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Apresentacao

Prezados candidatos a Presidéncia da Republica do Brasil:

este momento, em que milhares de brasilei-
ros ainda decidem quem conduziri os rumos
da nagio pelos proximos quatro anos, é mais
do que oportuno se discutir as politicas de fomento 2
Inovagio, chave do crescimento econdmico e do desen-
volvimento de qualquer pais. A Associagio Brasileira
da Propriedade Intelectual - ABPI, entidade sem fins
lucrativos, voltada para o estudo e difusio da Propriedade
Intelectual, apresenta estas Propostas com objetivo de

contribuir para o fortalecimento da Inovagio no Brasil.

Desde que foi criada, hd 55 anos, a ABPI cultiva um
ambiente de reflexdo e debate nas questdes da Proprie-
dade Intelectual, no sentido de impulsionar o Brasil
no campo da pesquisa e inovagio e, assim, enfrentar as
demandas do crescimento econdémico, da competitivi-
dade e da atragio de investimentos. Para tanto, a asso-
ciagio produz estudos e resolugdes, realiza semindrios,
mesas-redondas e palestras que buscam o melhor debate
para o aprimoramento do sistema brasileiro da Proprie-

dade Intelectual.

O Congresso Internacional da Propriedade Inte-
lectual da ABPI, realizado anualmente, é férum de alto
nivel para o debate sobre o desenvolvimento brasileiro.
Em sua tltima edigdo, o XXXVIII Congresso da ABPI,
realizado em agosto deste ano, na cidade de Sio Paulo,

reuniu, ao longo de quatro dias, renomados especialis-

tas nacionais e estrangeiros, homens de negdcio, juizes,
parlamentares e autoridades de governo para debater
A Relevincia da Propriedade Intelectual em um
Mercado cada vez mais Inovador. As conclusdes do
Congresso da ABPI, sob as perspectivas das Patentes,
Direito Autoral, Transferéncia de Tecnologia, Biotec-
nologia, Cultivares, Internet, entre outros vieses da Pro-
priedade Intelectual, constituem valioso cabedal para a

defini¢io de politicas de fomento 2 Inovagio.

As propostas aqui relacionadas sio resultado dos
estudos e reflexdes das Comissdes de Estudo da ABPI,
bem como dos membros de sua diretoria e Conselho, e
refletem a experiéncia e o senso de observagio de espe-
cialistas multidisciplinares no campo da Propriedade
Intelectual. Estes, no trato didrio do tema, analisam os
avangos tecnoldgicos, mercadoldgicos, cientificos, artis-
ticos e literarios no Brasil e no mundo e, com base nessa

ampla e sistémica visdo, propdem aprimoramentos.

Por ocasido das elei¢des que elegerdo o futuro Presi-
dente da Republica, sempre com o objetivo de contri-
buir para o fortalecimento da Inovagio no Brasil, a ABPI
espera que as recomendacdes elencadas neste compéndio
sirvam de norte para balizar politicas publicas e iniciati-
vas privadas capazes de alcar o Pais a lugar de destaque

entre as economias mais desenvolvidas do planetae

Luiz Edgard Montaury Pimenta

Presidente da ABPI — Associagio
Brasileira da Propriedade Intelectual
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Inovacao e Desenvolvimento no Brasil

Propriedade Intelectual incentiva a produgio inovadora, por meio da atribuigio de
direitos especificos e temporirios aos criadores. O resultado da Inovagio, intangivel

por esséncia, encontra na Propriedade Intelectual sua fonte de protegio e propulsio.

Para assegurar e valorizar a criatividade e a inovagio genuinamente brasileiras e impul-
sionar iniciativas e investimentos nas atividades socioecondmicas intensas em criativi-
dade, pesquisa, desenvolvimento e progresso tecnoldgico, é essencial consolidar o marco
regulatério da Propriedade Intelectual. De fato, o quadro normativo da Propriedade Inte-
lectual precisa acompanhar o amadurecimento da capacidade produtiva do Pais e rejeitar
propostas legislativas que tenham como consequéncia o retrocesso e a desindustria-

lizagdo do parque inovador brasileiro.

Igualmente, o marco brasileiro de incentivo 4 Inovagio merece aprimoramento.
Trata-se de aperfei¢oar a Lei da Inovagio e eliminar obsticulos que, por meio de regra-
mentos fiscais ultrapassados, restringem o acesso brasileiro as tecnologias mais relevantes e

inibem a competitividade das companhias nacionais.

Sob a mesma perspectiva, das garantias aos criadores, a proposta de alteragdo da Lei
de Direitos Autorais, ora no Executivo, devera validar a protecio, desenvolvimento
e fortalecimento dos direitos intelectuais dos setores audiovisual, editorial, fono-
grafico e cultural. Sio segmentos que premiam e valorizam sobremaneira a criativi-
dade brasileira e merecem adequagio legislativa compativel com a realidade das economias
do conhecimento e digital. Especificamente, a proposta legislativa deverd reconhecer a
relevancia do regime autoral na criagio e acesso aos bens culturais, corolirios dos

Direitos Humanos.

E imprescindivel, ainda, atualizar o marco regulatério relativo as atividades de
Pesquisa e Desenvolvimento no campo da biodiversidade. Ressalte-se que nio hi,
neste particular, mecanismos dinimicos e transparentes de acesso aos recursos genéti—
cos e aos conhecimentos tradicionais associados que garantam consistente e efetivo com-
partilhamento de beneficios. A atualizagio regulatéria permitird o desenvolvimento
e a protegido de invengdes relativas 3 biodiversidade, com inequivoco beneficio

econdémico.

Ainda em beneficio da competitividade da economia frente aos desafios impostos pela

internacionalizagio, o parque criativo e inovador brasileiro exige livre exercicio de direi-
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tos da Propriedade Intelectual para o emprego, utilizagio e registro de marcas e outros

sinais distintivos, tradicionais ou nio, na identificagio de produtos e servigos.

Insta acentuar que obstdculos normativos 2 utilizagio de marcas incentivam pra-
ticas ilegais e a violagdo 3 ordem legislativa nacional, afetando negativamente os
avangos no combate 2 contrafagio de direitos, pirataria e concorréncia desleal,
especialmente as agdes e esforgos do Conselho Nacional de Combate 2 Pirataria do Minis-

tério da Justica.

Destaque-se ainda a importincia econémica e estratégica da constante prote¢io dos

segredos de inddstria e comércio.

E fundamental, ainda, afirmar a autonomia administrativa e financeira do Insti-
tuto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, assegurando a ampliagio e capaci-
tagdo constante do seu quadro de servidores. Com esta medida, serd possivel dinamizar
substancialmente as atividades do 6rgio, reduzindo drasticamente os prazos para ava-

liagio de pedidos de concessdo de direitos.

Fundamentalmente, detém o INPI autoridade exclusiva para anilise e concessio de
direitos industriais, atribui¢io que exige competéncia eminentemente técnica e norma-

tiva, dissociada de concepgdes subjetivas e discriminatérias s atividades inventivas.

A ABPI renova seus votos de estima e consideragio e coloca-se a disposi¢io para con-
tribuir com o desenvolvimento do Brasil com a convicgio de que, para alcangar este obje-
tivo, o Pais precisa de um marco normativo consistente para a Propriedade Intelectual,
de forma a propiciar um ambiente econdmico e social dindmico, atrativo, integrado e

gerador de oportunidades a todos os brasileiros.

ABPI: 55 ANOS EM DEFESA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A ABPI, que completa 55 anos de atividades, é fonte maior de referéncia em estudos
para o aperfeicoamento da Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos, notada-
mente Marcas, Patentes, Direitos Autorais, Transferéncia de Tecnologia, Direito da Con-
corréncia e outros ramos afins. A ABPI congrega empresas titulares de marcas, patentes,

detentores de direitos autorais e especialistas nas matérias aqui abordadas.

Para manter atualizado o seu amplo repertério de conhecimento e contribuicio
institucional nessas 4reas, 2 ABPI mantém, em cariter permanente, Diretoria e Conse-
lho, Comité Empresarial e 14 Comissdes de Estudo, instincias que se dedicam a debater
e propor medidas visando o aperfeicoamento do sistema da Propriedade Intelectual.
A entidade também promove e apoia conferéncias, congressos, semindrios, simpdsios e

certames, editando inclusive prestigiada publicagio cientifica sobre estas matérias.



Introducéo

Além do seu congresso anual, um dos mais importantes eventos do género na América
Latina, a ABPI participa regularmente de eventos internacionais da Propriedade Intelec-

tual promovidos por 6rgios governamentais e privados.

Com sede no Rio de Janeiro, filial na capital paulista e representa¢des seccionais, no
Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parani, Sio Paulo, Pernambuco e
Bahia, a ABPI tem disseminado incansavelmente a cultura da Inovagio pelo Pais junto s

empresas e entidades empresariais.

A ABPI vem contribuindo nos debates legislativos e com o Executivo em relagio aos
temas que permeiam a Inovagio em todas as suas frentes, seja por meio de Resolugdes,
como a referente as embalagens genéricas, seja participando em Consultas Puiblicas, como
foi o caso do anteprojeto da Lei de Direitos Autorais, e, ainda, veiculando estudos na

Revista da ABPI, que ¢ fonte de consulta de notéveis especialistas.

Os trabalhos desenvolvidos pelas Comissdes de Estudo da ABPI sio alinhados com
o seu Comité Empresarial, que conta com cerca de 80 empresas. Nesse sentido, a ABPI
estd plenamente identificada com a agenda de Propriedade Intelectual da Confederagio
Nacional da Industria - CNI, que busca “ampliar a efetividade dos instrumentos de apoio a
Inovagio nas empresas e o envolvimento dos empresarios para a importincia da Inovagio

na gestdo estratégica de suas organizagdes”.

No campo institucional, a ABPI vem construindo didlogo constante com as auto-
ridades do Judicidrio, do Legislativo e do Executivo. Na drea judicial, balizada pela sua
expertise na matéria, atua como amicus curiae em diversas agdes que afetam o sistema da

Propriedade Intelectual.

Com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a entidade tem mantido
uma relagdo de s6lida cooperagdo. As sugestdes da associagio para a modernizagio e oti-
mizag¢io da autarquia sempre procuram solugdes conjuntas, como por exemplo, nos casos

das a¢des judiciais referentes A patente mailbox e para a redugio do backlog de patentes.

Da mesma forma, a ABPI dialoga com o Itamaraty, oferecendo sua cooperagao a este
e a outros importantes drgios do Executivo. A associagio tem participado ativamente do
Conselho Nacional de Combate a Pirataria - CNCP, do Ministério da Justica, onde ocupa

assento, com direito a voto.

No terreno jurisdicional, a ABPI é uma entidade que zela pelo cumprimento da atual
legislagio de Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996), um dos fatores que colocou o
Brasil no mapa dos paises em desenvolvimento e trouxe garantias reais para o estimulo a
Inovagio. Embora possa e deva ser aprimorada em diversos aspectos de contetido e aplica-
¢30, é obrigatério reconhecer que esta legislagio é moderna e abrangente, mantém abertos
canais de encontro com os sistemas legais da Propriedade Intelectual dos paises em geral e

est4 alinhada com os tratados internacionaise

ab@
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Resumo Executivo das Propostas

Redugdo do tempo de concessio das
patentes e das marcas e fortalecimento do
Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial = INPI, por meio da efetiva autono-
mia administrativa e financeira da autarquia,
propulsionando modernizagio de estrutu-
ras, contratagio e capacitagio de pessoal e
redugio dos prazos para anilise e concessio

de direitos industriais (backlog);

Eliminagdo da obrigatoriedade de obten-
¢ao de anuéncia prévia da Agéncia Nacio-
nal de Vigilincia Sanitdria- ANVISA para
a concessio de patentes da drea farmacéu-
tica, uma vez que este dispositivo é respon-
sivel pela demora ainda maior de um sem-
nimero de pedidos de patentes, de setores

em que a Inovagio é fundamental.

Regulamentagio das atividades de Pes-
quisa e Desenvolvimento e patenteamento
de invengdes decorrentes da biodiversi-
dade e recursos genéticos, dado que alegis-
lagdo atual impde obsticulos desnecessdrios a
pesquisa nacional e é ineficaz para impedir os

casos de biopirataria.

Atualizagdo da legislagio de Cultivares,
de forma a ampliar a prote¢io para qualquer
género e espécie vegetal, do prazo de prote-
¢do e do escopo do direito do obtentor, coi-
bindo a comercializagio indevida de cultivar
protegido e regulando de forma mais precisa

as excegdes a esse direito.

5

Aperfeicoamento da Lei da Inovagio e da
Lei da Propriedade Industrial por meio da
regulamentagio para as atividades de Pes-
quisa e Desenvolvimento e patenteamento
de invengdes decorrentes da biodiversidade
e recursos genéticos; da facilitagio na obten-
¢do de crédito voltado a Inovagio, programas
de incentivo a Inovagio e patenteamento de
tecnologias “verdes” e viabilizagio do regis-

tro de marcas sensorialmente perceptiveis.

Revisio do tratamento fiscal das receitas e
pagamentos relacionados i certificagdo de

contratos de transferéncia de tecnologia.

Modernizagio e consolidagio das normas
relativas aos Direitos Autorais face 4 Eco-
nomia Digital e refor¢o no combate 2
pirataria, por meio do fortalecimento do
Conselho Nacional de Combate A Pirataria
do Ministério da Justica e do combate aos

crimes contra a Propriedade Intelectual;

Fortalecimento do sistema Judicidrio na-
cional para as questdes referentes aos
direitos da Propriedade Intelectual, por
meio do recrudescimento das medidas de
combate as violagdes desses direitos, tanto
na esfera civel como na penal, e da criagio
de um sistema Judicidrio nacional dedicado
e especializado ao tratamento das questdes da
Propriedade Intelectual, ampliando as atuais
varas e Camaras especializadas para outros

estados da Federagio.

13
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Rejei¢do das iniciativas que limitem o
direito 2 exposi¢do e livre utilizagio de
marcas nas embalagens dos produtos,
conforme exposi¢io de motivos constante da
Resolugio n°® 84/2014, da ABPI.

PROPOSTAS PARA A INOVACAO E A PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Reversio do cendrio de estagnagio e
desestimulo de depésitos de pedidos de
registros de desenho industrial, adotando
regras alinhadas com a prética global, trei-
nando e aumentando o quadro de examina-
dores do INPI na matéria e firmando parce-

rias com 0s outros paises.
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Reducédo do tempo de

concessao de patentes e marcas

e fortalecimento do INPI

Proposta: Prover o INPI de infraestrutura necessaria e numero de
examinadores suficientes para atender a demanda.

Apesar de seus beneficios para o inventor e para toda a sociedade, ainda hd um relativo
desconhecimento do sistema de patentes em si e de sua utilizagio proveitosa para a indus-
tria nacional. J4 as empresas estrangeiras, em geral, tém um conhecimento maior de como

usar e aproveitar adequadamente esse sistema.

A ABPI tem trabalhado intensamente para disseminar informagdes junto a empresas,
parlamentares, no meio académico, de pesquisa e no Judicidrio, esclarecendo, entre outros,
que o sistema de patentes nio somente impede terceiros de usarem indevidamente uma
invengio, mas também significa importante ferramenta para as oportunidades de investi-

mento e financiamento da Inovagio.

A legislagio brasileira da Propriedade Intelectual tem mecanismos eficientes para equi-
librar a recompensa as empresas e entidades inovadoras com o interesse social, uma vez
que a patente outorga um direito temporario, limitado em alcance e geograficamente ao

escopo da criagio técnica especifica.

A simples divulgacio do invento, por meio da publicagio do respectivo pedido de
patente, ja estabelece um novo patamar a partir do qual novas tecnologias poderio ser
desenvolvidas, o que ja implica em enorme beneficio social. O passo seguinte, a sua dis-
ponibilizagio no mercado, beneficia diretamente o consumidor, como pode ser consta-
tado, entre outras, nas dreas farmacéutica, do agronegdcio e da defesa nacional. Deve-se
ao sistema de patentes, por exemplo, o langamento de medicamentos de ponta para

tratar doengas até bem pouco tempo consideradas incuriveis.

17
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PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO: DESAFIOS PARA O BRASIL

A dltima etapa € a fabricagio local, que propicia em maior grau a absor¢io de novas
tecnologias e a geracio de empregos, incrementando a atividade econdmica como

um todo.

Backlog

Os esfor¢os em disseminar e aprimorar o sistema de Propriedade Intelectual no Brasil
esbarram nas dificuldades enfrentadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial -

INPI para a concessido de patentes, especialmente se comparada aos padrdes internacionais.
No Brasil, o tempo médio de espera pela concessio da patente é de oito anos.

Dependendo da drea em que o direito de patente é requerido, a demora pode ser ainda
maior. Em 2017, segundo o INPI, os registros que mais esperaram pela concessio foram
os de telecomunicagdes (13,69 anos), farmacos (13,63), computagio e eletronica (12,20) e

tecnologia em embalagens (12,06).

Nio é a toa que, com a demora na concessio de uma patente, o Brasil ostente, segundo
relatério da Organizagio Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, vinculada 3 Orga-
nizagio das Nagdes Unidas - ONU, uma desconfortével 19 posi¢io no ranking mundial
de patentes, desempenho que o deixa distante dos Estados Unidos, o primeiro do ranking,
com 2,2 milhdes de patentes, bem longe do segundo, o Japio, com 1,6 milhdes de paten-
tes, e ainda muito atrds da China (875 mil), Coreia do Sul (738 mil), Alemanha (549 mil),
Franca (490 mil) e Reino Unido (459 mil).

Uma causa central dessa longa espera deve-se ao backlog, ou seja, a quantidade de
pedidos em espera para anilise. Em janeiro de 2018, de acordo com dados do INPI, o

backlog de patentes estava em 225.115 pedidos e o de marcas 358.776.

Segundo a Organizagio Mundial de Propriedade Intelectual (Wipo, da sigla em inglés),
dos 22 mil pedidos de patente processados no Brasil em 2016, cerca de 15 mil, ou seja,
68% do total- foram retirados ou abandonados pelo solicitante. Nos Estados Unidos, s6
15% dos 932 mil pedidos foram abandonados no mesmo periodo. No Japio, tido como

exemplo de concessio de patentes, o indice nio chegou a 2%.

O problema do backlog esta diretamente associado ao limitado nimero de examinado-
res e as deficiéncias estruturais do INPI. Em 2016, apesar do aumento de produtividade
de 60% em relagio ao ano anterior, alcancado com o empenho dos examinadores do
Instituto, o niimero de decisdes em pedidos de patentes ficou em 25.481, enquanto foram
depositadas 31.020 novas solicitagdes de patentes. Ou seja, a produtividade do INPI tem

aumentado, mas o reduzido nimero de examinadores nio d4 conta da demanda.
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O Instituto possui 357 examinadores e cada um deles analisa, em média, 55 pedidos de
patentes por ano. Nos Estados Unidos, sio 7 mil examinadores que avaliam 38 pedidos por
ano; enquanto todos os escritdrios da Unido Europeia possuem juntos 4 mil examinadores

e cada um avalia 27 pedidos ao ano.

A ampliag¢do do quadro de servidores do INPI, portanto, é condi¢io indispensi-

vel para redugdo do tempo de tramitagdo dos pedidos de patentes.

E fundamental que o exame técnico de um pedido de patente seja criterioso, suportado
por uma busca de anterioridades bem feita, e que resulte em uma patente forte que pro-
picie seguranga a seu detentor. Mas uma avaliagio excessivamente restritiva por parte do
INPI dos parimetros de atividade inventiva, suficiéncia descritiva e outros, o que nio raro
acontece, resulta que inven¢des importantes, patenteadas em outros paises, tém comu-

mente seus pedidos de patente rejeitados no Brasil.

Sio notdrias as dificuldades em se agendar reunides com os examinadores no INPI,
geralmente solicitadas para esclarecimentos na fase de exame de primeira instincia e/ou

com o Colegiado de Recurso nos exames de segunda instincia.

Nio se pode esperar, contudo, que com poucos examinadores, a autarquia possa dar
conta de todas as demandas de entrevistas solicitadas. Atualmente, estes pedidos nio estio
sendo aceitos pelo INPI, prejudicando a qualidade do exame técnico e a imagem do

proprio 6rgio no atendimento de seus usurios.

A emissio de um primeiro parecer técnico de mérito para pedidos de patente
tem levado em média de sete a dez anos a contar da data de depésito. Esta lentidio
prejudica a imagem do Brasil e deixa de ser um incentivo para que depositantes nacionais
e estrangeiros venham fazer seus investimentos no Pais. Tal cendrio acarreta inseguranca

aos depositantes.

Segue que o atraso na concessio de patentes nio impacta somente na protegio das
invengdes pelos agentes inovadores, mas também dificulta a avaliagio da matéria pro-
tegida por patentes de terceiros que possam impedir a produgio e a comercializagio de

determinada tecnologia.

O INPI esta trabalhando muito para reduzir o seu backlog, mas é imprescindivel
prover o 6rgio de mais recursos para que seus esforcos gerem resultados urgentes.
Somente com a adog¢io dessas medidas o Brasil atenderd as demandas de crescimento,
competitividade e investimento que algardo o Pais a um patamar s6lido e sustentivel

de desenvolvimento.

Acelerar a contratagio de novos examinadores, bem como prever um programa ace-
lerado de treinamento destes profissionais é medida de extrema urgéncia. Estd prevista

pelo INPI a contratagio de cerca de 150 examinadores até o final de 2018, mas nio serd
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suficiente para resolver em curto prazo o backlog. Assim, por alguns anos, o problema per-
sistird, e podendo ser agravado em virtude do previsto aumento exponencial dos depésitos

de pedidos de patente, mesmo com o Pais crescendo a taxas medianas.

Arquivamento de pedidos

A ABPI se opde frontalmente ao artigo 13, da Resolugio 113/2013 do INPI, que
estabelece que pedidos de patentes inadimplentes em mais de uma retribui¢io anual
serdo arquivados ou extintos definitivamente. Tal medida contraria claramente a Lei
da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996), cujos artigos 86 e 87 preveem que, dada
a falta de pagamento de anuidade, o INPI ird publicar o arquivamento do pedido de
patente ou sua extingdo, cabendo restauragio dentro do prazo de trés meses contados desta

notificagio.

Ocorre que muitos depositantes, em virtude da lentidio na tramitagio dos casos de
patente, adotaram a postura de aguardar a publicagio da notificagio de arquivamento
(cabendo restauragio) para, no futuro, efetuar o pagamento das anuidades vencidas.
Tal artigo prejudica os depositantes/titulares e os Agentes da Propriedade Industrial
que responderam a consultas e forneceram orientagdes conforme as disposi¢des da Lei
n° 9.279/1996 aos seus clientes. Estes agora se veem na dificil situagdo de esclarecer o novo
posicionamento do INPI, sendo obrigados até mesmo a propor ingresso de a¢des judiciais

contestando a legalidade do referido artigo.

Em linha com este entendimento, a ABAPI ajuizou agio civil ptiblica perante a Justica
Federal do Rio de Janeiro visando a revogagio do art. 13 da Resolugio 13/2013 (processo
n° 0008879-36.2014.4.02.5101).

O MM. Juizo da 25* VFR], além de deferir a antecipagio de tutela requerida para
determinar a suspensdo dos efeitos do referido artigo, julgou procedente o pedido auto-
ral, determinando a invalidagio do art. 13 da Resolugio 13/2013, bem como declarando
sem efeito todos os arquivamentos de pedidos e extingdes de patente fundamentados nesse
artigo. Deve, assim, a Autarquia notificar os depositantes ou titulares do arquivamento ou
da extingio da patente, para que os mesmos possam requerer, caso tenham interesse, a res-
tauragio de suas patentes ou pedidos de patentes, no prazo e na forma prevista no artigo
87 da LPIL

Inconformado com essa sentenga, o INPI interpos apelagio que foi desprovida, por
unanimidade, pela 1* Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2* Regifo.
Atualmente aguarda-se julgamento pelo ST] do Recurso Especial interposto pelo INPI

contra o v. acérdio do e. TRF-2.
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Prazo de validade da patente

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei n® 9.279/1996), a partir da data de
depdsito no INPI, a patente de invengio tem prazo de validade de 20 anos e a de modelo
de utilidade, 15 anos. Essa tiltima se refere a um objeto, ou parte dele, com nova forma que

resulte em melhoria funcional ou de sua fabricacio.

A mesma legislagio assegura que, mesmo com a demora do exame e deferimento, o
que nao é raro, o prazo de vigéncia nao seja inferior a dez anos para a patente de inven-
¢d0 e — a contar da data de concessio — a sete anos para a patente de modelo de utilidade.
O problema é que esta longa espera desestimula os investimentos, uma vez que, nestes

casos, quando a patente é concedida, a inovagio por ela coberta ji se encontra obsoleta.

Nos casos em que o INPI demora mais de dez anos para examinar e deferir um pedido
de patente, o artigo 40 da Lei prevé um prazo adicional de dez anos. Note-se que nio se
trata de uma extensio que possa ser “requerida” pelo depositante que, na verdade, nio tem
controle sobre o tempo que o 6rgio leva para examinar o caso. O dispositivo previsto no
artigo 40 consiste em uma garantia de que o depositante nio seja penalizado com a
concessdo de uma patente com prazo de validade praticamente expirado, sendo que

as tentativas para extingui-la devem ser fortemente repelidase
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Eliminacgao da obrigatoriedade de anuéncia
prévia pela ANVISA para a concessao

de patentes de invencgao relativas a processos
e produtos farmacéuticos

Proposta: Alterar o0 art. 229-c e eliminar a resolucao 168/2017
da ANVISA.

Outra singularidade do sistema brasileiro de patentes é a obrigatoriedade de uma anu-
éncia prévia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitdria - ANVISA para a concessio de

patentes farmacéuticas, como previsto no art. 229-c da Lei da Propriedade Industrial.

A anuéncia prévia é mais um degrau burocritico na cadeia processual da patente, mul-
tiplicando o ji demorado tempo de exame e incongruéncia de parimetros. Este gargalo
setorial foi responsavel pela paralisagdo, ao longo de anos, de um sem- niimero de pro-
cessos na ANVISA, prejudicando setores em que a P&D e a constante inovagio sio fun-
damentais para enfrentar os desafios de satide e alimentagio da populagio diante de novas

doengas, pragas e bactérias mais resistentes.

Um parecer da AGU considerou que a ANVISA nio tem competéncia para fazer
andlise de mérito desses pedidos de patente. Logo, as decisdes de nio anuéncia e anuéncia
publicadas pela Agéncia encaminhadas ao INPI resultam em uma “paralisacio” da trami-

tagio dos pedidos de patente, uma vez que o INPI nio poderia desconsiderar a legislagio.

Atualmente, a Portaria Conjunta 01/2017 entre INPI e ANVISA define que a ANVISA
se aterd a analisar a prévia anuéncia dos pedidos de patente com base apenas em questdes
de satide publica. No entanto, caso a ANVISA julgue que um pedido de patente é refe-
rente a um medicamento considerado estratégico para o Sistema Unico de Satide (SUS),
ela poderd analisar os critérios de patenteabilidade do referido pedido de patente, que, por

sua vez, serdo considerados pelo INPI no teor de subsidios ao exame.
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Entretanto, apesar de concepg¢io baseada em satde publica, trata-se, a nosso ver, de
uma instancia adicional de exame que acarreta uma demora maior no trimite de pedidos

de patentes.

Dada, entio, a falta de competéncia da Agéncia para analisar pedidos de patente para
produtos e processos farmacéuticos, a ABPI propoe alterar o art. 229-c e eliminar a reso-
lugio 168/2017 da ANVISAe



abpi)

Regulamentacao das atividades

de P&D e patenteamento de invengoes

decorrentes da biodiversidade
e recursos genéticos

Proposta: Eliminacao das proibicoes de patenteamento de
materias biologicas isoladas na natureza,plantas e
celulas de plantas, contidas nos artigos 10 e 18
da Lei da Propriedade Industrial.

Patentedveis na grande maioria dos paises, as invengdes resultantes da biodiversidade
da flora e fauna tém o espirito da Inovagio e devem ser protegidas. Trata-se de um setor

fundamental para o Brasil que, com o patenteamento, se desenvolverd muito mais.

No entanto, a legislagio atual que trata da biodiversidade impde obsticulos des-

necessirios 2 pesquisa nacional e é ineficaz para impedir os casos de biopirataria.

Para proteger invengdes resultantes da biodiversidade da flora e da fauna, a legislagio
exige que tais invengdes atendam aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade
inventiva e aplicagio industrial), estejam de acordo com as categorias previstas nas Dire-
trizes de Exame em vigor e haja reparti¢do justa e equitativa de beneficios. Ao introduzir
tais restri¢des, o legislador claramente teve a preocupagio excessiva de proteger a pesquisa

nacional o que, todavia, acabou por nio favorecé-la.

O INPI tem optado por uma interpretagio por demais restritiva da atual legislacio,
sobrando muito pouco o que é passivel de ser patentedvel, o que resulta em baixo estimulo

a Pesquisa e 2 Inovagio na biodiversidade brasileira.

Desde 2005, um Projeto de Lei (PL 4.961/2005), que permite o patenteamento de pro-
dutos obtidos a partir de material biolégico, encontra-se na Camara dos Deputados, sendo

de contetido fortemente promissor para incentivar a inovagio nessa importante area.
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Ademais, no contexto da pesquisa que envolva a biodiversidade brasileira, é preciso
considerar a Lei 13.123/2015, que regula 0 acesso a0s recursos genéticos e conhecimento
tradicional associado, condicionando ao cadastramento ou autorizagio a concessio pelo
6rgio competente (seja o INPI seja 0 SNPC) de direito de propriedade intelectual sobre
produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patriménio

genético ou a conhecimento tradicional associado e



abpi)

Atualizagdo da
legislagao de Cultivares

Proposta: Revisao da Lei 9.456/97 (Lei de Cultivares - LPC) de
forma a aproximar-se da Ata de 1991 da Uniao para
Protecao de Obtengoes Vegetais (UPOV), adotada
DOr Varios paises.

A Lei n° 9.456/97 (Lei de Cultivares — LPC) é o mais importante instrumento para:

* Atrair investimentos puiblico e privado, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros,

em melhoramento genético de plantas no Brasil;

Adicionar valor ao resultado de pesquisa objetivando a obtengio de novas varieda-

des vegetais;
Avangar programas de melhoramento genético de plantas no pais;

*  Encorajar a entrada de tecnologia estrangeira no Brasil, especialmente em dreas do
melhoramento que nio sio realizadas no pais ou que ainda estdo em fases iniciais

de pesquisa.

Revisao da Lei

No entanto, é notério que o Brasil necessita de uma modernizagio da LPC que con-
temple dispositivos legais de fortalecimento da Propriedade Intelectual para cultivares,
gerando, assim, um ambiente favordvel 2 inovagio na agricultura e, com isso, atrair inves-

timentos nacionais e estrangeiros para o setor.
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A LPC deve ser revista, de forma a aproximar-se da Ata de 1991, da Unido para
Protegio de Obtengdes Vegetais (UPOV), adotada por virios paises. Entre as alteragdes,
estd a ampliagio, para qualquer género e espécie vegetal, do prazo de protegio e do escopo
do direito do obtentor, coibindo a comercializagio indevida de cultivar protegido e regu-

lando de forma mais precisa as excegdes a esse direito. Mais especificamente:

*  Alteragdo no paragrafo 2° do Artigo 4° da Lei 9.456/97, permitindo a extensio da
possibilidade de prote¢io por meio do Certificado de Protegio de Cultivares a todas
as espécies vegetais, independente da prévia publicagio dos descritores pelo Sistema
Nacional de Prote¢io de Cultivares (SNPC).

*  Alteragio do Artigo 11 da Lei, de forma a ampliar a duragio da protegio confe-
rida pelo Certificado de Protegio de Cultivar, atualmente de 18 anos para videiras,
arvores frutiferas, arvores florestais e 4rvores ornamentais e 15 anos para as demais,

para 25 e 20 anos, respectivamente.

* Alteragio do Artigo 9° da Lei, de modo que a prote¢io conferida pelo Certificado
de Prote¢io de Cultivar recaia nio somente sobre o material de reprodugio ou
de multiplicagio vegetativa como determinado pela atual legislagio, mas também
sobre o produto comercial da colheita, inclusive as plantas inteiras e suas partes. E,
na impossibilidade de exercer-se o direito, ainda seja estendida a protegio a qual-
quer produto feito diretamente do material obtido da colheita. Esta alteragio dimi-
nuiria a vulnerabilidade da protecio sobre as espécies de propagacio vegetativa, que

atualmente nio é adequada.

*  Em relagio ao Art. 10, é necessirio precisar as exce¢des aos direitos do obtentor,
especialmente quanto as possibilidades de uso proprio e reserva de sementes, nas

linhas do sugerido abaixo:
“Nao fere o direito de protegio sobre a cultivar protegida:

I - aquele que usa o produto obtido do seu plantio como alimento para consumo proprio;

11 - aquele que utiliza a cultivar como fonte de variagio no melhoramento genético ou na pes-
quisa cientifica; ou

III - o integrante de povos ou comunidades tradicionais que pratica atividades produtivas agro-
pecudrias, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor que:

a) reserva e planta material de propagagio para uso prdprio e comercializa, desde que ndo seja
para fins de propagagdo, a produgdo excedente dai oriunda; ou

b) efetua propagacio, exclusivamente para troca ou doagdo a outro integrante de povos ou
comunidades tradicionais, agricultor familiar ou pequeno agricultor que também preencha os
requisitos do § 1° deste artigo, no dmbito de programa conduzido ou autorizado por drgdo do

poder pﬁblico.
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§ 1° Para fins do disposto no inciso III do caput, o integrante de povos ou comunidades
tradicionais, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor deve atender, simultaneamente, aos

seguinies requisifos:

I - explorar parcela de terra na condicao de proprietdrio, possuidor, usufrutudrio, arrendatdrio,

parceiro ou beneficidrio do Programa Nacional de Reforma Agrdria;
II - residir no imével a que se rcjfere o tnciso I ou em aglomemdo urbano ou rural proximo;

I - manter até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual a

ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecudria o exigir;

IV - nao dispor, a qualquer titulo, de drea superior a quatro mddulos fiscais, quantificados
sequndo a legislagio em vigor;

V' - obter receita bruta anual inferior ou equivalente ao limite estabelecido para a ndo obriga-
toriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural para efeitos de imposto de

renda; e

VI - obter, no minimo, setenta por cento da renda familiar da exploragio agropecudria e nao
agropecudria do imdvel previsto no inciso I, reduzindo-se essa propor¢do a, no minimo, trinta
por cento, caso a renda familiar anual seja igual ou inferior a doze saldrios minimos, excluidos

os beneficios sociais e os proventos previdencidrios decorrentes de atividades rurais.

§20. “Nao se aplica o inciso I do caput as cultivares de espécies ornamentais.”

* No que concerne ao Artigo n° 31, da mesma legislagio, propde-se retirar a pos-
sibilidade de o CADE decidir sobre o licenciamento compulsério de cultivares,
cujos requerimentos devem ser dirigidos e decididos pelo Ministério da Agricul-

tura, Pecuiria e Abastecimento.

*  Coibir a prética de pirataria com penas severas. O Artigo n° 37 da legislagio deve
tipificar claramente as condutas penalmente condendveis, estabelecendo ofs) tipo(s)
penal (is) quanto as violagdes aos direitos conferidos pelo Certificado de Protegio
de Cultivares, com referéncia clara e precisa dos preceitos primério (descri¢io da

conduta proibida) e secundirio (respectiva sangio penal)e
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abpi)

Aperfeicoamento da Lei da Inovagao
e da Lei da Propriedade Industrial

Propostas: Reducdo de entraves a internacionalizacdo das empresas

brasileiras, mediante isencao de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, Contribuicao de Intervencao

no Dominio Economico - CIDE-Royalties e Imposto

sobre Operacoes Financeiras - IOF, sobre remessas

para o exterior relativas ao pagamento de servicos
relacionados a obtencao e manutencao de marcas,
patentes e outros direitos da Propriedade Industrial

no exterior de pessoas fisicas e juridicas brasileiras;

Permitir, na Lei do Bem, que as empresas deduzam as
despesas de P&D em periodos futuros, nao
necessariamente no exercicio fiscal em que ocorreram;

Criar Mecanismo Fiscal que possibilite ao Brasil ser um
“hub” de pretacao de servicos de Propriedade Intelectual.

No entendimento da Receita Federal ha incidéncia do IRRF e CIDE-Royalties sobre
remessas para o exterior relativas a0 pagamento de servigos relacionados a obtengio e manuten-
¢do de patentes no exterior de pessoas fisicas e juridicas brasileiras. Tal entendimento aumenta
significativamente o custo para inventores, universidades, instituigdes de P&D e empresas bra-
sileiras obterem patentes e outros direitos da Propriedade Industrial fora do Brasil, com conse-
quéncia desastrosa para a economia nacional. Sem prote¢io no exterior, a tecnologia fica em
dominio publico, inclusive para empresas estrangeiras, diminuindo a competitividade para a

exportagio, venda ou licenciamento de produtos e tecnologias brasileiras.
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Até o final da década de 1990, eram isentam de impostos no Brasil as remessas ao exterior
para pagamentos de despesas com a obten¢do e manutengio de marcas, patentes e outros direi-
tos da Propriedade Industrial. Entre os anos 2000 e 2001, no entanto, passou a incidir sobre
esta retranca tanto o Imposto de Renda de Fonte - IRF (2 aliquota efetiva de 17,65%) quanto
a Contribuigio de Intervengio no Dominio Econémico - CIDE (2 aliquota de 10%), encare-
cendo em cerca de 28% os dispéndios das empresas brasileiras no registro de marcas e dep6sitos

de patentes no exterior.

A receita fiscal obtida através de tais incidéncias é irrisoria e, além disso constituiu-se em
um entrave 3 internacionalizagio do empresdrio brasileiro. A Lei do Bem (Lei n° 11.196/2005)
timidamente tentou reintroduzir a isengio do IRF (mantendo a CIDE e o IOF), mas as con-
digdes burocréticas que ela impde sio tio grandes que, na pratica, pouquissimas empresas con-

seguem usufruir do beneficio.

Isengdo sobre remessas

A fim de estimular a insercio internacional das empresas brasileiras, a ABPI propde que
¢ p propoe q

seja aprovada a isengio de IRF, CIDE e IOF sobre as remessas ao exterior para pagamento de

despesas com “obtenc¢io e manutengio de direitos da Propriedade Intelectual no exterior”, e

que tal isen¢io nio esteja condicionada a quaisquer exigéncias burocriticas.

Com mecanismo fiscal adequado, o Brasil pode se tornar um hub latino-americano de
prestagdo de servicos em Propriedade Intelectual. Note-se que somos o Pais da América Latina
que possui 0 maior niimero de profissionais especializados no manejo dos sistemas de protegio
a Propriedade Intelectual, tendo milhares de Agentes da Propriedade Industrial cadastrados
no INPI (advogados, engenheiros, bidlogos, farmacéuticos etc.), que, com elevada competén-

cia, prestam servigos a empresas brasileiras e estrangeiras.

E comum haver empresas europeias, americanas e asidticas que gostariam de cen-
tralizar junto a um prestador de servicos brasileiro a administragio de seu portf6-
lio de patentes e marcas em todos os paises da América Latina e mesmo em outros con-
tinentes. Contudo, a incidéncia do IRF, CIDE e IOF nas remessas a0 exterior inviabiliza,
por completo, que esses profissionais atuem no processamento de patentes e marcas
no Chile, na Argentina (ou em qualquer outro pais) em favor de um cliente europeu.
Os custos com a preparagio e apresentacio dos requerimentos junto as respectivas reparti¢des
desses paises, que, forgosamente, seriam repassados ao cliente, e, ainda, o acréscimo da carga
fiscal de 28%, torna este servico pouco competitivo. Ressalte-se que os paises desenvolvi-
dos seguem a orientagio da Organizagio para Cooperagio e Desenvolvimento Econdmico

— OCDE e nio cobram tributos sobre as remessas a0 exterior.

A ABPI sugere, portanto, que a isengio de IRE CIDE e IOF sobre as remessas

ao exterior para a obten¢do e manutengio de direitos da Propriedade Intelectual no
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exterior seja introduzida para todas as remessas, independentemente da nacionalidade
do titular do direito. Esta medida atraird recursos para o Brasil, gerard empregos e possibili-
tard um recolhimento adicional de tributos em decorréncia do aumento de fatcuramento dos

profissionais brasileiros.

Agenda da Inovagao

A Lei da Inovagio (Lei n® 10.973/2004) e a Lei do Bem (Lei n® 11.196/2005), que com-
pletam mais de uma década de existéncia, tém sido instrumentos valiosos para o desen-
volvimento. Os novos instrumentos legais, especificamente a Lei 13.243/16 e o Decreto
9.283/18 contribuiram para a criagio de um ambiente efetivamente favoravel  Inovagio,
difundindo uma nova cultura com relagio a Propriedade Intelectual. A conscientizagio
dos empresirios, principalmente das pequenas e médias empresas, para o uso da ferramenta
da patente, tem sido valiosa para projetos conjuntos com as universidades e acesso aos

incentivos fiscais.

Mas, apesar dos reconhecidos beneficios, novos mecanismos de incentivo ao investi-
mento privado, bem como dispositivos de seguranga juridica, devem ser incorporados a
legislagio, de forma a impactarem diretamente a produtividade e a competitividade das

empresas.

A ABPI estd alinhada com a agenda “Mobilizagio Empresarial pela Inovagio”, da Con-
federagio Nacional da Industria - CNI, que contempla um elenco de prioridades para o
aprimoramento da politica de incentivo a Inovagio. Constam desta agenda, entre outros,
a ampliagdo dos incentivos de forma direta, que se justifica pelas enormes desvantagens das
empresas brasileiras em relagdo aos seus concorrentes internacionais e pelos fatores sisté-
micos que incidem negativamente sobre a competitividade no Brasil. Os principais pontos

da agenda de Inovagio da CNI, que a ABPI endossa, sio os que seguem:

1- Incentivos em Pesquisa

*  Alterar a legislagio de incentivos permitindo que os dispéndios com pesquisa
tecnoldgica e desenvolvimento de inovagio tecnoldgica possam ser abatidos efe-

tivamente em dobro, por meio da mudanca do artigo 19 da Lei do Bem.

2 - Incentivos para P&D menos Pro-Ciclicos
* Alterar a legislagio (§ 5° do art. 19 da Lei do Bem) para indicar que o valor
que exceder o lucro real e a base de cdlculo da CSLL poderd ser aproveitado
em periodos posteriores, observando, para tanto, o mesmo procedimento
relativo aos prejuizos acumulados em periodos anteriores (utilizagio limitada

a 30% do lucro auferido em cada exercicio).
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3 - Ampliar o universo de Empresas Incentivadas
* Estender o beneficio previsto na Lei do Bem para P&D s empresas que
operam também pelo regime de lucro presumido e as empresas que optam
pelo Simples Nacional, modificando a legislagio de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica - IRP] e da Lei do Simples, criando, com a contrapartida
da criagdo de obrigagio assessoria, para as empresas beneficiadas, uma forma

de escrituraras despesas em P&D.

4 - Contratacao de P&D externa
* Eliminar qualquer restri¢io para a contratagio de outras empresas para a rea-
lizagio de P&D externo, ainda que nio tributadas pelo lucro real, deixando
claro que o beneficio fiscal da Lei do Bem s6 podera ser utilizado pelo con-

tratante por meio de nova redagio do artigo 18 da Lei do Bem.

5 - Incentivo para P&D associado a Patentes
+ Tornar efetivo o adicional de 20% de incentivo concedido na Lei do Bem
para empresas cujos projetos de P&D resultem em patentes, substituindo a
concessio de uma patente por uma declaragio do INPI de admissibilidade
da patente, nos termos previstos no Tratado de Cooperagio sobre Patentes,
admitir que os gastos realizados possam ser corrigidos pela Selic e deixar claro
que a protegio do direito patentirio pode ser feita em qualquer pais e nio

apenas no Brasil.

6 - Incentivo para P&D relacionado a contratacao de Mestres e PHDs
+ Tornar efetivo o incentivo as atividades de P&D subtendido na subvengio
prevista na Lei do Bem para contratagio de mestres e doutores, transforman-
do-o num incentivo fiscal, por meio do direito a abatimento em dobro das
despesas com profissionais com estas qualificagdes dedicados exclusivamente
as atividades de desenvolvimento tecnoldgico na empresa, sem prejuizo do
que ja previa a legislagdo do Imposto de Renda, por um periodo de trés anos

contatos a partir da data de contratagio do pesquisador.

7 - Incentivos para Recursos Humanos qualificados
* Dar mais eficdcia aos incentivos previstos na Lei do Bem, admitindo-se, além
da contratagio externa, a possibilidade da transferéncia interna de pessoal
técnico, com qualificagio de mestres e doutores, comprovando-se com o
registro profissional a realiza¢io de atividade de pesquisa, superando as restri-
coes do incentivo apenas para o pessoal contratado, e permitir que o pesqui-
sador contratado possa atuar em outras dreas da empresa, eliminado a exigén-

cia de dedicagio exclusiva para P&D.
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8 - Incentivos para gastos em P&D com ndo residentes
*  Admitir que um determinado percentual (10%) das despesas de pesquisa e
desenvolvimento seja realizado com nio residentes, de forma a viabilizar a
aquisi¢io de bens ou servigos no exterior (insumos, consultorias especiali-
zadas, capacitagio de pessoal no exterior etc.) ou ainda possibilitar que as
empresas em processo de internacionalizagio sejam incentivadas a inovar,
com a ressalva de que este incentivo seja proporcional 4 capacitagio tecnold-

gica da empresa no Brasil.

9 - Subvengao economica para P&D em despesas de capital
*  Criar uma modalidade de contribuigio de capital para atividades de P&D do
setor privado, expressamente autorizada em lei especial, alterando a legislagio
federal em diversos aspectos (Lei n® 4.390/1964; Lei n® 12.309/2010, Lei n°
11.540/2007 e Lei n® 10.973/2004), de forma a possibilitar ajuda financeira a

despesas de capital associadas a projetos de P&D, como fazem muitos paises.

10 - FUNTEC (BNDES) para projetos de P&D de empresas, na forma de subvencao
e de contribuicao de capital

* Possibilitar que o Funtec (BNDES) apoie diretamente empresas, na forma de
subvengio econdmica ou contribuigio de capital, retirando as restri¢des hoje

existentes na operagio deste Fundoe
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Revisdo do tratamento fiscal das
receitas e pagamentos relacionados
a certificagao de contratos de
transferéncia de tecnologia

Propostas: Incluir novos itens na Portaria 436/58, nos termos da sua
alinea (f) e da Portaria MF n® 303/59, que estabelece a
forma necessaria para requerer a inclusao de outros
tipos de producao e atividade junto a Divisao do Imposto
de Renda do Ministério da Fazenda, visando basicamente
a inclusao de “biotecnologia” e “servicos'na lista da
Portaria 436/58;

Agilizar a analise do requerimento da ABPI para atualizacao
da Portaria 436, de 30 de dezembro de 1958, a fim de
Incluir biotecnologia e servicos entre as atividades listadas,
nos termos requeridos pela Portaria MF 303, de 25 de
novembro de 1959.

A Comissio de Estudo de Transferéncia de Tecnologia e Franquias da ABPI elaborou
minutas de Projeto de Lei e de Projeto de Decreto que tém por objetivo atualizar a legis-
lagio do Imposto de Renda relativa & dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados em
decorréncia de contratos de licenciamento de bens da Propriedade Industrial e de forneci-
mento ou licenciamento de tecnologia, know-how ou servigos de assisténcia técnica, bem
como corrigir distor¢des criadas nos processos de averbagio e/ou registro dos respectivos

contratos pelo INPL

A proposta se justifica, pois a legislagio do Imposto de Renda trata, atualmente, da
questio da dedutibilidade dos pagamentos de royalties pelo licenciamento de marcas,
patentes e desenhos industriais, e de remunerag¢io pelo fornecimento de tecnologia nio

patenteada ou know-how e pela prestagio de assisténcia técnica.
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Para equacionar as divergéncias, o PL propde alterar o artigo 9° daLein® 4.131, de
3 de setembro de 1962 (Lei de Capitais Estrangeiros), os artigos 52 € 71 da Lein° 4.506,
de 30 de novembro de 1964 (Lei de Imposto de Renda) e os artigos 62, 140 e 211 da
Lein® 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial), e revogar dispo-

si¢des ultrapassadas relativas ao Imposto de Renda.

Em agosto de 2012, a ABPI apresentou, ainda, um requerimento ao diretor da divisio
do Imposto de Renda do Ministério da Fazenda (anexo), para atualizagio da Portaria 436,
de 30 de dezembro de 1958, a im de incluir biotecnologia e servigos entre as atividades
listadas, nos termos requeridos pela Portaria MF 303, de 25 de novembro de 1959. Como
a Portaria 436/58 ¢ bastante antiga, encontra-se desatualizada em relagio as principais tec-

nologias atualmente disponiveis no mercado.

Em 13 de agosto de 2014, a ABPI reuniu-se com representantes da Coordenadoria
de Tributos sobre a Renda, Patrimdnio e Operagdes Financeiras — COTIR e da Divisio
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica e de Contribuigio Social sobre o Lucro —
DIRP], sendo informada que a COSIT concluiu um parecer final sobre o processo, que
ja teria, inclusive, sido encaminhado para o Centro de Estudos Tributirios e Aduaneiros
— CETAD.

Além disso, em 21 de maio de 2013, a ABPI apresentou um requerimento a0 BACEN
para inclusio de cédigo especifico que permita a remessa de pagamentos pela licenga de
uso de cultivares. Apesar de legalmente possiveis, esses pagamentos nio sio previstos pelas
naturezas cambiais estipuladas no RMCCI, gerando uma inviabilidade pritica nas remes-

sas ao exterior. Este requerimento permanece no aguardo de uma resposta [ ]



abpi)

Atualizacao e consolidagao

das normas de Direitos Autorais
face a Economia Digital e reforco
das agoes de combate a pirataria

Propostas: Retomar o debate sobre a atualizacao/modernizacao da
Lei de Direitos Autorais, de forma a adequa-la a realidade
da economia do conhecimento e da Internet;

Fortalecer o debate sobre a Reforma do Codigo Penal
nas propostas de emendas relativas a norma penal
em branco para violacao de direitos autorais, de
forma que: (i) as penas para o crime de reprodugao
sejam majoradas e para que o artigo 177 utilize

a mesma linguagem adotada na Lei de Direitos
Autorais; (i) seja criado um novo tipo penal para
punir a captura/gravagao de obras audiovisuais e/
ou de sua trilha sonora em salas de cinema; e (iii)
persecucao penal dos crimes de pirataria de obras
protegidas por direitos autorais e conexos se dé
mediante acao penal publica incondicionada e nao por
queixa crime, como prevé o PLS 236/2012 (art. 184);

Aumento das penas nos crimes contra a Propriedade
Intelectual, notadamente contra fabricantes,
distribuidores, importadores e exportadores de
produtos IlICItOS tornando a acao penal publica
condicionada a representagao

Qualificacao de membros do Poder Judiciario, do
Poder Executivo e do Ministerio Publico, atuantes
nas areas de protecao aos direitos autorais, alem
de campanhas publicas de sensibilizacao sobre 0s
danos a sociedade provocados pela pirataria;
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Desburocratizacao nas apreensoes alfandegarias de
produtos que violam a Propriedade Intelectual,
permitindo ao titular do direito, como terceiro
interessado, acesso ao procedimento administrativo,
em caso de comprovada infracao, alem de inverter o
onus quanto a titularidade do direito no ato da
apreensao alfandegaria;

Revisao legislativa que possibilite a destruicao de
produtos piratas apreendidos pelas autoridades
alfandegarias por processo simplificado, as expensas
do causador da infracao;

No ramo do Direito Autoral, a ABPI tem participado ativamente das discussdes que
vém sendo travadas no Pais, seja no ambito da legislagio do Marco Civil da Internet, seja
nos termos do anteprojeto da Lei de Direitos Autorais, que atualmente se encontra na
Casa Civil.

No debate sobre o Marco Civil, a ABPI defendeu junto 2 Camara dos Deputados,
em Brasilia, a pertinéncia dos §§ 3° e 4° do art. 19 do Projeto de Lei n® 2.126/2011 que,
mantidos, preveem que a retirada de contetdo — inclusive audiovisual — da rede, por
ordem judicial, nio se aplica aquele protegido por Direitos Autorais, uma vez que os
direitos da Propriedade Intelectual gozam de protegio especial nio apenas no nosso orde-

namento interno, mas, também, no Direito Internacional.

A remogio judicial de contetido violador de Direitos de Autor dependera, portanto, da
nova Lei de Direitos Autorais, em anilise na Casa Civil. A esse propésito, a ABPI partici-
pou ativamente das duas consultas publicas, franqueadas pelo Executivo, para o antepro-
jeto da Lei de Direitos Autorais, com sugestdes que foram efetivamente incorporadas em

sua dltima versdo. Os debates sobre o anteprojeto urgem ser retomados.

Ainda sobre a revisio da Lei de Direitos Autorais, faz-se premente que os legislado-
res e governantes compreendam a dinimica tecnolégica inexorivel da atualidade, nio
deixando o Brasil fora de uma oportunidade imensa de crescimento e desenvolvimento.
Na presente “sociedade do conhecimento e da criatividade”, os direitos autorais, espe-
cialmente nos paises desenvolvidos, é matéria de primeira hora, uma vez que estes sio
considerados essenciais para facilitar o acesso, transferir tecnologias atuais e fomentar

a Inovacio.

Portanto, a gestdo dos direitos autorais e o quadro legal-regulatério sio importantes

para fortalecer a Inovagio, assim como estimular estrategicamente os empreendedores e
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os criadores nacionais a ganhar competitividade no mercado interno e global, arrecadando
mais tributos, gerando mais postos de trabalho e disponibilizando ao publico novos pro-
dutos e servigos diferenciados. A protegio e o respeito a esses direitos é fundamental para
que eles sejam capazes de continuar a produzir e participar de toda a cadeia produtiva,
sempre obtendo o justo reembolso financeiro pelo desenvolvimento de seus trabalhos.
Assim, é imperioso que a modernizagio da LDA traga em seu bojo principios e diretrizes

basilares, tais como:

*  Bens e servigos culturais devem ser incentivados pela prote¢io autoral, que é a fun-

dagio da criatividade e inovagio;

* A protegio dos direitos autorais é ferramenta de criatividade, inovagio, expressio,

cultura, competitividade, empregos e crescimento econdémico;

* Ligagio intrinseca entre tecnologia e criatividade, incluindo contetidos criativos
como vetores de inovagio tecnoldgica, de crescimento e pujanga da Internet, de

novas formas de distribui¢io, consumo e escolhas do consumidor;

A produgio cultural em forma de livros, filmes, musica e outros materiais prote-
gidos por direitos autorais é reconhecidamente uma das maiores contribuigées 2 comu-
nidade global, pois promove o crescimento das industrias culturais, fomentando a diver-

sidade cultural e alargando a competitividade de uma nagio.

Os melhores exemplos em que mais riqueza e diversidade cultural geram mais e melhor
distribui¢io sio aqueles em que o Estado reconhece a importancia da Propriedade Intelec-
tual e fomenta a sua protegio como estimulo a criatividade nacional, dando aos inventores
e criadores a segurancga de poder investir na produgio. As industrias criativas constituem-
se, atualmente, em um dos segmentos mais pujantes da economia global, crescendo mais

rapidamente do que quaisquer outros setores da economia.

A economia criativa é a economia do intangivel, do simbdlico, que vem inovando
em modelos de negdcios, empregando e bem remunerando trabalhadores, tratando de
setores com alto dinamismo econémico, com crescimento médio anual superior ao cres-
cimento do PIB brasileiro e com enorme espago para exportagio, que ainda representa

pouco diante do volume global.

Pirataria massificada

A questio do Direito Autoral vem ganhando ainda maior relevancia nestes tempos de
pirataria massificada, o que pode ser facilmente constatado pelo grande nimero de apre-
ensdes, pelas autoridades, de material audiovisual falsificado ou ilegal nos grandes centros
urbanos em todas as regides do Pais. O problema da pirataria on-line é mundial e cabe a

cada pais combaté-lo.
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No Brasil, a pirataria com base em video gravadores que capturam imagem e dudio
diretamente no cinema é um problema crescente. As c6pias resultantes sio disponibi-
lizadas on-line em lingua portuguesa para todo o mundo, bem como sio gravadas em

DVD-Rs e distribuidas para muitos mercados negros do Brasil.

Segundo levantamento pela Motion Picture Association (MPA-Brasil), o Brasil deixa
de arrecadar R$ 130 bilhdes por ano com pirataria, contrabando e comércio ilegal. S6
com filmes e séries, o Pais perde todos os anos a0 menos R$ 720 milhdes em impostos. Sio
R$ 2 bilhdes em perdas para a industria de filmes e 58 mil postos de trabalho que deixam

de ser criados.

As receitas do mercado ilegal de pirataria de filmes e séries chegam a R$ 3,6 bilhdes,
segundo a MPA Brasil. O levantamento aponta que os maiores sites de pirataria de filmes
e séries tiveram 1,7 bilhdo de acessos de dezembro de 2015 a maio de 2016. Esse total é
oito vezes maior do que o niimero de acessos ao Netflix no mesmo periodo e supera em

20 vezes a quantidade de acessos ao site da Receita Federal o



abpi)

Fortalecimento do Judiciario
para as questoes referentes aos
direitos da Propriedade Intelectual

Propostas: Aprimoramento do quadro nacional de combate as
violacoes desses direitos, tanto na esfera civel como
na penal;

Criacao de sistema Judiciario nacional dedicado e
especializado ao tratamento das questoes da
Propriedade Intelectual, ampliando as atuais varas e
Camaras especializadas a outros Estados em que
ainda nao foram criadas;

Revisao legislativa para solucionar conflito potencial
entre as decisoes da Justica estadual e federal nas
acoes que envolvem direitos de propriedade industrial,
tendo em vista o0 entendimento atual de que as
materias relativas a validade do titulo concedido pelo
INPI nao podem ser analisadas pela Justica estadual no
ambito de uma acao de infracao a registro ou patente;






abpi)

Rejeicao das iniciativas que

limitem o direito a exposigao e

livre utilizagao de marcas

Propostas: Termos da Resolucao da ABPI 84/2014

A ABPI tem acompanhado com atengio redobrada os debates que estdo sendo travados
na instincia de Solugdes de Controvérsias da Organizagio Mundial do Comércio - OMC
sobre as embalagens genéricas, também denominadas plain packaging no termo em inglés,
que estio sendo adotadas por alguns paises, como a Austrélia. Por meio da Resolugio ABPI
n° 84/2014, a entidade expressou “veemente reptidio” as normas que reduzem ou supri-
mem a presenca das marcas nas embalagens, por violagio a direitos da Propriedade Inte-
lectual, entre outros fundamentos. No documento, recomenda que o Brasil adote a mesma

posi¢io nos féruns internacionais, inclusive na OMC, onde ainda nio se manifestou.

A Australia, em 1° de dezembro de 2011, adotou o Tobacco Plain Packaging Act, que
inclui produtos derivados do tabaco. O plain packaging australiano gerou queixas no 6rgio
de Solugdes de Controvérsias da OMC apresentadas por Cuba, Repuiblica Dominicana,
Ucrénia, Honduras e Indonésia. Estes paises argumentam que a legislagio australiana viola
acordos da OMC como o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio — GATT, Acordo sobre
Barreiras Técnicas a0 Comércio — TBT e o Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Pro-
priedade Intelectual Relacionados a0 Comércio — TRIPs), na medida em que é restritiva

ao comércio, infringindo os direitos de marca.

A ABPI entende que a embalagem genérica, entre outros motivos que a desencorajam,
inibe a livre concorréncia, desestimula o investimento em Inovagio e na qualidade dos
produtos, incentiva o mercado ilegal e nio atinge um dos principais objetivos propostos,

de reduzir o consumo de produtos eventualmente nocivos a satide publica.

A resolugio ABPI n°® 84/2014 adverte para o répido avango das iniciativas de adogio
das embalagens genéricas na industria do tabaco, sem a necessiria avaliagio de riscos

juridicos e seus impactos no mercado, na arrecadagio tributaria, no emprego, entre outros.

45



ab@

46

PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO: DESAFIOS PARA O BRASIL

No plano politico, a adogio do plain packaging “pode gerar um clima de desconfianga
em relagdo ao Pais, 0 que se torna critico em um cendrio de economia global, no qual as
nagdes precisam transmitir seguranga na drdua tarefa de atrair e reter investimentos em

seus paises”.

A opgio por embalagens genéricas parte da ideia de que a supressio de elementos gra-
ficos e cores dos produtos, bem como a padronizagio na forma de apresentagio de marcas
nominativas, reduziria a demanda destes produtos e, consequentemente, o risco a satde

da populagio.

No entanto, as pesquisas existentes mostram efeito inverso, “pois dificultam e tornam
incerta a escolha do produto original desejado, retiram o incentivo aos investimentos em
qualidade e inovagio, e facilitam a comercializagio de produtos contrafeitos, elaborados a

margem da lei e, portanto, sem qualquer compromisso com padrdes de seguranca”.

Ao retirar as marcas dos produtos, as embalagens genéricas suprimem informagdes
essenciais para o consumidor. “A auséncia da marca registrada em embalagens transmite,
ainda, a ideia de que os produtos sio iguais, fato que reduz a capacidade de diferenciagio
entre eles e a identificagdo da sua origem — uma das fungdes primordiais das marcas”, escla-
rece a Resolugio da ABPI a0 acrescentar que, com isso, O fabricante nio se sente estimu-
lado a aprimorar e manter a qualidade dos seus produtos, “visto que é o reconhecimento da

marca pelo consumidor que assegura ao fabricante o retorno de seu investimento”.

No setor especifico de tabaco, o documento ressalta que o mercado ilicito é um pro-
blema de escala global, ji explorado pelo crime organizado. “Ao dificultar a propria fis-
calizagdo e percepgio, pelo consumidor, acerca do produto licito, a embalagem genérica

incentiva o mercado ilicito, facilitando o acesso aos produtos por criangas e jovens”.

Embalagens genéricas para derivados do tabaco

Atualmente tramitam no Congresso Nacional projetos de lei para a adogio de
medidas que visariam a diminui¢io do consumo de produtos derivados do tabaco no Pais.
Esses projetos de lei buscam, dentre outras medidas, instituir a obrigacio de padroniza-
¢io das embalagens de produtos derivados do tabaco, tais como cigarros. Dentre eles,
destaca-se o Projeto de Lei do Senado n° 769, de 2015, que vem adquirindo relevincia

nos dltimos anos.

A ABPI rejeita a adogio de embalagens genéricas e padronizadas para esses
produtos. Essa obrigacio viola os direitos de marcas dos titulares e sio contririas aos
interesses do consumidor. Além disso, é incompativel com o Acordo TRIPs (Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), da OMC,

tratado internacional do qual o Brasil ¢ pais signatério.
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Homologacao de sentencas estrangeiras.

Estd em discussio na Conferéncia da Haia um projeto de Convengio internacional
(Projeto “Judgments”) que visa a estabelecer regras para o reconhecimento e homo-
logagio de sentengas estrangeiras. Entre as possiveis redagdes ora em discussio, ha
a possibilidade de que sentengas estrangeiras que analisem a validade de direitos de

propriedade intelectual possam vir a ser homologadas.

A ABPI ¢ favorivel a que o Brasil integre uma possivel nova Convengio da Haia
sobre Homologac¢io de Sentencas, pois tal instrumento facilitaria a circulagio de
sentencas brasileiras. Contudo, é importante ressaltar que, muito embora a irea
de Propriedade Intelectual seja bastante internacionalizada e haja diversos tratados
internacionais determinando parimetros minimos de protecio, os paises sio livres
para, no exercicio de sua soberania, legislar sobre propriedade intelectual dentro

desses parimetros.

Assim, os direitos obtidos em diferentes paises sio independentes entre si, sendo que
a invalidade de um registro de marca em um pais nio acarreta na imediata nulidade

de um registro obtido para a mesma marca em outro pais.

A obrigagio de homologar sentenca estrangeira sobre validade de direito de pro-
priedade intelectual violaria este principio da independéncia dos direitos de pro-
priedade intelectual, o que é reconhecido por tratados internacionais como a Con-

vengio da Unido de Paris.

Acordo de Livre Comércio com a Uniao Europeia.

Conforme amplamente noticiado, o Mercosul estd em adiantadas discussdes com
a Unido Europeia para implementar um tratado de livre comércio o qual teria um
capitulo especifico de propriedade intelectual. De acordo com os contetidos que se
tornaram disponiveis até o momento, tal capitulo de propriedade intelectual impor-
taria em alteragGes substanciais no que diz respeito 2 protegio de direitos autorais,
patentes, cultivares e outros direitos de propriedade intelectual. A ABPI entende
que a adesio a qualquer tratado de livre comércio deve ser precedida de amplo

debate com a sociedade, com a possibilidade de participagio dos atores relevantese
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Reversao do cenario de estagnacao
de depositos de pedidos de
registros de desenho industrial

Propostas: Implementar diretrizes de exame de Desenho Industrial
com regras alinhadas e compativeis com 0
entendimento e a pratica global, respeitando tratados
e convencoes internacionais dos quais o Brasil @
signatario;

Realizar treinamentos e reciclagem frequente dos
examinadores por especialistas com experiéncia
e conhecimento na area de Desenho Industrial;

Promover uma maior interacao e contato dos
examinadores de Desenho Industrial com o0s
procuradores (especialistas em Propriedade Industrial),
usuarios e setores da industria por meio da abertura
de outros canais facilitadores de acesso alem do portal
do INPI como, por exemplo, telefone, e-mail direto,
reunioes online ou presencials sem burocraua

Firmar acordos de cooperacao e parceria com 0s
outros paises, estimulando troca de conhecimento e
experiéncias entre 0s examinadores do INPI com

0s de escritorios estrangeiros;

Aumentar o numero de examinadores de Desenho
Industrial de modo a reduzir o tempo de exame.

Atualmente, produtos como smartphones, ténis, bolsas, relogios, carros, entre outros,
se tornaram objetos de desejo dos consumidores, que sio atraidos pelos seus aspectos esté-

ticos. Por conta disso, as industrias investem recursos significativos no desenvolvimento
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de designs que sejam fascinantes, inovadores e modernos. No entanto, nos tiltimos anos,
o nimero de depdsitos de pedidos de registros de Desenho Industrial no INPI estd estag-
nado em cerca de apenas 6.000 requerimentos por ano, quantidade muito baixa em relagio
as maiores economias globais, principalmente considerando que o Brasil é a nona potén-
cia econdmica mundial. Para se ter uma ideia, no ano de 2016, na China e nos Estados
Unidos da América, foram depositados mais de 600.000 e 45.000 pedidos de registros,

respectivamente'.

A auséncia da protegio por Desenho Industrial para produtos importantes gera con-
siderdveis prejuizos, nio somente as inddstrias que investem em design, mas também 2
nagio, pois abre portas para a pirataria, contrabando e o comércio informal, além do nio

recolhimento de impostos.

O préprio INPI estd deixando de obter receita proveniente do recolhimento das taxas
governamentais referentes ao depdsito, processamento e manutengio dos registros de

Desenho Industrial.

Nio somente os brasileiros se sentem desestimulados a depositar, mas também é notéria
a redugio nos dltimos anos, de interesse estrangeiro na protegio de designs no Brasil.
Conforme pode ser comprovado no grifico abaixo, houve uma relevante queda de quase

20% no niimero de depésitos estrangeiros desde 2013:

Pedidos de desenho industrial por estrangeiros no INPI

3100
3000 2
2900 97
2N 2750
2700
2627
2600 \OY
2500 ‘%68
2400 :
2013 2014 2015 2016 2017
Fonte: INPI: Relatdrio de atividades 2017
Exames demorados

Embora a situagio politico-econdémica do pais nos dltimos anos e a falta de incentivo
a cultura de Propriedade Intelectual possam ter influenciado a estagnagio nos niimeros, a
redugio de interesse dos usudrios nacionais e estrangeiros na prote¢io do design no Brasil

deve-se também a outros fatores.

Os exames de pedidos de Desenho Industrial tém sido demorados, contraditérios
e imprevisiveis. O problema tem como causas a caréncia de examinadores no INPI, a

auséncia de uma diretriz de exame consolidada e, possivelmente, a falta de treinamento
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dos técnicos. Ora, tais fatores geram uma grande inseguranga a todos os usuérios, pessoas

fisicas e/ou inddstria.

Vale destacar que o INPI apresentou uma proposta de manual de exame em 2017 para
consulta publica, que, no entanto, contém regras bastante restritivas para a concessio dos
Desenhos Industriais, na contramio do entendimento e da pritica global, o que pode

desestimular ainda mais a inddstria nacional e estrangeira.

Cabe ainda ressaltar que o acesso aos examinadores de Desenho Industrial é bas-
tante restrito, de modo que a comunicagio € limitada a um canal online disponibilizado
pelo INPI, que ¢, na maioria das vezes, demorado e ineficaz, nio permitindo uma inte-
ragio construtiva e produtiva entre os examinadores, os agentes de Propriedade Industrial

e a industriae
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1- Reducao do tempo de concessao das patentes e das marcas e fortalecimento do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI; 2 - Eliminacao da obrigatoriedade de anuéncia previa pela ANVISA para a
concessao de patentes de invencao relativas a processos e produtos farmacéuticos; 3 - Regulamentacao das
atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invencoes decorrentes da biodiversidade e
recursos geneticos; 4 - Atualizacao da legislacao de Cultivares; 5 - Aperfeicoamento da Lei da Inovacao e
da Lei da Propriedade Industrial; 6 - Revisao do tratamento fiscal das receitas e pagamentos relacionados a
certificacao de contratos de transferéncia de tecnologia; 7 - Atualizacao e consolidacao das normas de
Direitos Autorais face a Economia Digital e reforco das acoes de combate a pirataria; 8 - Fortalecimento do
Judiciario para as questoes referentes aos direitos de Propriedade Intelectual; 9 - Rejeicao das iniciativas
que limitem o direito a exposicao e livre utilizacao de marcas; 10 - Reversao do cenario de estagnacao dos

depositos de pedidos de registro de Desenho Industrial.
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