdo. Ambas
presumem uma situacio contratual em que o autor da invengio se ache juridica-
mente subordinado aquele ao qual a titularidade acorre.

No primeiro caso, hd capacidade de diresdo do futuro titular quanto ao esforgo ino-
vador, e efetividade dessa direcdo; e, no caso de relagio swbordinada entre contra-
tantes e contratados, uma prestacao que tem natureza analoga da encomenda in-
telectual, na qual um objeto especifico seja indicado como satisfagao da enco-
menda.

No segundo caso, como recém indicamos, ndo hd o direcionamento para um fim
especifico, mas no contexto da relagio subordinada ha colaboracio (sem prejuizo
da subordinac¢io) com suptimento dos meios materiais ou informacionais que
ddo origem a0 invento pelo que serd titular dos direitos. Neste caso — como repi-
samos enfaticamente — haverd a hipétese de titularidade conjunta.

No caso da ercomenda hé titularidade integral do encomendante; no caso da cola-
boracao, havera titularidade conjunta.

Cada modalidade de prote¢do tem seu regime proprio de apropriagio. A tabela
abaixo resume a questio, no tocante 4 hipétese de apropriagio origindria total-
mente pelo empregador ou tomador de servigos:
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1.c1 9279/96
Patentes ¢
Desenho Industrial

1.c19609/98
Programa de Computador

Tl 11484707
Topografias e
integrados

Circuitos

Lei 9456/97

Cultivares

a) previsio expressa:

pertencem  exclusivamente
a0 empregador  quando
decorrerem de contrato de
trabalho  cuja  exccugido
ocorra no Brasil ¢ que tenha
por objeto a pesquisa ou a
atividade  inventiva,  ou
resulte esta da natureza dos
servicos para os quais foi o
empregado contratado

b) contra-prestagao: limi-
ta-se a0 saldrio, salvo dispo-
icio em contririo.

¢) participagdo: o cmpre-
gadot poderd conceder ao
empregado participagio que
n2o integrard ao saldrio.

d) presungo pos extingido
do contrato: sera conside-
rado do empregador o que
tver sido requerido como
patente pelo empregado em
até 1 ano da extingiio do
contrato de trabatho, salvo
prova em contrario.

¢y abrangéncia: cmprega-
do, trabalhador auténomo,
estagidrio, empresas contra-
tantes ¢ contratadas.

f) direitos morais: direito 2
nominacio com opgio de
sigilo.

a)previsdo expressa:

salvo  estipulagio em con-
trario, pertencerio exclusi-
vamente a0 cmpregador,
contratante de servigos ou
Otgio publico os  direitos
relativos a0
computador,
¢ elaborado
géncia de contrato ou de
vinculo estatutdrio, expres-
samente destinado 2 pesqui-
sa ¢ desenvolvimento, ou
em que a atividade do em-
pregado  scja prevista, ou
ainda, que decorra da pré-
pria natureza dos encargos
concernentes a ¢sses vincu-

programa  de
desenvolvido
durante a v

los.

b} contra-presta¢io: limi-
remuneracio  ou
convencionado,

ta-se A
saldrio
salvo ajuste contrario.
¢y participagio:
previsio.

nao ha

d) presungiio pos extingio
do contrato:
nio hi previsio.

¢y abrangéncia: cmprega-
dos, bolsistas ¢ assemelha-
dos.

f) dircitos morais: nio hd
direito & nominagio, mas
sim o de reivindicar a pa-
ternidade

¢ de se opor a

a)previsdo expressa:
Salvo  estipulagiio

contrario, pertencerdo
exclusivamente a0 empre-
gador, contratante
servicos ou entidade gera-
dora de vinculo estatuta-
rio, os dircitos relativos a
wpografia  de
integrado desenvolvida
durante 4 vigéncia  de
contrato de trabalho, de
prestaciio de servigo ou de
vinculo estatutdrio em que
a atividade criativa decor-
ra da préprin natureza do

om

dos

circuito

encargo  concernentes 4
csses vinculos ou quando
houver utilizagio de re-
cursos, informagoes  tece
noldgicas, segredos indus-
triats  ou  de
materials, instalages  ou
cquipamentos do empre-
gador.

b) contra-prestagios
limita-se 2
convencionada,

negdeios,

FOMUNEragiao
salvo
ajuste em Ccontrario.

¢) participagdo: niio hi
Previsio.

d) presungdo pds extin-
¢do do contrato: nio hd
previsio.

¢j abrangéncia: empre-
gados,
servigos, bolsistas, estagia-
rios ¢ assemethados.

f) dircitos morais: nio
hi previsio.

prestadores de

a)previsdo expressa:
pertencerfio exclusivamente
a0 empregador ou tomador
de servicos os diteitos sobre
cultivares, bem
como as cultivares cssenci-
desen-
volvidas  ou obtidas pelo
empregado ou prestador de
servicos durante a vigéncia
do contrato de trabalho ou
de ptestagdo de servicos ou
outra  atividade  laboral,
resultantes de cumprimento
de dever funcional ou de
execugdo do contrato, cujo
objeto seja a atividade de
pesquisa no Brasil, devendo
constar obrigatoriamente do
pedido ¢ do Certificado de
Prote¢io o nome do melho-
rista.

b) contra-prestagao: limi-
ta-sc a0 salirio ou femune-
racio ajustada, salvo dispo-
sicio em contrdrio.

¢) participagio: nio ha
previsio.

as  novas

almente  derivadas,

d) presungdio poés extin-
¢io do contrato: serd con-
siderada do empregador o
que tiver sido requerido o
registro pelo empregado ou
prestador de servigo em até
36 meses da extingio do
respectivo  contrato,  sabvo
Prova em Contrario.

¢) abrangéncia: emprega-
do, prestador de servico ou
outra atividade laboral.

fy dircitos morais: os me-
Thoristas devem ser indica-
dos no pedido ¢ certificado.
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] l alteracdes ndo autorizadas. |

T

F, a seguit, as hipoteses de compartilhamento da titularidade:

101 9279/96
Patentes ¢
Desenho Industrial

Lel 9456/97
Culttvares

a) previsdo expressa:

serd comum, em partes Iguais, quando resultar da
contribuicdo pessoal do empregado ¢ de recursos,
dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamentos
do empregador, ressalvada expressa disposicio con-
tratual em contrario.

b} direitos:
Ao empregador o de licenca exclusiva de exploragio.
Ao empregado o direito a uma justa remuneragio.

¢) condigdes:

o empregador tem um prazo para inicio de explora-
cdo de até 1 ano, contado da concessio. Apds esse
prazo a titularidade desse direito passa para o empre-
gado.

d) cessao:
No caso de cessio, qualquer dos co-titulares, em
igualdade de condigdes, poderi exercer o direito de
preferéneia.

ayprevisdo expressa:

pertenceriio a ambas as partes, salvo expressa esti-
pulagio em contdsio, as novas cultivares, bem
como as cultivares essencialmente derivadas, obti-
das pelo empregado ou prestador de servigos ou
outra atividade laboral, nio compreendidas no
disposto no art. 38, quando decorrentes de contri-
buicio pessoal ¢ mediante a utilizagio de recursos,
dados, meios, materiais, instalagdes ou equipamen-
tos do emprepador.

b) direitos:

Ao empregador ou tomador de servigos ou outra
atividade laboral o de licenga exclusiva de explora-
¢ilo.

Ao empregado ou prestador de servigo ou outra
atividade laboral o direito a uma remuneragio que
for acordada entre as partes, sem prejuizo do salario
ou da remunceragio ajustada.

¢y condigdes:
ndo hd disposicio sobre o prazo para infcio da
exploraciio pelo empregador.

d) cessio:
ndio hé disposicio sobre direito de preferéncia.

Da natureza do regime de apropriacio pelo empregador ou tomador de servicos

O que descrevemos até aqui & o regime legal brasileiro. Salvo alteragdo voluntdria pot
parte do empregador ou tomador de servigos, cle se aplica automaticamente ¢ ex
legis. Ou seja, o empregado ou prestador de servigos nio pode recusar o regime
legal por sua vontade prépria; ele pode recusar a prestar, simplesmente.
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A fortiors, terceiros ndo podem impor outro regime, sendo por ato voluntirio do
empregador ou tomador de servigos.

Regime legal de apropriacgéo e lei federal de inovagio

A lei federal de inovacdo nio cria outro regime de apropriacao. Como se 1€ no
Preficio de nossos Direito da Inovacio, 2* Hdicao:

Ao contrario do que muita gente parecer crer, a Lei de Inovagio nio muda o
sistema de apropriagio das virias criacdes por ela acolhidas, e é nos varios di-
plomas relativos 4 propriedade intelectual onde se deve buscar a regra juridica
pertinente.

I, mais adiante:

Seja como produtora de conhecimento para o setor produtivo, seja como pat-

ceira ou prestadora de servigos, a ICT ¢ seus servidores estdo sujeitos as nog-

mas da concorréncia desleal € da apropriagio privada das tecnologias.
Embora existam diferentes sistemas de interacdo entre ICTs ¢ agentes econdmi-
cos privados no Ambito da Lei Federal de Tnovagio®, entendemos necessirio
discriminar apenas dots deles: o do art. 8°, ¢ o do art. 9°.

Natureza da norma do art. 8° e do art, 9°,

Como dissemos em nosso Direito da Inovacio, 2° Edi¢io:

[Quanto ao art. 8°] Outra notma de apoderamento, agora tendo como desti-
nataria a ICT, que passa a ter podetes de direito administrativo para celebrar
servicos de pesquisa clentifica ¢ tecnologica e desenvolvimento

contratos de
de tecnologia, produto ou processo, cujo tomador seja instituigio piblica ou
privada.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Pablico das ICTs, que sao os
de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos

66 LIMA, cit, p. 115 ¢ seguintes percorre essas hipdteses: a) acesso ¢ uso de instalagdes fisicas de TCT (ase. 4%); b)
participacio minoritaria da Unidio ¢ suas entidades no capital da empresa privada de propdsitos especificos (art. 5%; ¢) celebra-
¢io de contratos de fornecimento de teenologia ¢ de licenciamento pata uso de teenologias j& desenvolvidas pela 1CT (art. 6%);
d) eelebragio de contratos de licenciamento para uso, pela TCT, de teenologias descavolvidas por tereeiros (art. 7°); ¢) presta-
¢io de servigos, pela 1C, @ instituighes pablicas ¢ privadas, nas atividades voltadas A inovagio ¢ 4 pesquisa cientifica ¢ teeno-
logica (art. 87; ) celebragiio de acordos de parceria entre 11 ¢ instituighes publicas ou privadas para a realizacio de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica ¢ teenolégica ¢ desenvolvimento de teenologias (arr. 9%); @) a assisténgeia por parte da Unido,
1CT ¢ agéneias de fomento, pela concessio de recursos financeiros, humanos, materdais ou de in FUtUTa A CMPLesas nacio-
nais ¢ entidades nacionais de dircito privado (art. 19); by a conwatagio, por drgios ¢ catidades da administracio piblica, de

empresas, consdrcio de empresas ¢ entidades nacionais de direito privado seay fins lucrativos, para seatizar atividades de pes-

quisa ¢ desenvolvimento que eavolvam tisco teenologico, para solugio de problema téenico especifico ou obtengio de produ-
to ou processo inovador (art, 20)
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seus estatutos ou leis de criagio, e o apoderamento que se faz sob este Art. 8%,
que implica dedicar parte de sua competéncia pata atender demandas especifi-
cas do selor produtivo.

[Quanto ao art. 9°] Outra norma de apoderamento, agora tendo como desti-
nataria a ICT, que passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar
acordos de parcetia para realizacao de atividades conjuntas de pesquisa cienti-
fica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com
institui¢oes publicas e privadas.

Distinguem-se, no caso, os poderes de Direito Piblico das ICTs, que sio os
de desempenhar as finalidades de pesquisa e desenvolvimento constante dos
seus estatutos ou leis de criacdo, e o apoderamento que se faz sob este Art. 9%,
que implica em podetes de disposicio parcial ¢ limitada de certos resultados
desta atividade.
Assim, ambas as normas constituem e crounscrevemr os poderes de agdo das 1CTs,
no tocante aos objetos descritos. Segundo os principios de direito publico, tais
entidades passam a ter autorizagio para prestar servicos, inclusive encomendas de
tecnologia, ¢ a participar de parcetias conjuntas para inovagio; as entidades po-
dem assim fazer tudo que tais artigos facultam, mas exclusivamente nos termos gue lhes
SG0 CIFCHNSCYItos.

Apropriacio no art, §8°

Iiste artigo rege a atividade da ICT enquanto prestadora dos servigos no caso de
aquisighes de tecnologia, servigos de pesquisa, efi., em que o tomador de servigos ou en-
comendante de criaciio seja terceiro, pessoa juridica piblica ou privada. O Art. 9°
trata de pareria, ou seja, juncdes de esforcos entre uma ICT e terceiros com fins
de desenvolvimento inovativo, sem criacio de uma pessoa juridica propria.

1.&-se em nosso Direito da Inovacio, 2*. FEd.:
¢aoQ,

Setrvigos nao importando em criagao.

Tais servicos ndo sio, necessariamente, voltados a nenhuma criagao; como diz
este Art. 8°, regula-se aqui a prestacio de sexvicos compativeis com o5 objelivos des-
ta Lei, o que ndo serd, exclusivamente, a criagdo de novos produtos, processos
ou servicos. O que se exige é que tals servicos se insitam #as afividades volladas
inovagio ¢ d pesquisa cientffica e fecnoldgica no ambiente produtive. NVale dizer, tais ativi-
dades podem estar sendo centralmente desempenhadas no proprio setor pro-
dutivo, e a ICT é chamada a assistir, por assim dizer, profissionalmente, nesta ta-
refa de outro ator de inovagao.
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Fncomenda de criacoes.

De outro lado, os servicos podem ser voltados a criagio - objeto potencial de
patente ou cultivar, ou ainda um sofiware, etc. — seguindo o regime de produ-
cio de criacdes sob encomenda regido pelo direito da Propriedade Intelectual.
Nio se trata aqui do licenciamento de criagoes ou fornecimento de tecnologta
i4 realizadas com os recursos e orcamento da ICT, como regulado sob o Art.
6° desta Lei em comento. Aqui, ndo existe a criagdo, ¢ o encomendante paga
os servicos, confiando na competéncia da ICT ¢ em seu capital intelectual.

Nota Luis Otavio Pimentel 6%

A titularidade da propriedade intelectual, via de
serd da contratante. Pertencerd a ela com exclusividade e a retribuigao pela au-
toria (invencio, criagio, melhotia ou obtengio vegetal) se limitara ao custo do
projeto ajustado entre as partes (aplicacao do art. 88 combinado com o art. 92

da Leino 9.279/1996).

ora, nesse tupo de contrato
?.3 > 5

O diteito do autor sera moral, ver seu nome ligado a paternidade da criagao.

Nada obsta, entretanto, que por disposicio contratual expressa a titularidade
da propriedade intelectual seja conjunta. Eo ue OCoTre NOS Casos em que a
ICT ¢ seus pesquisadores tém saber acumulado ¢ knowhow de dificil quantifi-
cagio ou pagamento, e a alternativa para viabilizar o contrato é a participagio
no resultado, sob a forma de cotitularidade mais a retribuigio financetra pelo
&xito do produto no mercado. A clausula especial desse contrato serd referen-
te a0 servidor, o militar ou o empregado pablico, envolvido na pesquisa, que
poderd receber retribuigio pecunidria, diretamente da ICT ou de instituigio de
apoio com que esta tenha firmado acordo, para tal.

Prosseguindo:

Regime de aproptiacao.

Fste Art. 8° repe as hipdteses em que a ICT, sendo capaz de gerar uma solu-
g : v > 3 .
cio téenica ou de prestar um servico téenico, ¢ contratado pelo setot privado.
Como modalidade de atuacao incentivadora, a Lel aqui escolheu disponibilizar
J : ] :
em favor do sistema produtivo a forea de trabalho ¢ o talento criativo das institui-
coes, como coletivos de pesquisadores, téenicos ¢ criadores,

Regime de servicos que importam em criagao

67 PIMENTLL, Luis Otavio, Contratos: introdugio aos contratos de preseacio de servigos de pesquisa, parceria de pesquisa ¢
desenvolvimento, comercializacio de teenologia ¢ propriedade intclectual de insttuigoes cientificas ¢ teenoldgicas, i SAN-
TOS, Madi Flizabeth Ritter dos, TOLIDO, Patricia Vavares Magalhies de, LOTURO, Roberto de Alencar, Transferéncia de
Teenologia : estra

\pias para a estruturagdo e gestiio de Nicleos de lnovagio Teenologica, Ed. Komedi, 2009. p; 278
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No sistema juridico brasileiro, pot for¢a das vérias lets de Propriedade Tntelec-
tual em vigor, a criacio fecnoldgica (ou seja, para esta Lel, a odaedo) produzida
sob regime de encomenda pertence — exclusivamente — ao encomendante. Ve-
ja-se, quanto ao ponto, a andlise que se faz sob o Art. 11 e 12 desta Lei.

O Art., 88 e seguintes do CP1/96 (lei 9.279 de 1990) regulam, conjuntamente e
sob as mesmas regras, a invencio do empregado ou prestador de servigos. A
invencio e o modelo de wtilidade pertencem exclusivamente ao enpregador
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugio ocorra no Brasil e
que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da na-
tureza dos servicos para os quais foi o empregado contratado.

A lei aplica 2 mesma regra da relagio de trabalho subordinado as relagoes con-
tratuais de prestador de servicos autdnomos — seja o prestador pessoa juridica
ou natugal. Assim, desde que haja contrato comutativo de servigos, ¢ 1do as-
sociativo (como o seria o consdrcio de desenvolvimento tecnoldgico), sao es-
sas as regras aplicdvels.

Igualmente ocorre no caso de cultivares. Assim, quanto as criagdes resultantes
de cumprimento de exeengio de contrato, cujo objeto seja a atividade de pesquisa
no Brasil, o Art. 38 da LPC determina que pertencam exclusivamente ao to-
mador dos servicos os diteitos sobre as novas cultivares, bem como as cultiva-
res essencialmente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo prestador de ser-
vigos durante a vigéncia do Contrato de Prestacdo de Servigos.

Nio menos ocorre tal apropriacio no regime proprio ao soffware (sob a le
9.609 de 1998). Salvo estiputacio em contrdirio, nos casos em que o programa for
gerado na vigéncia de contrato ¢ a relagio com o gerador seja epressamente
destinada a pesquisa ¢ desenvolvimento, ou, ainda que nao expressamente,
que a atividade do gerador do programa seja prevista, ou ainda, que decorra
da propria natureza dos encargos concernentes a esses vinculos (em geral, se o
contrato ou vinculo contemplar atividade relativa a software), o contratante de
SErviCos sera o dnico titnlar dos direitos relativos.

Sobte as topografias de circuitos integrados também a lei (11.484 de 2007)
prevé em seu Art. 28 que, salvo estipulagio em contririo, a apropriagdo sera
exclusiva pelo tomador dos servigos quando desenvolvidas durante a vigéncia
da prestacio de servigos, em que a atividade criativa decorra da propria natu-
reza dos encargos concernentes a essa prestacao ou quando houver utilizagao
de recursos, informagoes tecnologicas, segredos industriais ou de negocios,
materiais, instalagdes ou equipamentos do contratante de servigos.

1% explicitando o que ji se disse quanto a natureza do regime legal pertinente:

Todo esse regime & suscetivel de derrogagio por acordo entre as partes. Mas
¢, no nosso sistema, expressio do principio de que aquele que encomenda
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bem imaterial de cardter tecnolégico terd, integralmente, a titularidade original
dos resultados. Nao hé sequer um dever de cessao dos resultados; esses, por
opetagio de lei, consolidam-se no instante da criagio sob o controle juridico
pattimonial do encomendante.

O regime do art. 8° como fulcro de flexibilidade

O regime do art. 8° da Lei de Inovagdo ao mesmo tempo garante ao investidor —
quando assume a plenitude dos riscos ¢ custos - a titularidade dos ativos resun-
tantes, e pela sua facultatividade permite a flexibilidade dos arranjos entre o agen-
te econdmico ¢ o gerador de inovagio.

Com efeito, a0 abrigo deste dispositivo, o encomendante de uma tecnologia pode
oferecer, se assim for seu interesse, participacoes nos resultados a ICT, de manei-
ra ndo vinculada a0s parimetros estritos do art. 9°. Pode, mesmo, pactuar patti-
cipaciio na titularidade, se assim lhe for conveniente.

A facultatividade do regime, ¢ o fato de que o encomendante terd a disponibili-
dade de scus ativos presentes e futuros dentro do regime privado que the ¢ pto-
ptio, permite a multiplicidade de formulas e solugoes. O apoderamento do ente
publico para aceitar o regime de plena apropriagio, através deste art. 8°, permite-
Ihe igualmente aceitar a o minus da participacio na titularidade e nos resultados, se
esse for o intuito do tomador dos servigos.

Regime do art, 9°

O Art. 9° trata de parceria, ou seja, juncdes de esfor¢os entre uma ICT e tercei-
tos com fins de desenvolvimento inovativo, sem ctiagio de uma pessoa juridica
propria.

O texto legal pertinente &

Art. 92 19 facultado 2 ICT celebrar acordos de parceria para realizagio de ati-
vidades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, com instituigoes pablicas ¢ privadas. (...)

§ 2% As partes deverdo prever, em conirato, a titularidade da propriedade mnte-
Jectual ¢ a participagio nos resultados da exploracio das criagoes resultantes
da parceria, assegurando aos signatirios o direito a0 licenciamento, obsetrvado
o disposto nos §§ 4° ¢ 5% do Art. 6° desta Lei.

§ 3° A propriedade intelectual e a participacio nos resultados referidas no § 2°
deste artigo serio asseguradas, desde que previsto no contrato, na Propotgao
equivalente a0 montante do valor agregado do conhecimento ji existente no
inicio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados
p&las partes contratantes.
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Assim esclarecemos em nosso livro:

A parcetia a que se refere a Lei é uma jungio de esforgos entre diferentes par-

ticipes pata se alcangarem fins comuns; no caso, o objetivo € a realizagdo de pes-
tisd centilica ¢ lecnaldvica e desenpolvimento de tecnofogia, prodiulo ou processo.

K J () ey . K

Na parcetia, tal como desenhada no Art. 9° da Lei, hd uma reuniio de capital
inicial, basicamente constituido de conbecmentos, ¢ de recursos trazidos para o
desenvolvimento de tal acervo, que podem ser bumanos, financeiros ou materi-
ais. A dinimica desse empreendimento ¢ voltada para a geragio do capetal final,
que deverd ser também um conjunto acrescido de wnbecinentos.

O resultado, assim, deverd ser apropriado pelos participes segundo uma regta

de proporcionalidade em face dos recursos trazidos ao empreendimento.
Assim, segundo a no¢iio de Gama Cerqueira, hi colaboragio ¢ nao subordinagio.
Assim, nio cabe o regime de #tularidade integral para o mvestidor, mas o de comu-
nhdo, em alguma forma relevante.

Note-se que, ao contririo do que ocorte no tocante ao art. 8°, na parceria ha re-
quisitos legais que ndo sdo afastiveis pela vontade dos participes. Como esse
ponto é crucial, permitimo-nos fazer uma longa transcri¢do do texto da 2° Hdi-
¢io de nosso Direito da movacao.

Segundo o disposto no § 2° do attigo, os contratos de parceria deverdo prever a titu-
laridade da propriedade intelectual ¢ a participagdo nos resultados da exploragio
das criacdes resultantes da parcetia, assegurando aos signatarios o direito ao li-
cenciamento. Assim, o contrato ndo poderd deixar de regular a titularidade dos
direitos, mas a norma nio impde gual a reparticao em cada caso.

Ha, apenas, um witério de formagdo das quotas dos participes na titularidade e uma
tegra de participacio nos resullados, que é a do § 4°. Titularidade e participagdo nos
resultados sdo categorias juridicas diversas. A primeira ¢ de natureza rea/ ou pelo
menos absoluta, a segunda diz respeito aos frulos da atividade comum, que podem
ser tepartidos convencionalmente, de forma diversa da titularidade.

A norma exige que a titularidade ¢ a participacdo nos resultados referidos acima
serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, numa Proporcao equivalente a
funcio de dois elementos:

a) Ao montante do valot agregado do conhecimento jd existente no infcto
da parceria; e
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b) Dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes
contratantes a atuagio comum.

Ou seja, o capital intelecinal trazido pelos participes ao empreendimento comum
deve ser avaliado em primeiro lugar. Os procedimentos formais dessa avaliagdo
sio relativamente comuns em direito societario; prevé-se avaliacio de intangivels
na capitalizacio das sociedades anGnimase ¢ em vérias outras circunstancias.

Tal previsdo ndo totna, porém, o procedimento nem um pouco mais facil. Por
conhecimento nio se pode somente designar o conhecimento cientifico ou tecnolé-
gico; conhecimentos estritamente industriats, ou de &now how, ou seja, as informa-
coes conducentes A superacio do risco téenico, sdo igualmente parte do capital
intelectual trazido a contribuicio. A proptia cleicdo do campo em que o esforgo
com deva ser empregado & wonbecimento e tepresentard, muitas vezes, um fator de-
terminante do escopo ¢ montante de recursos empregados.

Avaliacdo do capital intelectual inicial

A previsio do Art. 9° § 2° torna obtigatdria a avaliagio do capital intelectual ini-
cial. O instrumento de constituicio da parcetia contera disposicio explicitando
tais valores e os critérios para sua avaliacio. A documentagao instituidora incluird
o laudo pertinente.

Quanto ao ponto, vale notar que o Decreto n® 7.423, de 31 de dezembro de
2010, que regulamenta as fundagdes de apoio, traz um subsidio importante para
determinar qual o capital intelectual relevante, ainda que se deva considerar o
disposto na subsecao seguinte.

Com efeito, o regulamento assim dispoe:

Art. 90 Os instrumentos contratuais ou de colaboragao celebrados nos tet-
mos do art. 8o devem conter: (..) § 1o O patrimédnio, tangivel ou intangivel,
da instituicao apoiada utilizado nos projetos realizados nos termos do § 1o do
att. Go, incluindo laboratérios ¢ salas de aula, recutsos humanos, materiais de
apoio e de escritorio, nome e imagem da institui¢io, redes de tecnologia de in-
formacio, conhecimento e documentagao académicos gerados, deve ser con-
siderado como recurso publico na contabilizacio da contribuicao de cada uma
das partes na execucao do contrato ou convénio.

68 Vide Denis Borges Barbosa, [Da Conferéncia de Bens Intangivels ao Capital das S.A. Revista de Direito Limpresarial
do Tbmec, v. 3, 2002.
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Capital intelectual avaliavel

O capital intelectual pertinente ao caso ¢ aquele tragido ao empreendimento. O co-
nhecimento da ICT em dreas diversas ao objeto do empreendimento comum,
por mais relevante que seja para a reputagio cientifica da instituigao, ndo ¢ patte
do capital avaliavel.

O capital intelectual, em defini¢do de amplo escopo, é o conhecimento ou criati-
vidade que podem ser convertidos em valor econdmico. Esta definicdo abrange —
por exemplo — desde as invencdes, ideias, as criagoes de cinema, arte, literatura, o
know how geral, estilos de design, programas de computador, 0s processos de pro-
dugio, etc. Hsse capital compreende:

a) Capital humano;
b) Recursos intelectuals estruturais; ¢

¢) Um subconjunto dos recursos intelectuais que sio protegidos legalmen-
te: a propriedade intelectual.

Avaliacdo do investimento dos outros parceiros

A contrapartida no investimento das outras institui¢des podera ser atendida me-
diante recursos financeiros, de bens ou de setvicos, desde que economicamente
mensutaveis.

A avaliacio da contrapartida das emptresas ou entidades deverd ser efetuada em

parecer fundamentado observando-se o seguinte:
a) Na hipétese de recursos financeiros, devem-se requerer todos os escla-
recimentos ¢ documentos necessarios a efetiva comprovagao de sua ori-
gem e disponibilidade imediata e continua pela empresa ou entidade. A
apresentacio de precatotios, titulos executivos e de crédito, além de outros
direitos creditorios apresentados deve ser vista com ressalva em decortén-
cia da possibilidade de nio recebimento dos mesmos. A hipotese de alu-
guel de bens serd considerada como dispéndio de recursos financeiros, de-
vendo, todavia, ser avaliada a efetiva necessidade em relagdo ao programa a
ser desenvolvido e se 0 mesmo foi contratado em prego compativel com o
praticado no mercado;

b) Na hipétese de bens, devem-se requerer todos os esclarecimentos e do-
cumentos necessarios a cfetiva comprovacio do valor atribuido ao mesmo,
além de sua qualidade técnica ¢ efetiva necessidade em relagdo ao progra-
ma a set desenvolvido. A utilizacdo de bens usados nio deve ser desconsi-
derada de imediato, devendo, porém, ser analisada com mais cautela, exi-
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gindo-se, em especial, a respectiva nota fiscal. Considerando a possibilida-
de de aquisicio de um bem usado a valor contabil ou de mercado, devem-
se estabelecer exigéncias diferenciadas. No caso do valor contdbil, deve-se
verificar a correta contabilizacio do mesmo, incluindo sua amortizagao e
depreciacio, enquanto na utilizacio de bem a valor de mercado, a empresa
ou entidade deverd apresentar uma avaliagio, na forma prevista na lLei
6.404/76, com a concedente devendo efetuar uma avaliacdo visando con-
frontar a inicialmente apresentada. A empresa ou entidade deverd optar
pela escolha entre o valor contdbil ou de mercado do bem usado, deven-
do-se delimitar a avaliacio a ser utilizada para fins da contrapartida no caso
do valot de mercado;

¢) Na hipdtese de servigos, devem-se requeter todos os esclarecimentos e
documentos necessdrios 2 efetiva comprovacio do valor atribuido ao
mesmo visando a comprovacio da idoneidade e qualidade técnica da pres-
tadora, a efetiva necessidade em relagio ao programa a ser desenvolvido,
além do valor atribuido a0 mesmo. Devet-se-a confrontar o valor atribui-
do a0 servico com os ofertados no mercado.

d) Os critérios previstos acima quanto a bens usados serdo aplicavels, mula-
tis mutandz, 20s bens, servicos e recursos financeiros oriundos de pessoas li-
gadas 2 empresa ou entidade, incluindo seus sécios, administradores e
membros de 6rglos fiscalizadores ou consultivos, ou quando haja qualquer
vinculo societirio com a financiadora, alienante dos bens e/ou prestadora
de servigos.

¢) A empresa ou entidade deverd, no momento de sua apresentagdo, in-
formar o procedimento a ser adotado (empréstimo, aluguel, integralizacio
de capital, etc.) com base no valor apresentado ¢ aprovado pelos parceiros.
Como exemplo, podemos considerar a hipdtese em que a integralizacao do
capital em bens usados deverd observar o valor (contdbil ou de mercado)
apresentado pela empresa e aprovado pelos parceiros.

As contrapartidas oferecidas deverdo ingressar na empresa ou entidade conforme
as nccessidades efetivas do projeto. No entanto, no caso de multiplicidade de
programas entre parceiros, um valor proporcional de aportes anteriores poderd
ser atribuido ao capital do projeto em questio.

Inexisténcia de direitos ou resultados

O dever de regular a titularidade de direitos de propriedade intelectual e reparti-
¢io de resultados ndo implica em que a parceria s6 se possa tecer na presenca de

49



Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integracdo Keondmica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor Permanente nos programas de mestrado e doutorado do Instituto de Economia da UFRJ (PPED) ¢ da Academia de Propriedade
Intelectual e Inovaciio do INPI, e nos cursos de pés-graduagio da PUC/RJ, da UERJ, da FGV/SP ¢ da ESA/SP.

resultados apropridveis, ou de ganhos econdmicos. Lisses e aqueles ndo sdo con-
dicio de existéncia do desenvolvimento conjunto entre ICT e terceiros. A realiza-
(o de pesquisa clentifica ¢ tecnolggica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo nao
implica em ganho econdmico direto, discernivel ou apropridvel.

No entanto, se o resultado da parcetia o for, ou se puder sé-lo, vigerd a norma
que obriga 4 previsdo de reparticdo de titulos e resultados em propor¢ao aos res-
pectivos investimentos.

CriacOes ndo protegidas por direitos de exclusiva

O dever de prever a aproptiacio de resultados nao presume a obtengao, em to-
dos os casos, de uma patente, cultivar, etc. Em alguns casos, tal prote¢ao nao sera
possivel segundo a lei relevante; em outros casos, o interesse comercial podera
induzir 2 manutencio da confidencialidade dos tesultados. A parceria pode vol-
tar-se, além disso, ao desenvolvimento de fontes alternativas de fornecimento de
produtos sob patente de terceiros.

Sob o Art. 9°, a apropriacio independera de exclusiva. Também constituem obje-
to de parceria, a luz do Art. 2°, qualquer desenvolvimento tecnoldgico que acatre-
te ou possa acatretar o surgimento de novo produto, processo ou apetfeicoamen-
to incremental.

Para viabilizar a patceria, o investimento ¢ os riscos do patceiro privado devem
ser proporcionais ao resultado. Por exemplo: se a tecnologia levar a uma patente
(ou a tecnologia ndo disponivel, ainda que nio patenteada), o percentual do valor
da licenca, calculado sobre o valor dos investimentos dos parceiros, poderd ser
repassado a cle, mas nio todos os royaltes. No caso de uso proprio, do valor
comercial da licenca, pago ao ente publico, deverd ser abatido o seu percentual de
investimento. Qu o valor do mercado nacional ¢ do estrangeiro poderé ser levado
em conta para assegurar-se a0 parceiro privado uma proporgao geografica (e nao
percentual) adequada.

A parceria de desenvolvimento, parcial ou total, entre um ente privado e algum
6rgio ou entidade da Administragio Publica passa, em principio, pela repartigao
dos resultados das respectivas criagdes intelectuats entre as pattes.

Os bens imateriais de carater intelectual prestam-se singularmente bem a esta di-
visdo, pois se constituem, na verdade, em uma oportunidade de mercado, a ser
usufruida seja ativamente (vendendo bens ¢ servigos), seja passivamente (assegu-
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rando-se, numa licitacdo, de que outros, que nio o parceiro de desenvolvimento,
possam ser licenciados ou ter acesso s informagdes caso vengam a competicao).

A divisio pode dar-se segundo parimetros geograficos (por exemplo, o parceiro
privado pode ficar com uma licenca no Brasil ¢ as patentes obtidas no extetior),
ou levando em conta setores (para o fornecimento do setor publico federal, que
co-financiou a pesquisa, o patceiro privado teria licenga nio exclustva, mas exclu-
siva para os outros segmentos da economia, etc.), atendidos, porém, os imperati-
vos das leis de defesa da concorréncia.

Proporcdo equivalente

O Art. 9 § 4° exige que haja proporedo entre capital intelectual inicial, recursos
aportados, ¢ apropriacio do capital final gerado. Tal proporcio ¢ qualificada co-
mo equivalente. Nio ha imposicio de que haja correspondéncia biunivoca entre
valores e apropriacio.

O resultado do esforco comum ¢ distinguido entre titularidade de direitos, de nm lado,
e resultados, de outro. A equivaléncia entre investimento e retorno se apurard entre
esses conjuntos como um todo. Ndo ha imposicio legal, nem razoabilidade, em
fazer com que 100 reais em de capital intelectual inteiramente pertencente a uma
ICT, acrescido de cem reais de investimento financeiro de uma empresa resultem
em cotitularidade meio-a-meio da patente resultante ¢ meio-a- meto dos royalties
imputados, numa equivaléncia mecénica.

Ao contritio, pode ser de maior interesse para a [C1" manter a patente em sua
titularidade, reservando a licenca exclusiva por todo o prazo da patente para a
parceira privada, e recebendo metade dos myalizes apurados ou imputados ©. Po-
de, a0 contrario, reservar-se a titularidade da patente em todos os paises, que ndo
o Brasil, para a parte privada, com direito a metade dos resultados para a IC'; ou
ainda, reservar toda a titularidade e receita brasileira imputada ou apurada para a
ICT, e toda a receita e ttularidade no extetior para a parte privada.

A norma legal ¢ de razoabilidade, como qualquer norma de propor¢ao, e nio de
formalidade. Mantidos os principios de objetividade ¢ sindicabilidade, a eficacia
do Art. 9° dependera do ajustamento da regra de apropriagio de resultados as
peculiaridades do mercado e do momento.

I necessario olhar com lupa o disposto no pardgrafo em questao:

69 Apurados, se o co-ticular licencia a tereciros, ou imputados, s¢ este usa em atividade propria.
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) 3° A propriedade intelectual e a participagio nos resultados referidas no § 2°
deste artigo serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, na propos-
¢io equivalente 20 montante do valor agregado do conhecimento ji existente
no inicio da parceria e dos recursos humanos, financeiros ¢ materiats alocados
PCIZLS p'(ll't(’iS contratantes.

A natureza associativa da parceria exige que haja uma propor¢io entre o investi-

mento ¢ o retorno. Ndo ha pareria onde um participe tudo dé ¢ nada tira ». Tal

hipétese existe na Lei, mas sob o art. 13 ¢ ndo sob o art. 9°. A ICT pode tudo dar
sem retorno, nas hipoteses de priotidades da politica tecnoldgica ou industtial
definidas de acordo com o citado art. 13. Se a proporgio for prevista no contrato

— & parceria.

Assim, a proporcionalidade é obrigatdtia apenas num sentido: a de caracterizar a
aplicacdo do art. 9°. Se a parte privada quiser suptimir toda a proporcionalidade
do resultado — que é eventual — para garantir para si todos os resultados e toda a
titularidade, aplicar-se-4 o art. 8°, que ocasiona certeza do resultado da prestagio
para a ICT — ela vai ganhar o preco dos seus servigos, com ou sem ptémio de
SUCESSO.

De outro lado, se a ICT quiser teservar para si com certeza a totalidade dos resul-
tados ¢ da ttularidade, desenvolva sozinha a tecnologia, ¢ a licencie na forma do
art. 6°.

A Lei deixa as ICTs e as instituicdes publicas e privadas que com elas celebram
acordos de vontade com vistas 4 inovacio uma amplissima csfera de negociabili-
dade, com vistas a implementar, no mundo real, 0 mandato constitucional de
inovar em favor do sistema produtivo nacional. Obedecidos aos critérios de elei-
cio de patceiros ou contratantes que sio impostos pelo sistema juridico, faculta-
se a contratacio que melhor equilibre os interesses em questdo para atender a
missdo constitucional.

Com toda prudéncia que a Lei de Inovagio ¢ o diteito publico em geral impoem
a0 agente publico, ndo se pode — no dizer costumeiro — dar de graga as patentes,
tecnologias e cultivares produzidos pela parceria. Por isso a proporcionalidade.

A Constituicao de 1988, no entanto, ndo preceitua que as ICT's passem a deter o
poder de mercado tecnoldgico, agambatcando patentes e royalties - €, com 1sso,
assegurando independéncia das incertezas do orcamento. Apesar do amplo poder
de disposi¢io que lhes é conferido pela Let de Inovagado, ¢ exatamente por causa

70 Are. 981, Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou servigos,
para o excreicio de atvidade ccondmica ¢ a partilha, entre si, dos resultados.
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dele, o papel das ICTs, sob a Lei, ¢ estimular a inovagio para os fins do setor pro-
dutivo nacional.

O acotdo sobre a titularidade e os resultados da parcetia deve refletir 0s dois as-
pectos — eficicia da atuagio em favor do setor produtivo nacional e prudéncia no
uso dos recursos publicos ptovenientes do contribuinte. Nenhuma destes vetotes
de acdo juridica, e nem o texto da lLei, conduzem a conclusio que as ICTs te-
nham, em todos os casos, de terem condominio de patentes ou cultivares, ou, em
todos os casos, auferirem royalties.

Proporcionalidade e condominio de exclusivas

Como indicado acima, o art. 9° da Lei de Inovacdo determina que haja proporci-
onalidade entre os aportes ¢ os resultados atribuidos aos participes na patcetia.
T'al proporcionalidade é sujeita a uma regra de equivaléncia entre o aportado ¢ o
auferido apds o trabalho comum.

Assim, de qualquer forma, deve haver uma proporiio equivalente 20s aportes. Se 0s
participes aportaram (a) a IC'1' - 100 de conhecimentos e (b) a empresa - 100 de
dinheiro, ¢ o resultado final foi uma tecnologia vendida a terceiros por 40, cada
participe auferird 20 de resultado, e cada um suportard o prejuizo de 80.

A lei néio prescreve nenhuma exigéncia de que a ICT conserve a titulatidade de
patte, ou do todo, dos direitos de propriedade intelectual. Se optasse por nao te-
los, faria jus, segundo a regra da proporcionalidade equivalente, a um montante
maior nos frutos ou produtos da proptiedade, que justificasse a renincia.

Assim, mantendo os ndmeros de aporte do exemplo anterior, resultasse patente
cujo valor de mercado fosse dez mil, podem os participes pactuar que a ICT re-
ceba o valor em dinheiro da venda da patente, mesmo que ndo realizada, renunci-
ando 2 titularidade — no caso, cinco mil para seu aporte de 100. Poderia, igual-
mente, renunciar a titularidade em troca de haver metade dos royalties futuros,
imputados ou efetivamente auferidos.

Tem-se exata nocdo da complexidade da equagio. A titularidade em st mesma — a
liberdade em usar ou dispor do direito, ou de fazer constar de seu portfolio de
patentes para cfeitos concortenciais — tem seu valor, que fard parte do ajuste en-
tre os participes. Numerosos outros fatores similares ajustardo os apottes e re-
tornos, com vistas a garantir a equivaléncia legal.

ConclusSes quanto ao regime do art, 9°

Como se expds, o regime do art. 9° ¢ obrigatorio para a ICT. A Lei de Inovagio
constitui um poder de agio para a 1CT, a qual, sendo sujeita a regra de que a Admi-
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nistracao sé tem os poderes que The foram deferidos pela norma juridica, nao tem
espaco de agio além dos poderes expressos que Ihe forem conferidos.

Primeira conclusio do regime do art. 9% quando a ICT junta esforgos com um
investidor privado, em regime de colaboragio ¢ ndo de subordinagio, ela esta
sujeita as normas desse mesmo art. 9°. 1sso ocorre mesmo que a colaboracdo do

participe privado seja exclusivamente em dinheiro.

Assim, a ICT nfio tem poderes de exvluir da titularidade ¢ dos resultados o agente
econdmico que prové recursos econdmicos numa relagio nao subordinada. Nao
h4, no ente publico, autonomia para mudar o regime legal, e recebet, a luz do art.
9° da Lei de Inovacio, fundos privados sem atribuit a titularidade ou os resulta-
dos proporcionais.

Se assim fizesse, estaria fora de scus poderes legats.

% certo que ja houve, por lei especifica, autorizagio para que a IC1T recebesse
aporte financeiro para projetos de P, D&l sem garantir a0 agente econdémico in-
vestidor titularidade ou resultados™. Mas, nesta hipotese, o investidor ganha be-
neficios fiscais em grau maximo, o que — pressupoc a lei - lhe asseguraria benefi-
cios econdmicos suficientes.

Da aplicagao do direito aos fatos

Do que tratamos

Como mencionado no recital de fatos deste estudo, a ANP vem realizando estu-
dos ¢ consultas com vistas a alterar o atual regime de aplicagio de receitas resul-

7 A Lei 11.487/07 introduziu uma alternativa de cardter estritamente fiscal: Art. 2% A Lei no 11,196, de 2005, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 19-A: “Art. 19-A. (L) § 60 A participagio da pessoa juridica na titularidade dos dircitos sobre

a criagio ¢ a propriedade industrial ¢ intclectual gerada por um projeto corresponderi 4 razio entre a diferenca do valor des-
pendido pela pessoa juridica ¢ do valor do cfetivo beneficio fiscal utilizado, de um lado, e o valor total do projeto, de outro,
cabendo 4 ICT a parte remanescente. § 7o A transferéneia de reenologia, o licenciamento para outorga de dircitos de uso e a
exploracio ou a prestagio de servigos podem ser objeto de contrato entre a pessoa juridica ¢ a {CT, na forma da legislagio,
observados os diteitos de cada parte, nos termos dos §§ Go ¢ 80, ambos deste artigo. (). Neste regime especial, instituido por
lei, foi possivel excepeionar & regea geral do art. 9°. Da Fet de Inovagio. O regulamento assim prescreve @ (Deereto n® 6.260,
de 20 de novembro de 2007y Art. 3° A participagio da pessoa jurddica na titularidade dos direitos sobre a criaglio ¢ a proprie-
dade industrial ¢ intclectual gerada por um projeto corresponderd 3 razio entre a diferenca do valor despendido pela pessoa
juridica ¢ do valor do efetivo heneficio fiscal utilizado, de um Jado, ¢ o valor total do projeto, de outro, cabendo a 1CT a parte
remancscente. (Redacio dada pelo Decreto o © 6.909, de 22 de julho de 2009) (. § 20 A TCT ¢ a pessoa juridica deverio
estipular, em contrato, a participagio reciproca nos direitos sobre a criagio ¢ a propriedade industrial ¢ intelectual gerados pelo

projeto de pesquisa cientifica e teenologica e de inovagio recnologica, na forma deste artigo, bem como os demais aspectos
relacionados & execuciio do projeto, A exploragio de seus resultados ¢ as consequéngias por irregularidades de que trata o art.
14 deste Decreto.
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tantes de contratos de concessdo e de outras naturezas, sujeitos a atuagio daquela
Agéncia.

Nio analisatemos, neste passo, a natuteza da exagdo incorporada nos contratos
existentes, e da imposicio cortelata a ser incorporada em instrumentos futuros,
nem mesmo quanto a ingeréncia exercida pelas normas da Agéncia quanto a des-
tinacio dos recursos de fontes privadas, mas reservados obrigatoriamente pata
aplicacdo em inovagio. Se ndo o fazemos, ndo ¢ por subscrever necessariamente
os poderes da ANP para fazé-lo, nem por fazé-lo na forma que vem fazendo ou
que se propde a alterar.

Assim é que, como antes indicado, nosso estudo se centra na possibilidade juridi-
ca de levar a cabo o seguinte dispositivo proposto no item 1.27, no que diz:

“(..) Os mstrumentos contratuais (..) deverao conter, obrigatoriamente, dis-
positivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os respectivos
ativos para as Instituigdes credenciadas ou empresas que tenham efetivamente
executado as atividades de P, D&I.
Neste contexto, analisaremos especificamente a aplicagdo desse dispositivo quan-
to as Instituicdes credenciadas que se achem sujeitas 2 Lei Federal de Inovacio™

Do efeito da proposta

Segundo a proposta, as pessoas que, tendo ingressado em relagoes de concessao
ou de outra natureza sob o dmbito da ANP, que incluam obrigagdes de investi-
mento obrigatério em inovagio tecnoldgica, ficam impedidas de obter a titulari-
dade integral ou parcial das tecnologias geradas dirctamente com o investimento
realizado.

Fim desafio também ao dispositivo do art. 9° da Lei de Inovagio, o investidor €
igualmente privado do acesso 2 inovagao, através do direito automatico a licenga.
Tal exclusio do acesso a titularidade dos resultados ¢ moderada, porém, com a
proposta segundo a qual:

1.28. No caso de projetos em que haja co-executores, os direitos deverao ser
compartilhados pelas empresas e instituicoes participantes propotcionalmente

7 A aplicagio dos pardmetros propostos em favor das pequenas ¢ médias empresas, ou, geralmente, a
agentes ccondmicos tutelados pelo art. 170, X da Constituicio (IX - tratamento favorecido para as empresas de
pequeno porte constitufdas sob as leis brasileinas ¢ que tenham sua sede ¢ administraciio no Pafs) refoge igualmen-
te do escopo deste estudo.
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A contribuigio das mesmas como executoras das atividades de P, D&I e nos
respectivos resultados alcangados.

1.29. Ficando comprovada a participagio da Empresa Petrolifera na criagio,

poderd ser prevista a co-titularidade em percentual que corresponda a sua

contribuicio como executora da atividade de P, D&l ¢ nos respectivos resul-

tados alcancados que decorram da atividade de P, D&T por ela executada.
Assim, tem-se uma exclusdo total da titularidade nas hipdteses em que o investi-
dor necessario participa do desnvolvimento inovador prestando recursos finan-
ceiros ou de outra natureza, nas diversos da execucao de atividade de P, D&l
Tem-se também a exclusdo parcial da titularidade dos ativos resultantes da ativi-
dade, no caso em que apenas parcialmente o investidor necessirio desenvolveu
atividades diretas de P, D&I.

Das constri¢des constitucionais a proposta

Como expusemos, a atuagio estatal em favor do desenvolvimento de tecnologias
esta determinado, no ambito constitucional, por determinados pressupostos. O
mais relevante deles, para nosso tema, ¢ 0 mandamento segundo o qual a atuagio
do estado no estimulo da inovacio tecnologica — aqui se incluindo as politicas ¢
acoes da Agéncia Nacional de Petrdleo - wltar-se-d preponderantenente para a solugdo
dos problemas brasileiros ¢ para o desenvolvimento do sistera produtivo nacional ¢ regional.

Assim, qualquet politica ou regra que voltat-se, ou ter por efeito, o fortalecimen-
to da propriedade dos ativos do estado, ¢ de suas entidades, serd submetido a um
teste de dedicagdo ao sistema produtivo. Como notamos, o texto constitucional recém-
transcrito inclui a cldusula de razoabilidade: a atuagio da ANP (e de qualquer ou-
tro agente estatal neste contexto) deve preponderamente criar riquezas e oportuni-
dades diretas ao setor produtivo e nio ao setor estatal.

Assim, o texto constitucional certamente contemplard uma hipdtese em que a
detencio de ativos pelo ente publico possa mediatamente continuar a favorecer o
sistema produtivo, pela perpetuacio da colaboragio ¢ da atuagdo no setor. Alids,
¢ a formula constante do art. 9° da Lei de Inovagao, como descrita mais acima.

Uma formula, no entanto, que exelu categoricamente a titularidade de ativos por parte
do investidor necessario, participando do esfor¢o conjunto de inovagio pelo
aporte financeiro ou de outra natureza, que nao a execugdo direta de atividades
de P, D&I, nio atenderd a dedicacio preponderante A atividade produtiva privada.
A Constituicio, ¢ mais ainda, a lei ordindria, ndo contaminam o aporte financeiro
em inovacdo com a exclusio da titularidade.
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A Constituicido ndo diz: desde gue também execute atividades divetas de pesquisa, O setor
produtivo serd o objeto do incentivo estatal determinada pelo texto maior. A des-
tinacio dos cfeitos da acéo estatal inovadora ao setor privado ndo exclui e repele
o investimento financeiro, nem lhe retira o acesso na tecnologia resultante.

Das limitacdes legais aos poderes dos agentes estatais inovado-
res

Como enfatizamos na secdo anterior, tanto a ANP quanto os agentes estatais de
inovacio (ICTSs, etc.) estio adstritos aos poderes que lhes forem atribuidos por
lei. A colaboracio entre as entidades do setor produtivo e as ICT's e outros esta-
tais agentes inovadores tém, no plano federal como estatuto a lei de 1novagio,
como modificada e em vigor.

A boa intencio e a falta de poderes

Muitas vezes esse subscritor colaborou na elaboragao de sistemas de incentivos a
inovacio™, ¢ essa experiéncia lhe permite apreciar a proposta de alteragao das
diretrizes de aplicacio do investimento necessario dos contratos de concessao e
de outra natureza, no ambito da ANP. Assim ¢é que fica lhe clara o vigor da tenta-
tiva de aperfeicoamento das politicas de incentivo, constante das propostas.

Ocorte, porém, que a aglio incentivadora estatal, como toda agio estatal, presume
a existéncia de poderes kgais de agio, conferidos especificamente ao agente ¢ a0
6rgao™; a legitimidade da agio, por si sO, ndo da os poderes que a let ¢ 56 ela po-
de conferir.

Notou, sobre o tema dos poderes da Administragdo, o STJ:

[0 que, como bem leciona Denis Borges Barbosa, ndo cabe a0 INPT reprimir
diretamente a concorréncia desleal, visto que nio tem competéncia legal para
anto e, ademais, a sua constatacdo demanda procedimento a ser realizado no
ambito do Judicidrio, com ampla possibilidade de produgio de provas, melu-
sive pericial:

Nem na lei de ctiacio, nem em qualquer outro diploma, se dd competéncia ao
INPI para fazer valer, ditetamente ¢ por via administrativa, a repressao da
concorréncia desleal. Para todos os demais itens do art. 2°, o Codigo encerra

73 Vide 0 nosso Uma Histdria dos incentivos fiscais & inovagiio, # Direito da Inovagio, 2% fid., Tumen

Juris, 2010.

7 Delegacio, Competéncias ¢ Atribuigdes em Direito Administrativo, in BARBOSA, Denis Borges. Ffica-
cia do Decreto Auténomo (Iistudos de Dircito Piblico). Rio de faneiro: Lumen Juris, 2002.
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regras de competéncia (O INPI concederd..., as marcas serdo registradas pelo
INPL.) e regra de devido processo legal (oposigio, prova, impugnagao, recus-
50, etc.). Ndo no caso da concorréncta desleal. [...]

Com efeito, a Unica norma interna referente 4 matéria estd no Art. 195 da Let
3

9.279/96, sem regra de competéncia - ¢ norma de carater penal, cuja adminis-

tracdo certamente ndo compete A autarquia.

Fm nenhuma disposicio do Codigo de Propriedade Industrial, nem de qual-
quer outra lei ou tratado em vigor, se di poderes ao INPI para atuar direta-
mente em matéria de Concorréncia Desleal. Sem dvida, ao denegar registro
pata marcas ja anteriormente registradas por outrem, ou a0 fazé-lo no tocante
a indicacoes de procedéncia notdria, o efeito indireto da agdo do INPL ¢ a tu-
tela da concorréncia leal. Mas, note-se bem, nestes casos, o Instituto aplica a
norma legal especifica para a qual a lei The da competéncia ¢ ndo a regra gené-
rica de concorténeia desleal, para a qual a lei deferiu competéncia ao Poder
Judiciatio.

Com efeito, ao contririo do que ocotre com as questdes téenicas para as quals
o INPI foi constituido, para a apuragio da concorréncia desleal sio necessd-
rias provas ¢ exames de mercado, pericias contabeis, analises de concorréncia,
sG apurdveis na instancia judicial ou -talvez- em orgios como o CADIL Desa-

elhado para a andlise, sem atribuigoes legais para fazé-la, impossivel ao

Nio se diga que, sendo a concorréncia desleal parte da Propriedade Industrial,
caberia naturalmente ao INPT administra-la, Também compde a Propriedade
¢io dos nomes empresagiais, que incumbe as Juntas Comer-

Industrial a prote
ciais.

FEm suma, nio ha competéncia para o INPI aplicar diretamente a regra de
concorréncia desleal. Sempre tal competéncia recaiu no Poder Judiciario. Co-
mo ocorre nos Fstados Unidos, na Franca, na Alemanha, ¢ em todos os pai-
ses em que a Propriedade Industrial é matéria de primeirissima impottancia.

A listagem do art. 2 do CPI em vigor, ao listar a "repressdo a concorréncia
desleal” entre os itens proprios 4 propricdade industrial, ¢ regra de inclusio,
mas nao ¢é regra de competéncia do INPL

Lembra Hely Lopes Meirelles:
"A competéncia resulta da lei ¢ ¢ por cla delimitada. Todo ato emanado de
agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispoe 2 autoridade

incumbida de sua pritica ¢ invalido, por lhe faltar um clemento basico de sua
perfeicio, qual seja, o poder juridico de manifestar a vontade da Administra-
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¢ao. Dai a oportuna adverténcia  de Caio Ticito, de que "ndo é competente
quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito.”

(BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janei-
ro: Lumen Juris, 2010, ps. 516-518)" ST}, Resp 1.092.676 - MS
(2008/0211208-7), Quarta Turma do Superior Tribunal de Justica, por una-
nimidade, Min.Juis Felipe Salomio, 15 de maio de 2012.

As ICTs estio vinculadas a Lei de Inovacido

Como descrevemos na se¢io anterior, o modelo de colaboragdo ndo subordinada
entre o agente privado e a ICT, descrito no art. 9° da Lei de Inovagdo, se impoe
a0 ente publico. Na existéncia das formulas legais alternativas (art. 4°, art. 5° art.
6°, art. 8°, etc.”) o ente publico nio estd coagido a usar o modelo da parceria do
art. 9% mas se adota esse caminho, que ¢ o da colaboragdo nao-subordinada, a let
impde obtigacoes e condigdes que nio sdo facultativas.

Para os efeitos deste estudo, a primeira regra do art. 9° que se impoe a ICT € que
o ente publico tem de aceitar que o agente privado ndo exccute diretamente ati-
vidades de pesquisa. O texto da lei ndo exclui a colaboragio financeira ou de ou-
tra natureza do ente privado, obrigando-o a fambém pesquisar para aceder a titula-
ridade e resultados comuns.

Pelo contrario, sem fazer a distincdo entre aporte em csforcos de pesquisa ou
aporte financeiro, o art. 9° da LI garante a ambas os participes uma propotcionali-
dade de titularidade e de resultados, e acesso /ga/ a licenga dos ativos de que nao
se ¢ proprietario. A proporcionalidade dos aportes, como se viu, abrange tanto a
contribuicio em conhecimentos quanto a financeira, ou de outra natureza.

Assim, se a ICT e o ente privado assumem juntamente os riscos e custos do de-
senvolvimento, aplicam-se a regras do art. 9°, que ndo sdo facultativas. Alids, no
modelo legal do art. 8°, quando o ente privado assume todos os custos ¢ 11scos
do projeto, a totalidade dos ativos pode ser detida pelo investidor’.

Liste ¢ o regime legal, que constrange os podetes de agdo das ICTs, e s6 pode ser
excluido por forca de lei”’, com hierarquia equivalente a propria Lei de Inovagdo

75 Tais modelos alternativos se aplicam a outros tipos de colaboragio entre ICTs ¢ ente privado, No caso
de colaboragio nio subordinada para inovagio, o regime ¢ o do art. 9% Assim, se a 1C1 escolhe 2 colaboracio

nio-subordinada, estara vinculada ao modelo legal pertinente.
6 Salvo o poder de disposiciio asscgurado ao proprio encomendante, que pode exrecer a propriacio ple-
namente, ou moderd-la com partticipagdes, limitagSes ou co-titularidades.

77 O que ocorreu nos limites da Lei 11.487/07, como visto.
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— que apodera e limita o ente pablico; nunca por norma administrativa de outra
natureza.

A ANP nfo tem autorizacio legal para mudar o regime do art, 9° da LI

—~

Como j4 indicado, ndo discutimos neste estudo os poderes da ANP de criar me-
canismos de investimento coativo através de clausulacio em contratos de conces-
sio ou de outra natureza. Nosso ponto, potém, ¢ que, podendo ou néo exigir dos
concessionarios e outros contratados o investimento necessario, ndo tem, no en-
tanto, meios de modificar o regime de apoderamento legal resultante da lei de
Inovacao.

Ou seja, ndo tem a ANP podetes de modificar o regime legal da Lei de Inovagao,
que ndo exclui o investidor do acesso a titularidade ¢ aos resultados proporcio

nais a0 investimento em projeto comum, mesmo quando o investimento do ente
privado seja meramente financeiro. Assim, ao suprimir do investidor sob as te-
gras em estudo do direito de propriedade dos ativos, ndo s6 a ANP testringitia
direitos privados sem clara autorizacio legal para tanto, quanto instituiria em fa-
vor das ICT's um poder de agao nio fundado em autorizacio legal.

O agente econdmico tem direito a titularidade dos ativos que encomenda

Assim como as ICTs ndo tém poderes para atuar em parceria numa situagao em
que o seu patceiro fica inteiramente privado do beneficio da proporcionalidade dos
ativos e dos resultados, como previstos no art. 9° da Let de Inovagio, os entes
privados tem por ki o direito de haverem a propricdade dos ativos tecnologicos
que encomendarem ou — parcialmente - de cuja claboragdo participarem, ainda
que tal participacio scja financeira.

A série de normas legais que regula a proptiedade das tecnologias, mencionadas
acima, garante ao investidor o direito de apropriagdo, tanto em relagdes subordi-
nadas trabalhistas, quanto as resultantes de prestagdo de servigos. Assim, apenas
o consentimento do investidor pode priva-lo deste direito de se apropriar, que ¢
assegurado pela lei nacional.

Assim, as diretrizes, no que recusam ao investidor a titularidade dos ativos que
encomendar ou desenvolver conjuntamente, salvo quando executar diretamente
as atividades inovadoras, confrontam o poder legal deste mesmo investidor de
apropriar-se daquilo em que investiu. A sele¢io entre participagdo “boa” (a exe-
cucio direta de atividades de P, D&I) e participagio “ma” (o investimento finan-
ceiro, ou de maneira diversa da execucio direta de atividades de P, D&I) nio esta
na let.
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Ao contririo do que ocorre com os entes publicos, que ndo podem agir sendo
nos limites da autorizacio, o ente privado aqui pode, sim, dispor de seu poder
legal de apropriagio. Mas nio ¢ a imposi¢io da ANP que cancela o poder legal, ¢
sim o eventual consentimento do ente privado.

O dever de sigilo

Vale notar, ainda quanto a proposta, a questio da redugdo do prazo de sigilo a ser
mantido pelo 6rgio regulador ¢ o intuito de divulgar ao publico a natureza das
informacdes instrumentais sobre as inovagdes a desenvolvidas.

Ha aqui certamente, um descompasso nocional da fungio do sigilo quanto a
apropriacio das tecnologias.

O sigilo ¢ a raiz da apropriagio das tecnologias. Sem o sigilo das solugdes técni-
cas, ndo se terd a novidade essencial as patentes, ¢ o conhecimento recai no esta-
do da técnica. Sempre que a conveniéncia estratégica dos agentes econdémicos
optar pelo segredo como protecio perene da vantagem competitiva, em vez da
patente, tal sigilo ndo é s6 uma condigiio tempordria ¢ essencial, mas ¢ a prépria
medula da oportunidade de mercado.

Por essa razio, o art. 12 da Lei de Inovagio determina a preservacio do sigilo das
solucoes técnicas como regime primdrio de tratamento das informagdes, em de-
trimento da plena publicagio dos conhecimentos, sempre que tais conhecimentos
sejam da ordem tecnoldgica, ¢ assim destinados constituctonalmente ao setor
produtivo.

Ouando a Constituicio determina a plena reparticio de conhecimento

Sem duvida, existem convicedes a respeito do valor da chamada open innovation,
ou do discurso do conhecimento ndo aproptidvel, como um fator de aceleragio
do acesso de certos conhecimentos de particular interesse social ou mesmo cien-
tifico. No serd certamente esse subscritor quem questione a importancia de tais
métodos no campo que lhe ¢ proprio™.

% Vide para uma andlise recente ¢ crftica da questio KRISHINA, Ravi Srinivas, Role of Open Innovation Models
and 1PR in "Fechnology Transfer in the Context of Climate Change Mitigation (December 13, 2011). Diffusion of
renewable energy technologies: case studics of enabling frameworks in developing countries - technology transfer
pesspective serics, pp. 147-158, J. Haselip, 1. Nygaard, U. Hansen, [l Ackom, eds., UNEP Riso Centre, Denmark,
2011, Available at SSRIN: http://ssrn.com/abstract=1971671 or http://dx.dotore/10.2139/sst01.1971671 ¢ Peter
TROXLER and Dannic JOST. "Frictions Collaborative Creation of Knowledge vs. Practices in Trade and Com-
merce: The Example of Open Hardware" Stories and Articles Inspired by OKCON2013: Open Data, Broad,
Deep,  Connected.  lid.  Buch &  New  Zurich:  Buch & Netz, 2014, Available  at:
http:/ /works.bepress.com/dannicjost/3
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Ocortre que a opgdo constitucional brasileita nio foi essa. A Constituicdo esco-
theu para o discurso da ciéniia a dedicagao livre 2 humanidade, sem qualquer apro-

Veja-se o notavel contraste do tratamento constitucional a ciéncia e 2 tecnologia:

Art. 218 - O Estado promoveri ¢ incentivard o desenvolvimento cientifico, a
pesquisa ¢ a capacitacio tecnoldgicas.

§ 1° - A pesquisa cientifica basica receberd tratamento prioritario do Estado,
tendo em vista 0 bem publico e o progresso das ciéngias. (grifamos)

§ 2 - A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a preponderantemente para a solucio
dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo na-

cional ¢ regional. (prifamos)

Assim lembtramos em nosso Direito da Inovacio, 2* Ed.:

A ciéncia ¢ o dominio publico.

A primeira questio que o artigo 218 aponta é a vocagio da ciéncia a0 dominio
puablico.

A pesquisa cientifica caracterizada como basica, ou seja, nio aplicada a solu-
¢des de problemas téenicos especilicos, voltada a atividade economica, rece-
bera tratamento priotitirio do Estado. Fssa prioridade é relativa em face a
pesquisa de capacitagao tecnoldgica, fato que, no caso da ciéncia, o Fstado ¢
presumivelmente a principal fonte de incentivo ¢ de promogio.

A atividade estatal tera como proposta o bem publico ¢ o progresso da cién-
cia. Na reparticdo dos encargos da produgio de conhecimento, a pesquisa ba-
sica nao é apropriada, em principio nao ¢ apropridvel, nem pelos agentes pri-
vados da cconomia e nem pelos estigios nacionais. Fsse conhecimento, em
principio, ¢ produzido para a sociedade humana como um todo, para o bem
publico em geral. Fo que a Constitui¢ao diz.

O elemento final da mesma cldusula refere-se o progresso em ciéncias e reite-
ra assim a natureza da destinacdo dessa atividade estatal a0 dominio pablico,

indiferenciado e global. Nota-se que no artigo 200 da Constituigao, inciso X,
existe mais um dever do Estado, que é especifico, sobre pesquisa no setor de
saude 7.

Um critério provavelmente Gel para se distinguir o campo de aplicagio do § 12 da do§ 2° do art. 218
seria o artigo 10 da Lei da Propriedade Industrial ¢ seu equivalente nos demais dispositivos das leis de propriedade
intelectual. Se ¢ patentedvel, se é sujeito & cultivar, se é sujeito 2 protegio pelas normas de protegiio da teenologia,

tecnologia serd, Quanto as outras, ¢ uma questio mais discutfvel. Certamente, em todo o dmbito do que ¢, a pa-
tente, a cultivar, o know-how, certamente haverd interesse econdmico. A resposta é reversa, quero dizer, onde o
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Assim, a escolha constitucional pelo open knowledge foca-se no dominio da ciéncia;
para o campo das tecnologias a op¢io constitucional fot pela dedicagao ao selor
produtivo, ¢ dai, preponderantemente, pela apropriagao.

Com efeito, no sistema legal brasileiro em vigor, a acao do estado s6 poderi fa-
vorecer o sistema de gpen innovation na propor¢io em que os potenciais titulares
de direitos exclusivos, garantidos pelo mesmo sistema legal, participem na dect-
sa0 de direcionar 0s ativos para 0 acesso Nao restrito. I ndo s6 uma decorréncia
do sistema legal, mas, a0 que se indica, um imperativo de ¢ficiéncia da politica pu-
blica pertinente™.

A nocio de um prazo.de sigilo

Na pratica administrativa brasileira, os contratos de transferéncia de tecnologia
tem, tradicionalmente, sido sujeitos a atuagdo do INPI no sentido de limitar o
dever de sigilo a cinco anos. Assim o tecipiente de uma tecnologia pode com-
prometer-se, através de contratos sujeitos ao registro ou averbagdo daquela au-
tarquia, a #do repassar a quaisquer ferceiros o valor concorrencial resultante da deten-
¢do dos conhecimentos tecnoldgicos adquiridos.

Mas ha que se distinguir esse compromisso temporario de ndo competiao com o
dever — sem prazo — de ndo lancar em dominio comum a informagao competiti-
va. Assim notamos em nosso Uma Introducio a Propriedade Intelectual, de
2003

F esta subsisténcia do valor econémico do know how repassado que apresen-
ta 0 maiot problema. O supridor, ao vender ou “licenciar” seu know how, ndo

Ditcito aponta como protegivel, suscetivel de apropriabilidade, seguramente haverd af o dever de apropriar. Quan-
{0 208 OULTOS Casos, $A0 casos que VAo entrar nas tecnologias ndo aproptidveis, como por exemplo, outtos clemen-
tos da bioteenologia que sfio ejeitados pela Lei da Propriedade Industrial, mas seguramente tem valor ccondmico.
Neste caso, a propria economia ¢ 0 mercado viio determinar como tendo valor, Tendo valor para o mercado,
deve ser apropridvel. A regra & essa. A propria citagio do artigo 19, quando fala de mercado, ¢ mercado nacional
como clemento diferenciado, mostra que se tem mercado. No sentido de valor estratégico para mercado, cle deve
ser apropriado na forma do § 2° do artigo 218, ¢ ndio na forma de livee dominio publico do § 1%

80 Vide 1ilty, Reto and Kokli, Kaya, Access and Use: Open vs. Proprictary Worlds (April 29, 2013). Max Plaack
Institute  for Innovation &  Competition  Rescarch  Paper  No.  14-07. Available  at  SSRN:
http://ssen.com/abstractz=2425637 or hup://dx.doi.org/10.2139 5810.2425637, que, em texto recente, resume ¢
detalha as opedes entre as duas estratégias de geragio de conhecimento. Dizen os autores: “For the time being, it
is hardly conceivable how a legal intervention (o safeguard the open world against the proprictary world might
look like. A panacea ot feasible solution is currently not in sight. In any case, one needs to face that in the end, all
kind of open approaches are based on the voluntatiness of the actors: To safeguard the open world, a right holder
needs to be willing not to enforce bis exclusive right to the full extent, but to use it as a mean to keep the open
wotld sustainably open. Such behavior can hardly be stimulated by law. Any such incentives must detive from the
factual circumstances, ¢.g. based on market prospects or individual motivation.”

8t BARBOSA, Denis Borges, Uma Introducio a Propiedade Intelectual. 2%, id., Lumen Juris, 2003.
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estd, via de regra, comprometendo-se a deixar de usd-lo; o valor pattimontal
vendido ou “locado” é uma vantagem competitiva, Ou O aCess0 4 UM metca-
do, enfim, uma determinada clientela, atual ou potencial. O supridor, conser-
vando os conhecimentos para si, teria a possibilidade de explorar sozinho, ou
de entrar e permanecer no mercado com alguma vantagem.

I neste contexto que surge a cliusula de confidencialidade, elemento presente
em todo e qualquer contrato de know how. Seu efeito pode ser entendido de
duas formas diversas; primeiramente, como uma obrigagao consensualmente
assumida de nio levar o patrimonio do supridor, revelando o segredo por do-

lo ou culpa, dolo especifico de lesar (0 que ndo precisaria de uma estipulagao),
e negligéncia, impericia ou imprudéncia. Neste sentido, sua legitimidade é in-
discutivel, embora seja desejavel exigir do supridor um compromisso similar,
quanto a responsabilidade por culpa.

A obrigacio do supridor, alids, deriva do art. 214 do Codigo Comercial, ¢ toda
a argumentacio desenvolvida quanto a venda do estabelecimento ¢ aplicavel.
Afinal, o que se deseja obter, com o know how ndo ¢ um conhecimento, mas
uma clientela, que seria diluida se o supridor, por descuido ou intento, vulga-
tizasse o segredo, colocando-o ao dispor de todos os competidos efetivos e
potenciats.

Mas ¢é quanto ao segundo efeito que se discute com mais vigor. A cliusula de
confidencialidade também veda a cessio do know how a terceiros, a tevenda,
ou o “sublicenciamento”; é um 6nus de indisponibilidade, recaindo sobre a
operacio. Argui-se, com parcela de razio, que enquanto vige a clausula de si-
gilo, ndo existe “propriedade” do know how 2 pois o adquirente nao estd fa-
cultado a vendé-lo.
O motivo da acio do INPI, assim, assegurando ao recipiente da tecnologia o po-
der de, a seu termo, atuar no mercado de fecnologias ¢ ndo s6 no mercado de produ-
tos e servicos, ¢ de garantir o pleno fruto da aquisigiao tecnologica®. O recipiente
da tecnologia nio s6 terd, pelo pagamento dos valores correspondentes, a posi-
¢io passiva de produtor de produtos ¢ servicos mas adquirird o potencial de atuar
no mercado de tecnologias, repassando a terceiros, se assim lhe convier, o valor
competitivo resultante da detengdo dos conhecimentos transmitidos e assimilados.

82 Observe-se que o argumento, que ndo s¢ apega ao conceito juridico, ¢ desenvolvido segundo raciocinio cco-
nomico - daf as aspas.

8 Quanto a essas ¢ outras praticas correntes no modelo brasileiro de importagio de teenologias, vide BARBOSA,
Denis Borges . Technology Contracts in Brazil: 'The Patent Office Screening Role, (May 24, 2012). Available at
SSRN: http:/ /ssrn.com/abstract=2151435 or http://dx.dot.org/10.21 39/ssrm. 2151435
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Do limite de sigilo do recipiente verusu o limite de sigilo da autarguia

Fssa limitacio do prazo do sigilo, enunciada em favor do agente economico, re-
cipiente da tecnologia, ndo aproveita, porém, a autarquia estatal, diretamente en-
carregada da protegio de ativos tecnoldgicos e de atuar na transferéncia de tecno-
logia. Com efeito, ndo cabetia ao ente piblico, seja o INPI ou qualquer outro,
apoderar-se dos conhecimentos gerados ou transferidos para repassi-los onerosa
ou gratuitamente a terceiros ou ao publico em geral.

Com efeito, ndo se ajustaria a0 modelo constitucional de agiio estatal, desenhado
tanto pelo capitulo da Ordem Fcondmica, quanto do tratamento especifico da
ciéncia e tecnologia pelos art. 218 e 219, que viesse a ANP tornar-se, ao fim de
qualquer termo de sigilo, competidor potencial de qualquer dos participes de uma
inovacio, ou em ofertante de tecnologias no mercado.

Muito menos o prazo ora em vigor de cinco anos ser entendido como facultando
a agéncia a langar os conhecimentos competitivos no estado da téenica, retirando
a vantagem competitiva a eles inerente de fdos os players, tanto no tertitorio na-
cional como no mundo.

Assim, seja no termo vigente, s¢ja no proposto, o sigilo imposto a Agéncia ¢ —no
mdximo - o instrumental: de que o agente econdmico especifico detém ou pre-
tende desenvolver tal conhecimento, no ambito dos programas da ANP. Nio
haverd termo para a manutencao do sigilo quanto a vantagem competitiva ela
mesma, ja pot ndo caber 3 ANP substituit-se aos agentes econdmicos ou gerado-
res de inovacio, ja por nio lhe ser facultado, perante o principio constitucional
de apropriacio das tecnologias destinadas ao setor produtivo, retirar a vantagem
competitiva das tecnologias lancando-as no estado da técnica.

Da resposta aos quesitos

Conformidade da proposta de diretrizes a Lei de Inovagao e a
Lei do Bem

) As ditetrizes propostas estao de acordo com a Lei de Inovagio e a Lei do
Bem?
Como indicamos, nossa andlise se concentra no seguinte dispositivo das diretri-
zes pf()p()stﬂs‘.

1,27 <) Os instrumentos contratuas () deverdo conter, obrigatoriamen-
- \ peel

te, dispositivos que assegurem direitos de propriedade integral sobre os res-
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pectivos ativos pata as Instituicoes credenciadas ou empresas que tenham efe-
tivamente executado as atividades de P, D&L
Neste ponto especifico, que reserva aqueles que executam diretamente atividades
de P, D&I a titularidade dos direitos exclusivos e pattimoniais dos ativos resul-
tantes de tal atividade, entendo que hé colisdo direta com o art. 9° da Let de Ino-
vacao.
Com efeito, regulando a acdo das ICTs ¢ demais entes publicos pertinentes, quan-
do engajados em atividades nao-subordinadas de desenvolvimento tecnolédgico, o
art. 9° niio permite que o ente pablico discrimine entre participagdo financeira e
ndo financeira, para efeitos da proporconalidade de titulagio e participagdo de resul-
tados.

Nio hd prescricio de que o ente privado permanega com a totalidade do titulo
ou dos resultados, mas sem sombra de davida o art. 9° é incompativel com a ex-
clusio absoluta e incondicional da titularidade do participe privado que apottou
me10s 2 atividade conjunta.

Ora, as diretrizes propostas, que ndo terdo a natureza de lei em sentido esttito,
ndo pode conferir as ICTs e demais entes publicos um poder que, por lei, elas
nfo dispdem. A exigéncia da ANP ndo pode impor-se aos poderes-deveres dos
demais entes da Administracio, tornando inoponivel a exigéncia.

Outras incompatibilidades entre a norma proposta e o sistema
juridico

b) Ha outros conflitos entre as diretrizes propostas ¢ o sistema legal brasilei-

ro?

A atuacio do estado, inclusive da ANP, no estimulo & inovagéo estd adstrita aos
pardmetros do art. 218 e 219 da Constitui¢io, no que o texto basico determina
que tal acdo vollar-se-d preponderantemente para a solugdo dos problemas brasileiros ¢ para o
desenvolvimento do sistema produtive nacional ¢ regional. Assim, a agao da ANP desaten-
de A diretriz constitucional, quando denega ao agente privado, total e incondicio-
nalmente, o acesso a titularidade dos ativos desenvolvidos com certas aplicagoes
do investimento necessario.
Como expusemos acima, a Constituicio nio exige que a totalidade da agio do
estado se dedique ao desenvolvimento do setor produtivo privado. O manda-
mento constitucional ¢ de preponderdncia. Mas a norma que recusa absolutamente
o investimento financeito (ou qualquer outro, senio a atividade direta em P, D&I),
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quando nem a Constituicao nem a lei ordindria perfazem esta discriminaco, cla-
ramente desatende a diretriz da lei maior.

O equilibrio entre a acdo publica prescrita pela Constitui¢do para o estimulo a
inovagio tecnoldgica e seus resultados necessdrios no sistema produtivo encontra-
ram uma manifestacdo adequada no regime de aplicacOes anteriores a atual dis-
Cussao.

Como se 1& no estudo académico de CINTRA, cit., sobre a percepgao de atrativi-
dade do Upstream brasileiro a partir de pesquisa de campo junto a profissionais
do setor de petrdleo e gis natural, o regime anterior ¢ considerado como favora-
vel ¢ atrativo ao investimento pelas seguintes razoes:

() o impacto dos investimentos em P&ID ¢ facilmente percebido nas ativida-
des das empresas, ou seja, ha um retorno mensuravel; a regulacao criada pela
ANP permite as empresas uma efetiva participacio no direcionamento dos
recursos; o compromisso de investir 1% em P&ID é definido em clausula con-
tratual e, desse modo, tal como as participagdes especiais, faz parte dos custos
da operacio, ¢ insita a0 negdcio.
Ora, como se percebeu do relato sobtre as modificagbes propostas, elas se cen-
tram em reduzir o impacto dos svestimentos em P&D, neutralizando a apropriagao
e 0 acesso s tecnologias sempre o o investimento é de cunho financeiro ou pelo
menos nio em atividades diretas de P, D&I. Além disso, a criagio de um conse-
lho para direcionar o alvo das aplicagdes necessarias tenderd a reduzir a efetiva
patticipa¢do das empresas no direcionamento dos recursos.

Assim, o aumento da ingeréncia do estado sobre essa modalidade de mcentivo a
inovacio tecnoldgica desbalaenceia a direttiz constitucional, afastando - ainda
que relativamente - a dedicacio iediatu ao sctor produtivo investidor.

O resultado inevitivel de recusar ao investidot privado os resultados de seu apor-
te, quando o desenvolvimento conjunto é com uma ICT sob a lei federal de ino-
vacio, é consolidar a propriedade inteira dos ativos no ente piblico, desviando-se
assim do mandamento constitucional de que a dedicacao seja ao setor produtivo. A
Constituicio ndo contempla o estimulo 2 inovagdao como uma forma de aumento
patrimonial do Fstado, em detrimento do setor privado.

Notou-se igualmente que a lei ordindtia garante ao investidor a propriedade total
ou parcial, conforme o caso, dos ativos encomendados ou desenvolvidos com
sua participacdo, igualmente sem discriminar entre investimento financeiro e de
outra natureza. A proposta das diretrizes, item 1.27, confronta esse direito asse-
gurado ao investidor privado, e terd de ancorar-se em fundamentos de direito que
excepcionem ou afastem a aplicagao desse direito.
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Regime contratual e regime legal

¢) I aplicavel a tese de que a natureza contratual da relacio estabelecida en-
tre a ANP ¢ as concessionarias convalidaria o eventual conflito entre as
diretrizes propostas e o sistema legal?
Como indicamos antes, nio examinamos neste estudo os poderes da AND de
estabelecer regras de investimento obtigatério nos contratos de concessio e de
outra natureza, negociados sob o dmbito dessa Agéncia.

Pondo entre parénteses essa analise, mesmo assim fica claro que uma regra das
diretrizes que conflite com normas de lei estrita, normas essas indisponfveis por
outras pessoas de direito piblico ou ptivado, ndo serd a elas oponivel.

Assim, e especificamente, sob a Lei de Inovagdo as ICT's ¢ outros entes publicos
vinculados a tal norma nao tem poderes para excluir do regime de proporcionalidade
de titulacio e resultado, previsto no art. 9° da mesma lei, os participes privados
que apenas contribuirem com patticipagdo financeira, ou de toda forma, partici-
pacdo outra que ndo a execugdo de atividades diretas de P, D&

Assim, um comando neste sentido, constante das Diretrizes da ANP, naquilo que
conflite com os poderes e deveres legais de outros entes piblicos, nao lhes serd
oponivel, carecendo de eficacia relativa.

Penalidades por ndo cumprimento

d) A ANP pode dar cardter impositivo as chamadas diretrizes sobre apropria-
bilidade dos resultados da P&L, impondo penalidades as empresas que nao as
cumprirem, como pretende o Item 1.37 da proposta de regulamento?

As Agéncias reguladoras tém uma pandplia de poderes que lhe sao deferidas nas
leis de sua instituicdo, 4 qual se soma as eventuals estipulagdes em seu favor in-
cluidas nos contratos de concessio e de outra natuteza, celebrados no ambito de
tal agéncia. Na medida em que tais estipulacdes nio excedam os estritos podetes
de aclio das Agéncias, prescritos na Constitui¢do ¢ nas suas lets de instituigdo,
podem elas exigir o cumprimento das obrigacoes legais ou contratuais estipuladas
em seu favor e aplicar as penalidades igualmente determinadas em norma legal.

Como ja visto, o item em exame ¢ 0 seguinte:

1.37. O nio atendimento do disposto nos itens 1.34 a 1.36 implicard no ndo
reconhecimento das despesas realizadas com recursos da Clausula de P, D&
e na aplicacio das penalidades cabiveis nos termos estabelecidos no presente
Regulamento ¢ no Regulamento ANP no 6/2012, conforme o caso.
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Fom direito administrativo, nio menos que em outros capitulos da enciclopédia

> ] ] :
juridica, ndo ¢ exigivel, e dai incensurdvel, o que é material ou juridicamente 1m-
possivel. Ad impossibilita nemo lenctur.

Ora, nos limites de nossa analise, as ICT's e outros entes publicos vinculados a
Lei de Inovacio ndo fem poderes pata recusar em abstrato a titularidade proporcio-
nal, assim como os resultados proporcionais, ¢ a licenca legal, a um investidor
privado que conjungar seus esforcos num desenvolvimento inovador, aperas pelo
Jato de o aporte nio consiziuir em atividade direta de P, D&I.

Assim, pelo fato de o comando eventualmente consignado nas diretrizes ser mno-
ponivel aquele ente ptblico encatrregado de levar a cabo o mesmo comando, ndo
é possivel aplicar as sancdes previstas no item 1.37 as hipoteses em questdo. O
investidor necessario ndo pode ser penalizado pelo fato de a lei em vigor prevenir
o comportamento que a proposta de diretriz pretende obriga-lo.

Da tutela do sigilo substancial das inovagdes

€) A limitagao do sigilo das informagoes e a divulgagio das informagoes ins-

trumentais ao publico, propostas nas novas diretrizes, guarda conformidade

com o sistema legal brasileiro de agio do estado quanto as tecnologias?
Como exposto, a escolha da Constituicdo de 1988 por um sistema de dwre divulga-
¢do do conhecimento, sem pelas nem sigilos, tem por base o art. 218 § 1°, que deter-
mina que os frutos da acio estatal prioritdria tera

em vista o bem pablico ¢ o progresso das ciencias.

Mas a escolha constitucional se volta a campo especifico, qual seja, @ pesquisa cien-
tfica bdstea.

Nio s6 o disposto no art. 218 § 2°, mas sua manifestagio mais flagrante na lei
ordinaria, que ¢ o art 12 da Lei de Inovagdo, apontam para um outro regime de
escolha quanto 2s tecnologias. Tl regime serd a dedicagdo ao setor produtive nacional
¢ regional. Ndo mais a0 bem publico geral, ¢ ao progresso das ciéncias como um
todo — a dedicaciio a humanidade — mas a escolha pelo desenvolvimento nacio-
nal, 4 luz do art. 3° da mesma Constituicio®.

I tal regime serd, em principio, o da apropriagdo das tecnologias.

# Vide especificamente BARBOSA, Denis Borges . Dircito ao Desenvolvimento, Inovagio ¢ a Apropriagio das

Teenologias. Revista Juridica {(Brasilia), V. 8, P 01-87, 2007, encontrado em
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/revista/rev 83 /artigos/Denis rev83.him.
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Como acima expusemos, a acao da ANP, que porventura contraditar essa diretriz
basica, de apropriagio dos frutos do conhecimento tecnoldgico resultante da
a¢do estatal, de forma que tal acdo se volte ao sisterma produtivo nacional serd contra-
ria a direito:
(a) Por contrapot-se A escolha constitucional de destinacio primordial da acdo
estatal quanto as tecnologias;
(b) Por contrapot-se ao papel do estado, segundo o desenho da Constituicdo,
quanto ao tratamento dos conhecimentos que resultem em potencial com-
petitivo no mercado.

o entendimento dos doutos.

—’_/ﬁ‘“u\

Denis Botges Bafbose

OAB/R]J 23.865

70



