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Sao Paulo, 26 de setembro de 2003
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MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA

Secretaria de Politica de Informatica e Tecnologia

At. Exmo. Sr. Secretario Prof. Francelino Lamy de Miranda Grando (dleinovacao@mct.gov.br)

Ref.: PROJETO DE LEI n° 7282/02, que dispoe sobre medidas de incentivo a
pesquisa cientifica e tecnologica e a inovagao (versao recebida em 16/09/03
em Brasilia)

Prezados Senhores:

A ABPI - Associagdo Brasileira da Propriedade Intelectual, sentindo-se
honrada em participar do debate acerca das propostas de reformulagao para o Projeto da
Lei de Inovagao Tecnoldgica, vem pela presente submeter a analise de V.Sa. as
consideracdes consubstanciadas na presente missiva.

O texto atual do Projeto de Lei mostra avangos com relacdo aos anteriores. E
positivo, por exemplo, o rompimento do paradigma de licitacdo, apoiado pela ABPI.
Entretanto, recomendam-se ainda diversos aperfeicoamentos e maior compatibilizacao
face a Lei n°® 9279/96 (LPI).

Cumpre destacar que a densidade do tema e a contingéncia do tempo impediram
nossa entidade de exaurir o estudo que desejaria fazer. Face ao exame complementar
que o Projeto de Lei ainda demanda, a matéria continua sendo apreciada no ambito de
nossas Comissoes de Estudo e Grupos de Trabalho.

Desta forma, de modo a ofertar sua contribuicdo no prazo para tanto
disponibilizado, nossa entidade encaminha as presentes observag¢des preliminares e
provisorias, sem prejuizo do posterior envio de novos comentarios, na medida em que o
avanco dos estudos ora em curso o permitir.
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01- ABRANGENCIA
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Embora seja possivel apontar que, nas ICTs, a inovagao apresente caracteristicas
proprias’, que a diferenciam da P&D no setor privado, nota-se que o PL aborda muito
pouco os aspectos do apoio a inovagao nas empresas.

E recomendavel desenvolver mais tais aspectos, se ndo nesta etapa imediata, pelo
menos estipulando no final do PL uma norma estabelecendo trabalhos futuros, prevendo
p. ex. a necessidade do Poder Executivo encaminhar ao Congresso projeto de lei visando
promover medidas de incentivo a inovagao tecnoldgica nas empresas em geral e nas
pequenas e médias empresas em especial.

O obijetivo final é a consecugdo de um conjunto de normas de estimulo a inovagao
como um todo, que represente progresso para a inventividade em todos os setores. Neste
plano, recomenda-se que os incentivos fiscais sejam objeto de especial atengdo, uma
vez que o funcionamento do sistema de inovagao néo deve ser dificultado (em algumas
situagcbes, os obstaculos sdo grandes) por um tratamento tributario excessivamente
oneroso, seja para os criadores (pessoas fisicas), seja para as entidades e empresas
inovadoras.

a) SUGESTAQ:

O projeto de lei ndo considera, em nenhum momento, a importancia de se obter
protecdo legal para as criagdes nacionais e as marcas que as protejam, também no
exterior. Isto deve ser acrescentado ao texto.

b) JUSTIFICACAQ:

A protecdo no exterior é imprescindivel para que qualquer esfor¢co exportador ndo
seja prejudicado pela concorréncia de empresas estrangeiras que pretendam copiar, de
forma parasitaria, as criagbes que sao objeto do projeto de lei.

Por tal motivo, sugere-se, fortemente, que tal questdo seja considerada no projeto
e que as ICTs e seus parceiros sejam estimulados a obter prote¢do para as criagdes
decorrentes de sua atividade nos principais mercados em que as mesmas tenham
relevancia econdémica.

ART. 2° 11

' Podem ser apontados, entre outros fatores, o investimento de recursos publicos, a principiologia de liberdade da ciéncia e
do conhecimento existente nas instituicdes de ensino, com usos e costumes proprios ao setor; a participagao de estudantes
—n&o contratados como servidores - nas pesquisas, etc.



a) SUGESTAQ:

Manter a redacao anterior, constante do texto atual do PL 7.282/01: “para os
efeitos desta lei, considera-se: Il — criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou
autor de criagao”.

b) JUSTIFICACAQO:

A definicdo estabelecida no novo texto do PL (“criador: individuo que tenha
participagcao na criagao”) ficou muito ampla e imprecisa. O conceito de “criador” requer a
existéncia de trabalho intelectual, autoria. Segundo o novo texto, os pesquisadores que
simplesmente colaborarem com uma inovagao através de trabalhos nao propriamente
inovadores, mas apenas complementares ou acessorios (como, p.ex., a execug¢ao de uma
magquete sob as instru¢des do inventor), também seriam considerados “criadores”, o que
nao se coaduna com o conceito juridico de “inventor/criador’, perdendo-se o foco do
objetivo de estimular justamente o espirito inovador.

O detalhamento das clausulas contratuais, no grau em que foi instituido no novo
texto do PL, tem natureza regulamentar e ndo legal. Recomenda-se, quanto aos artigos
3% 6°, § 2°e 17, § 4°, remeter tal elenco de clausulas a regulamentacao posterior ou, pelo
menos, indicar que o mesmo tem carater exemplificativo, ndo exaustivo. Em particular,
recomenda-se a exclusido do § 4 do Art 3°.

b) JUSTIFICACAQO:

Cada relacdo de parceria visando a inovagao apresenta caracteristicas proprias.
Nem todas as clausulas apontadas séo obrigatérias. A remissdo a regulamento possibilita
maior flexibilidade e agilidade de atualizagao e aperfeicoamento.

Quanto ao § 4 do Art. 3°, pretende-se a sua exclusao por ja estar prevista no Art.
25 a autorizacado para que a Unido fomente ou participe da constituicido de empresa de
propésito especifico para obtengao de produto ou processo destinado a atender “relevante
interesse coletivo”. A manutencao do texto de tal paragrafo, que prevé licenciamento
nao-exclusivo para invencdo qualificada como de “relevante interesse coletivo”, pode
comprometer a fabricagdo e, conseqlentemente, a fungdo social da propriedade
preconizada também no texto da lei.



A titulo de exemplo, imagine-se um pedido de patente para um principio ativo
contra a Doenga de Chagas ou a esquistossomose. Se houver licenciamento
nao-exclusivo, ha duvida se havera pelo menos um ou dois laboratérios farmacéuticos
interessados na licenga para desenvolver o medicamento correspondente, pois teriam que
arcar com todas as despesas de exames clinicos, toxicolégicos, etc., cujo custo é
sabidamente alto e possuem tempo de maturagao de 6 a 8 anos. Parece pouco provavel
que o empresariado venha a assumir tais riscos, sabendo que outro concorrente podera a
qualquer hora obter licenga para produzir o mesmo medicamento, sem ter incorrido nos
aludidos gastos.

Neste cenario, o licenciamento exclusivo seria mais interessante, sempre sujeito a
eventual desapropriacao “a posteriori’, caso durante o licenciamento nao seja atendido o
“relevante interesse publico”.

a) SUGESTAO:

Art. 8° § 1° - eliminacdo do paragrafo, inclusive da remissao aos incisos |
e Il do mesmo artigo.

§2° - (transformacao em § 19):

‘As partes deverdo prever no contrato a propriedade intelectual e a
participagdao nos resultados do uso das criagcdes resultantes da
parceria, assegurado a EBT ou a instituigdo privada signataria o
direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do
art. 3°".

Art. 25, § 2°:

"As partes deverdo prever no contrato a propriedade intelectual e a
participacdo nos resultados do uso das criacoes resultantes do
projefo, assegurada a cada uma a justa proporgcdo em fungéo
da respectiva participagao".

b) JUSTIFICACAQ:

Houve significativos avangos no novo texto, com a maior liberdade contratual e
eliminagdo do regime de co-propriedade obrigatéria, que ja foi substituida por outras
solugdes, ha muito tempo, pelos paises que a adotavam.




Pactuar a titularidade por via contratual estda em melhor consonancia com o
objetivo do Projeto de Lei de viabilizar retorno econdmico e geragdo de nova P&D (para
0s pesquisadores, também seria contraproducente trabalhar em estado de duvida com
relacdo aos direitos sobre os resultados das pesquisas).

Certamente, o ambito apropriado para a definicdo dos direitos de cada parte
(propriedade, participagdo pecuniaria), nas diversas relagbes de cooperacdo, € o do
préprio contrato que estabelece tal relagéo.

Embora o novo texto reflita importante melhoria, o tratamento diferenciado
proposto nos paragrafos 1° e 2° (com as respectivas remissdes aos incisos I/l e lll/IV do
art. 8°) estd em desacordo com a liberdade das partes prevista nos arts. 88, 89 e 91 da
Lei n® 9279/96 (LPI). Convém manter a liberdade para as partes escolherem a solugéo
que melhor lhes aprouver sobre as invengbes, de forma a viabilizar que a propriedade
seja atribuida preferencialmente a parte contratante que, em cada caso, disponha de
melhores condi¢cdes e de maior agilidade para promover o uso econémico do invento, seja
mediante fabricagao prépria ou licenciamento a terceiros.

Em particular, o paragrafo 1 ° do Art. 8° & de dificil, sendo impossivel aplicagao,
diante da dificuldade em calcular-se o “valor agregado do conhecimento ja existente”.
Quanto valera a participagdo de um Ph D em relagdo a um Mestre? Impossivel calcular,
cabendo destacar que a existéncia de tal passagem no texto, apés a expresséo
“pactuados em contrato”, abrira espago para questionamento judicial de qualquer acordo
de tal tipo.

Assim, mesmo quanto a situagéo prevista no § 2°, a atribuigdo de propriedade nao
deve ser engessada, mas, sim flexivel. Recomenda-se manter a liberdade contratual das
partes, diante da existéncia de inUmeros mecanismos de partilha dos direitos sobre as
invengdes, como propriedade de uma das partes acompanhada de licenciamento para a
outra, exclusivo ou nao, remunerado ou gratuito, previsdo de um prazo para manifestagao
de interesse na aquisigao, "shop right", etc.

Convém ainda esclarecer que, quando houver a participacdo de empresa privada
em propor¢do maior do que a entidade publica, ou quando isto for reconhecido em
contrato, a propriedade intelectual resultante sera considerada como um bem privado e
sera gerida pela entidade privada, nao se aplicando o procedimento de “escolha publica”
previsto nesta lei.

a) Sugestao:

Inclusdo de um dispositivo, prevendo por exemplo o quanto segue:



“Artigo ...° - Para o calculo do valor da participagdo nos resultados do
uso da invengdo, recomenda-se sejam especialmente levados em
consideragdo, entre outros fatores, e sequndo as circunstancias do
caso:

|. os beneficios resultantes da criagdo para as partes;

Il. o valor econbémico da invengéo,

lll. a exploraggo com algum sucesso da invengdo, no pais ou no
estrangeiro;

IV. a relevancia que a relacdo de colaboracdo possa ter tido no
desenvolvimento da invengéo;

V. a contribuigdo da entidade para a realizagdo, desenvolvimento e
exploragdo da invengdo, pelo fornecimento de sugestées,
experiéncias, instrugbes de servigo, instalagbes, oportunidades,
atividades técnicas, administrativas e comerciais e qualquer outra
forma de assisténcia;

VI. o esforco e a habilidade que o inventor tenha dedicado a
realizagc&o da criagdo;

VIl. o esforco e a habilidade que qualquer terceiro tenha dedicado
para desenvolver a criagdo juntamente com o inventor e as
recomendacbes e assisténcia de outro tipo com que qualquer
membro da entidade que ndo seja co-autor da criagdo tenha
contribuido;

VIll. a natureza dos deveres do inventor, sua remuneragcdo e as
demais vantagens que lhe cabem ou que ja tenha percebido em
razéo de seu trabalho ou como auxilio com relagéo a criagdo”.

b) JUSTIFICACAQ

Tendo em vista que o Projeto de Lei contém normas a respeito da participagao nos
resultados das parcerias, € aconselhavel que sejam oferecidos parametros de calculo,
ainda que numa etapa futura.

Os parametros seriam oferecidos com valor de recomendacido, ndo em carater
obrigatério, podendo ser formulados de varios modos, como p. ex., cumulativa ou
alternativamente:

a) mediante diretrizes, constantes de um instrumento préprio;

b) mediante um dispositivo (um artigo a ser inserido no PL), contendo critérios a serem
levados em consideragao para o calculo (exemplo de dispositivo acima).

Cabe ainda compatibilizar o art. 11 do PL 7.282/02 com o Decreto n° 2.553, de
16.04.1998.



a) SUGESTAQ:

Propbe-se, pelo menos para uma futura etapa, a criacdo de uma
“Camara de Conciliagdo Especializada”, com a finalidade de prover auxilio
conciliatério especifico as partes na obtengdo de acordos envolvendo a
participagdo pecuniaria nos resultados da parceria de inovacéao.

Céamaras semelhantes funcionam ha décadas em muitos paises. A
conciliagdo poderia ser solicitada por qualquer uma das partes envolvidas e
seria prestada de modo gratuito ou mediante pagamento de taxa simbdlica.

Recomenda-se incluir um artigo a este respeito, com remissdo a posterior

regulamentacgéio.

8 — LIVRE USO (art. 9°)

a) Sugestao:

"Art. 9° - Na hipétese de a ICT decidir, no prazo a ser fixado em regulamento, pela nao

b)

protecdo de criacdo por ela desenvolvida, n&do resultante de parceria,
¢é facultado ao criador requerer em seu proprio nome a protegdo
cabivel, g ivre e i ili :
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Paragrafo Unico. Ouvido o nticleo de inovagado tecnolégica de que trata o art.
15, a decisao de nao proteger criagdo desenvolvida no ambito da ICT é de
competéncia da autoridade maxima da instituicdo, devendo ser devidamente
justificada."

Justificativa:



1) Se for estabelecida a obrigacdo de deixar a criacdo cair em dominio publico,
perder-se-a a oportunidade de desenvolvimento de uma spin-off pelo criador, uma
EBT bem sucedida, criando empregos e mesmo conseguindo royalties mediante
licenciamento a empresas estrangeiras;

2) Ao mesmo tempo,_ impede-se que, caso a ICT posteriormente venha a

interessar-se no uso da criacdo por ela desenvolvida, acabe tendo que pagar
royalties ao seu préprio pesquisador (que ja € ou ja foi remunerado por ela) ou
responder a processo por violagdo de patente, movido pelo mesmo.

3) Ambas as razdes supra expostas procuram atender as finalidades do Projeto de
Lei em pauta.

A obrigacdo de sigilo deve ser cumprida pelo criador, servidor,
empregado ou prestador de servigos ndo apenas apos a existéncia concreta da
criagdo (o Projeto de Lei menciona somente as “criagbes de cujo
desenvolvimento tenha participado"), mas também durante a fase de pesquisa,
que conduzira a possiveis criagoes.

10 — ADMINISTRACAO
Art. 14, Vil

a) SUGESTAO: (NOVA REDACAO)

“VII — acompanhar o processamento dos pedidos e opinar quanto ao
prosseguimento e a continuidade de manutengao dos titulos de propriedade
intelectual da instituicdo”.

b) JUSTIFICATIVA:

A alteragdo visa a incluir a possibilidade de desisténcia do pedido, ou da patente,
mediante a cessacdo de pagamentos de anuidades ou cumprimento de exigéncias. E




que a tecnologia pode ser superada por outra ao longo do tempo e se tornar
desinteressante ou inviavel, nao justificando maior esforgo e dispéndio.

11 - DESCONTO NAS TAXAS PARA AS ICTs

a) SUGESTAO:

Previsao de descontos sobre as taxas do INPI (p.ex., sobre as anuidades
de patentes) para as universidades.

O prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 24, § 5°, (antigo art. 25, § 5° no texto original
do PL 7.282/02) é excessivo, porque:

a) esta em desacordo com o prazo de 1 (um) ano estabelecido no § 2° do art. 88 da
Lei n® 9279/96 (LPI);

b) considera-se indispensavel, independentemente do prazo, prever a possibilidade
de prova em contrario.

13 - SISTEMATIZACAO GERAL DO PROJETO DE LEI

Sugere-se melhor sistematizagédo dos dispositivos (exemplo: agrupar os que se
referem as formas de remuneragdo pecuniaria, seja participacdo de entidades nos
resultados, seja prémio aos pesquisadores pessoas fisicas, para maior clareza quanto ao
planejamento juridico e financeiro das relagdes envolvidas).

Sao Paulo, 26 de setembro de 2003.

José Antonio B.L. Faria Correa Lélio Denicoli Schmidt
Presidente Diretor-Relator
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