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Patentes

Apple é condenada a pagar multa de US$ 503
milhdes por quebra de patente

TECNOLOGIA

Apple teria infringido patentes registradas pela de-
senvolvedora de softwares VirnetX. Batalha judicial
ja dura uma década

Um jari da cidade de Tyler, no Texas, condenou a
Apple a pagar uma multa no valor de 502,8 milhGes
de dolares para aempresa VirnetX. A sentenca se dé
porque a companhia de Cupertino teria infringido
uma patente registrada pela empresa. A deciséo ain-
da € passivel de recurso.

Este é mais um capitulo de uma longa batalha ju-
dicial entre a fabricante da macé e a desenvolvedora
de softwares. Asduas empresas ja estdo se encarando
em tribunais americanos desde 2010, quando a Vir-
netX afirmou ser detentora de patentes de tec-
nologias usadas em servicos como iMessage,
FaceTime e VPN on Demand.

O que os empreendedores de sucesso tém em co-
mum? Inovacao serd a chave de 2021. Fique por den-
tro em nosso curso exclusivo

O mais recente veredito sobre o caso foi expedido em
90 minutos. O jari apenas foi solicitado adecidir qual
o valor que a Apple deveria pagar para a VirnetX em
royalties. A empresa esperava receber mais de 700
milhGes de dolares de indenizacédo, enquanto a Apple
alegava que amultadeveriaser de 113 milhdes de do-
lares. O valor ficou em 502,8 milhdes de dolares.

Essa nédo é a primeira vez que a Apple é condenada a
indenizar a VirnetX. A companhia teve que pagar
454 milhdes de ddlares por infringir outra patente da
desenvolvedora de softwares. A gigante da tec-
nologia tentou recorrer ao caso com uma agressiva
campanha para invalidar as patentes, conforme re-
porta a Bloomberg. Mas isso nédo foi suficiente.
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O problema é que este julgamento foi baseado em
versoes diferentes dos softwares usados pela Apple.
O novo julgamento, que condenou a empresa de Cu-
pertino em 502,8 milhdes de ddlares, foi instaurado
porqueaAppleteriaredesenhado seus aplicativos pa-
raevitar o uso de patentes protegidas por suarival ver-
sbes mais novas. Por isso, o valor teve que ser
recalculado.

Avaliada em 375 milhdes de dolares, da VirnetX vi-
veu seus anos de gloria durante o comeco da década
de 2010, quando as ac¢des estavam custando quase
seis vezes mais do que atualmente (o que eleva o va-
lor de mercado da empresa para mais de 2,2 bilhdes
de ddlares).

Obrigado por ler a EXAME! Que tal se tornar as-
sinante?

Tenha acesso ilimitado ao melhor contetdo de seu
dia. Em poucos minutos, vocé cria sua conta e con-
tinua lendo esta matéria. Vamos la?

Falta pouco para vocé liberar seu acesso. exame di-
gital Acesse onde e quando quiser. Acesso ilimitadoa
conteudos exclusivos sobre macroeconomia, mer-
cados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e fi-
nancas. Assine exame digital + impressa Acesse
onde e quando quiser Acesso ilimitado a contetdos
exclusivos sobre macroeconomia, mercados, car-
reira, empreendedorismo, tecnologiae finangas. Edi-
cao impressa quinzenal. Frete gratis Assine

Ja é assinante? Entre aqui.

Rodrigo Loureiro
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Inventores buscam ideias novas para contornar
problemas cotidianos

AgénciaBrasil O Diado Inventor, comemorado hoje
(4), homenageia pessoas que se dedicam a buscar no-
vas solucgdes para problemas antigos, como também
aquelas que, a partir da observagéo, tém uma ideia
que facilita a vida cotidiana. "O que caracteriza 0
bom inventor é estar atento a tudo que envolve avida
dele e perceber que as coisas em volta podem ser mu-
dadas. A atencdo do inventor em determinados de-
talnes faz a diferenca”, diz o presidente da
Associacdo Nacional dos Inventores (ANI), Carlos
Mazzei.

Ele explica que independentemente de como surge a
ideia, todos os inventores tém o direito de receber pe-
las suas inovagdes. "Uma dona de casa inventa um
utensilio porque sente falta na hora em que esta fa-
zendo a comida. Ela sente falta de algo, procura no
mercado e vé que aquilo ndo foi inventado ainda. Ela
pode registrar a patente no nome dela e ganhar di-
nheiro com isso.", exemplifica.

Mazzei lembra que apesar de muitas novidades sur-
girem desses inventores de ocasido, existem pessoas
gue se dedicam a solucionar problemas e di-
ficuldades criando novos instrumentos e aparelhos.
"O inventor propriamente dito, que tem uma bancada
em casa, um laboratdrio, passa os fins de semana
exercitando a criatividade™, acrescenta.

Registro
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Todas essas pessoas podem registrar as suas criagoes
e fazer a exploragdo comercial delas, ou autorizar,
mediante o pagamento de royalties, aexploracédo des-
sa inovacao por outras pessoas ou empresas. "Uma
patente pode te dar uma garantia de 15 a 20 anos para
vocé explorar ou autorizar alguém a explorar”, ex-
plica o presidente da ANI.

Porém, o processo ndo e simples. A ANI oferece as-
sessoria aos inventores para que consigam registrar
as patentes de suas inovagdes no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI). "N&o é facil vocé
fazer uma patente. VVocé precisa ter uma qualificacdo
técnica para redigir um documento de patente. VVocé
precisa proteger de forma bem abrangente aideiaque
teve", comenta Mazzei.

Mercado

Além disso, os inventores enfrentam outro obstaculo
para que suas ideias cheguem ao cotidiano da po-
pulacdo: a dificuldade em acessar os investidores.
"O problema aqui no Brasil é o seguinte: a falta de
apoio. Os cantores tém os empresarios que ajudam a
levar a musica deles para o mercado. Os inventores
ndo tém. Os inventores tém essa dificuldade fi-
nanceira", afirma o presidente da ANI. Um dos tra-
balhos da associacdo € tentar intermediar essas
relacOes entre inventores e empresarios.

Entre os produtos com promessa de sucesso, mas que
ainda nao chegaram ao publico estd um sistema que
acende churrasqueiras a carvao por controle remoto.
"Vocé, as vezes, deixa de fazer um bom churrasco
porque € complicado acender o carvao. Tem que ter a
temperatura correta para a carne ficar boa", detalha
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Continuagéo: Inventores buscam ideias novas para contornar problemas cotidianos

Mazzei sobre 0s inconvenientes que a invencdo bus-  mundo, Mazzei lembra o cambio automatico para au-
ca superar. tomaveis.

A ANI mantém ainda um museu com centenas de in-
vencoes feitas por brasileiros, entre eles um acervo
para empresarios interessados e também para des-
pertar acuriosidade de jovense criangas. Entre asino-
vac0es brasileiras que hoje sdo cotidianas em todo o
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Vieira: Next level - jogos eletronicos e propriedade
Intelectual

OPINIAO

OPINIAO

Por Fernanda Vieira

Se a evolucdo da industria do games ja caminhava a
passos largos, com o advento da pandemia causada
pelo coronavirus os numeros alcancaram altas his-
toricas. De repente, o mundo se vé obrigado a ficar
em casa e sobra tempo para jogar 0s games que, por
sua vez, se tornaram uma janela para mundos al-
ternativos, longe darealidade disruptiva que estamos
vivendo.

Enquanto o setor do entretenimento sofreu um duro
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golpe com o fechamento de casas de eventos e es-
tudios de gravacdo decorrentes das medidas de iso-
lamento social, 0 mercado dos games segue em forte
crescimento.

Os numeros publicados pela consultoria Newzoo
apontam que o mercado dos jogos eletronicos deve
encerrar 2020 com uma receita em torno de US$ 159
bilhdes. Além disso, o nimero de jogadores esta em
constante crescimento, podendo atingir o patamar de
trés bilhdes de gamers em 2023 [1].

O Brasil acompanha essa tendéncia mundial de cres-
cimento. De acordo com a setima edi¢ao da Pesquisa
Game Brasil (PGB), mais de 70% dos brasileiros jo-
gaalgum tipo de game, a grande maioria no celular,
pela maior facilidade de acesso ao dispositivo [2]. O
pais ja ocupa o quarto lugar no ranking global de nu-
meros de jogadores, atras apenas de paises mais po-
pulosos, como Estados Unidos, China e india [3].

Propriedade intelectual

Nesse mercado pujante e enriquecido de inovacdo, a
buscapela melhor protecdo dos ativos criativos deixa
de ser uma escolha e se revela como uma ne-
cessidade. E serd na propriedade intelectual que
companhias do setor de jogos eletronicos en-
contrardo vasto leque de modalidades de protecao de
seus negaocios.

Propriedade intelectual é o ramo do Direito que con-
fere protecdo legal as criacfes do espirito humano, de
cunho cientifico ou artistico. Em linhas gerais, a
propriedade intelectual garante ao criador o Direito
de exclusividade no uso de sua criagdo. Assim, qual-
quer utilizacdo por terceiros dependerd de au-
torizacdo do titular dos direitos sobre a criagdo. E
uma forma de estimular o autor a criar, uma vez que
este tera a certeza de que somente ele, ou outros por
ele autorizados, podera usufruir da exploragéo eco-
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ndmica da criacéao.

Dentro da propriedade intelectual, ha diversas sub-
divisGes em institutos mais especificos, que podem
ser harmonizados para conferir protecdo global a
obrafruto da criagdo de um individuo ou grupo de in-
dividuos.

Tomando o universo dos jogos eletrdnicos como
exemplo, a legislacdo brasileira determina que a in-
terface grafica do game, 0s cenarios, 0s personagens
(incluindo seus aspectos visuais e psicoldgicos), atri-
Iha sonora, o enredo, os textos e dialogos serdo pro-
tegidos pelo direito autoral. O codigo-fonte do jogo
também seré objeto de protecdo via direito autoral,
na condicao de obra literaria.

Por sua vez, o nome do jogo, dada sua utilizagéo co-
mo sinal identificador de um produto, podera ser re-
gistrado como marca, uma modalidade de protecao
que, também, poderd englobar nomes de per-
sonagens ou de locais mencionados no jogo, alémdos
demaisaspectos que desempenhem fungédo de marca.

Se 0 jogo trouxer solucdes de hardware como me-
Ihoramentos nos controles e consoles, aparatos para
deteccdo de movimentos e para conexao entre Usua-
rios, é possivel, ainda, requerer a protecdo da solugédo
tecnoldgica por meio de patente. Conforme men-
cioneiacima, o software do jogo, em si, é tutelado por
meio do direito autoral, mas o conjunto de um su-
porte fisico atrelado a um programa de computador
pode ser uma invencao dita "patenteavel”.

Osacessoriosque possibilitam ajogabilidade, tais co-
mo consoles, controles e dispositivos portateis, po-
dem ser protegidos por desenho industrial, caso
apresentem um design novo e original. Importante
destacar que os desenhos industriais compreendem
apenas a forma ornamental do produto, estando ex-
cluidas as funcionalidades, tipos de materiais e van-
tagens praticas do design.

Cada uma das formas de protecdo possui par-
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ticularidades quanto aos requisitos para obtencao do
registro, quanto aos prazos de duracdo do direito de
exclusividade, e mesmo quanto ao 6rgao perante o
qual requeremos protecdo. Acima de tudo, essas di-
ferencas ainda poderéo variar conforme a legislacao
de cada pais, apesar da matéria ser relativamente uni-
formizada globalmente, gracas a assinatura de tra-
tados internacionais.

No tocante ao direito autoral, por exemplo, a lei ndo
exigeregistro paraqueaobrarecebatutela legal - bas-
ta que tenha sido fixada em um meio tangivel para
que esteja protegida. Ainda assim, o registro € acon-
selhavel para facilitar a comprovacdo da autoria e da
data de criacdo.

Prazos

Enquanto algunsativos podem ter protecao perpétua,
como acontece com as marcas, as demais formas de
protecdo sob o escopo da propriedade intelectual
possuem prazo de protecdo limitado - é o caso do
direito autoral, das patentes, dos desenhos in-
dustriais e dos programas de computador. Assim,
apos determinado periodo, a protecdo autoral sobre
um personagem de um game ou sobre o seu universo
ficticio expirard, e tais criacdes passarao a ser con-
sideradas como "dominio publico", permitindo que
terceiros utilizem os elementos autorais do jogo liv-
remente, sem necessidade de autorizagao prévia.

O dominio pablico ainda demoraréa para ser uma rea-
lidade no universo dos games. 1sso porque 0s jogos
eletronicos séo invencgoes relativamente recentes na
historia.

Pong, o primeiro jogo eletrdnico, foi langado para o
console Atari na década de 1970 - e o prazos de pro-
tecdo, especialmente referentes ao direito autoral,
sdo largos. Na qualidade de obra audiovisual pro-
tegida pelo direito de autor, os games tém prazo de
protecdo de 70 anos, contados a partir do 1° de janeiro
subsequente adatade primeiradivulgacdo do jogo. A
duracgéo da protecédo do programa de computador se-

pg.7



abpi.empauta.com

Brasilia, 03 de novembro de 2020
Consultor Juridico | BR
Propriedade Intelectual

guelogicasimilar, sendo de 50 anos, contados a partir
do 1° de janeiro subsequente a data de sua primeira
publicacdo, ou, na auséncia dessa, ao ano de criacdo
do software.

Contratos e licenciamento

No entanto, ndo basta ter diligéncia no registro dos
ativos de propriedade intelectual. Particularmente,
na indastria dos games, os contratos com fun-
cionérios, fornecedores, terceirizados e demais ato-
res da cadeia produtiva devem estar bem
estruturados para que ndo haja lacunas que pre-
judiquem a exploracéo desimpedida do jogo. Como
exemplo, vale pontuar que deveréo ser firmados con-
tratos com designers de cendrios, de personagens e
demais desenvolvedores dos aspectos visuais do jo-
go, garantindo a transferéncia dos direitos autorais
sobre tais obras dos profissionais e funcionarios a
companhia contratante, que vira aexplorar o jogo co-
mercialmente.

Devemoster especial preocupacdo com aelaboracgéo
dos contratos que tratam dos direitos de propriedade
intelectual sobre os games, a fim de evitarmos ques-
tionamentos quanto a titularidade de tais direitos,
alémdedargarantia acontratante de que as obrascria-
das sdo originais.

Outra vantagem da protecao adequada dos aspectos

de propriedade intelectual relacionados aos jogos
eletrdnicos € a possibilidade de monetizacao do pro-
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duto para além do universo digital, por meio de li-
cencas para desenvolvimento de produtos derivados
do jogo, tais como pecas do vestuario, bonecos e ar-
tigos de decoracdo. Nesse sentido, também vale o
alerta sobre a necessidade de contratos de trans-
feréncia de direitos que reflitam, adequadamente, as
particularidades de cada caso.

Pirataria

A garantia dos direitos intelectuais sobre os jogos
também & importante para combater o inimigo nu-
mero um da industria do entretenimento: a pirataria.
A tutela adequada e estratégica do portfélio de ativos
criativos permite aos titulares combater usos nao au-
torizados por terceiros de forma mais eficiente junto
as autoridades locais e na esfera judicial.

Em um cenario competitivo como a atual industria
dos games, a protegédo dos ativos criativos por meio
da propriedade intelectual deve ser colocada como
prioridade no neg6cio. Pouco adianta o investimento
em inovacao se o resultado desse esforgo néo estiver
adequadamente tutelado, nos aspectos legais e con-
tratuais, de modo a garantir o retorno econémico por
todo o esforco em pesquisa e desenvolvimento.

Os atores do segmento que tiverem essa consciéncia

e fizerem bom uso dos instrumentos legais para ga-
rantir seus direitos certamente sairdo na frente!
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Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade
Intelectual

unnamed_97DC8DBD-973E-4AD6-8BAE-818FC02768AB.jpg

News
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Oportunidade

Ufam abre vagas de mestrado em Propriedade In-
telectual

Portal A Critica
03/11/2020 as 20:05

A Comissao Académica Nacional do Mestrado Pro-
fissional em  Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia para Inovacéo (Prof-
nit) realiza inscrigdes de selecdo ao Exame Nacional
de Acesso (ENA-2021) que acontece no periodo de 2
a8 denovembro. O interessado deve acessar o edital
clicando aqui.A A Universidade Federal do Ama-
zonas (Ufam), que integra o quadro de Universidades
parceiras, oferta 10 vagas.

, considerando o inicio das inscri¢fes as 12h do dia 2
de novembro (horério oficial de Brasilia) e o término
as 18h do dia 8 do mesmo mé.

- Receba os destaques do portal AA Critica todos os
dias no seu e-mail.

O Profnitteve aprovacdo do Ministério da Educacao,
por meio da Coordenacdo de Aperfeicoamento de
Pessoal de Nivel Superior (MEC/Capes) com
pos-graduacdo, stricto sensu (mestrado pro-
fissional), em Rede Nacional, em Propriedade In-
telectual e Transferéncia de Tecnologia para
Inovacdo cujo objetivo é a formacg&o de recursos hu-
manos ja engajados ou dispostos a atuar nas
competéncias dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica
(NITs) determinadas por Lei e dos Ambientes Pro-
motores de Inovagdo nos diversos setores aca-
démicos, empresarial, governamental, organizacoes
sociais, entre outros.

Conforme o Edital, o ENA consiste em duas etapas:
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Etapa 1 (Prova Nacional) e a 2 (Analise Curricular).
A selecdo sera realizada em carater nacional, mas
com competicdo entre candidatos restrita ao ambito
do Ponto Focal escolhido, ndo sendo permitido rea-
lizar qualquer etapa desta Chamada em Ponto Focal
distinto do escolhido para cursar. O Profnit é um cur-
SO gratuito, presencial, com duracdo maxima de 24
(vinte e quatro) meses.

Publico alvo

Poderdo se inscrever candidatos graduados por-
tadores de diploma de qualquer curso de nivel su-
perior - graduagdo - emitido por institui¢do oficial e
reconhecida pelo MEC, com também, concluintes
do altimo semestre ou ano dos cursos de institui¢oes
oficiais e reconhecidas pelo MEC.

"A Comissdo Académica Nacional do PROFNIT
(Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual
e Transferéncia de Tecnologia para Inovacao) torna
publica a realizacdo do Exame Nacional de Acesso -
ENA 2021, para ingressantes no PROFNIT no ano
letivo de 2021.

Asinscricdes estardo abertas de 12h00 do horério ofi-
cial de Brasilia de 02/nov/2020 até 18h00 do horario
oficial de Brasiliade 08/nov/2020. Mais informacdes
sobre inscri¢fes, cronograma etc podem ser obtidas
no texto integral da Chamada disponivel em ht-
tp:/lww w.prof-
nit.org.br/pt/exame-nacional-de-acess o/

O curso tem como objetivo a formagéo de recursos
humanos ja engajados ou dispostos a atuar nas com-
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peténcias dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica
(NITs) determinadas por Lei e dos Ambientes Pro-
motores de Inovacdo nos diversos setores aca-
démicos, empresarial, governamental, organizacgoes
sociais, entre outros.

O PROFNIT éumcurso gratuito, presencial, com du-
racao maxima de 24 (vinte e quatro) meses. O PROF-
NIT é coordenado pelo Conselho Gestor (CG) e pela
Comissdo Académica Nacional (CAN), que operam
sob a égide da Diretoria do FORTEC e do Ponto Fo-
cal Sede, a Universidade Federal de Alagoas.

Integram a Rede Nacional do PROFNIT 32 Pontos
Focais, distribuidos por 21 estados mais o Distrito
Federal. Os Pontos Focais sdo responsaveis, por in-
termédio das respectivas Comissfes Académicas
Institucionais (CAl), sediadas em cada Ponto Focal,
por toda a gestdo local do PROFNIT, observando a
disciplina académica nacional e do ponto focal, de-
senvolvendo atividades desde a organizacao local
dos processos seletivos até a divulgacdo de regras e
procedimentos para o ingresso/matricula. "

Prof. Dr. Daniel Reis Armond de Melo
Professor Associado

Universidade Federal do Amazonas - UFAM
Faculdade de Estudos Sociais - FES
Departamento de Administracdo - DA

Campus Universitario, Av. Rodrigo Otavio, 3000,
Coroado, CEP 69077-000 - Manaus (AM)
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Setor Norte, Bloco X, Sala 6 Jornalismo com credibilidade

Curriculo Lattes: http://lattes.cnpg.br/00387206777
09107

Portal A Critica
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O STF e o julgamento sobre a tributacdo do software

Nesta quarta-feira, 4 de novembro, 0 STF concluird o
julgamento das ADIs 1.945 e 5.659, ocasido em que
definira se licenciamento de software deve ser tri-
butado pelos Estados, por meio do ICMS, ou pelos
municipios, por meio do ISS.

A ADI1.945 foiajuizadaem 1999 para questionar le-
gislacdo do Mato Grosso que exige o ICMS sobre o
download de software. A ADI 5.659 é mais recente,
foi ajuizada em 2017 para questionar legislagdo de
Minas Gerais que exige ICMS sobre licenciamento
de software, mesmo depois da edic¢do da Lei Com-
plementar (LC) 116/03. Esta determina que o
licenciamento de software deve ser tributado pelo
ISS.

O debate é antigo. Em 1998, o STF fixou o en-
tendimento de que o ICMS poderia incidir nas ope-
racdes que envolvam a circulacdo de suportes fisicos
nos quais esta gravado o software (RE 176.626). An-
tigamente era comum vender software em
"caixinhas" em supermercados e livrarias, algo ab-
solutamente impensavel atualmente. Naquele caso,
0 ministro Sepulveda Pertence deixou claro que so-
mente é possivel a incidéncia do ICMS sobre o
""corpus mechanicum"”, isto é, sobre a caixinha.

Naquele caso, o Tribunal de Justi¢a de Sdo Paulo ha-
via determinado que ndo incide ICMS sobre o
licenciamento de software sob o fundamento de que
"a tributacdo do software pelo ICMS caracterizaria
invasdo do Estado na competéncia tributaria do mu-
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nicipio”. O Estado de Sdo Paulorecorreuao STF e, no
RE 176.626, 0 STF decidiumanteradecisao que afas-
tou o ICMS.

O ministro Sepulveda Pertence foi muito claro em di-
zer queapropriedade intelectual "é esse 'direitode ex-
clusivo&rsquo; -- que ndo é mercadoria, nem se
alienacom o licenciamento de seu uso que se deve de-
clarar fora do raio de incidéncia do ICMS, como
exatamente concluira, nos lindes do pedido, a de-
cisdo recorrida”. Apenas permitiu a incidéncia de
ICMS sobre a venda de caixinhas de software e néo
conheceu o recurso do Estado de S&o Paulo.

Ora, software ndo é mais vendido em caixinhas nas
lojas. N&o existe mais circulacdo de "corpus me-
chanicum™, de maneira que nao ha mais que se falar
em ICMS. Hoje s0 existe licenciamento, que o pro-
prio STF determinou fora do campo de incidéncia do
ICMS. Alias, aforma mais comum de licenciamento
de software hoje é o SaaS (software as a service). O
usuario paga uma mensalidade para usar o direito au-
toral, de forma similar a uma locacgéo, ndo havendo
transferéncia de propriedade. O direito de uso é pre-
servado de forma temporaria, enquanto houver o pa-
gamento.

O tema ficou mais claro com a edi¢do da LC 116/03,
pormeiodaqual o legisladorfez aopgéo: cravou apo-
sicdo em favor dos municipios para estabelecer que o
"licenciamento ou cessao de direito de uso de pro-
gramas de computacao” deve se sujeitar ao ISS.

Existe grande pressdo dos Estados para que o STF
"legisle” nas ADIs 1.945 e 5.659, posicao essa que é
insustentavel, contra a jurisprudéncia do STF e a le-
gislacdo que rege o software, e diretamente oposta a
redacdo da LC 116/03. Claro, os Estados antecipam
que os bens tangiveis estdo perdendo forca para os
bens intangiveis. Afinal, ninguém mais compra CDs
ou DVDs com software, musicaou filmes; tudo é con-
sumido on-line, atraindo potencialmente a tributacédo
pelo ISS.
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No inicio do julgamento que sera retomado nesta
quarta-feira, em sua sustentagéo oral, a Ilma. Pro-
curadora do Estado de Minas Gerais chegou a sus-
tentar que sobre o mesmo fato gerador
(licenciamento de software) podem incidir ICMS e
ISS. Trata-se de posicéo questionavel: ou se esta tra-
tando de servico ou de mercadoria (e ja vimos que ndo
é mercadoria!). A realidade € que esse "pleito ar-
recadatorio” dos Estados deve ser dirigido ao Con-
gresso, ndo ao STF.

Ainda em relacdo ao julgamento, é importante res-
saltar a mudanca de entendimento da Procuradoria
Geral da Republica (PGR) sobre o tema. No parecer
apresentado na ADI 1.945, a PGR opinou no sentido
de que ndo pode incidir ICMS sobre o licenciamento
de software. No entanto, sem justificar amudanca de
opinido, na ADI 5.659, amesma PGR apresentou pa-
recer pela incidéncia do ICMS sobre o software.

Em sua sustentacéo oral, o ilustre Procurador apre-
sentou curiosa analogia entre a vela (suporte fisico) e
aluz (software), sustentando que o STF entendeu, no
RE 176.626, que o ICMS poderia incidir sobre am-
bos. Alegou ainda que atualmente sé existe
licenciamento de software (pois ndo ha mais venda
de "caixinha"), sendo possivel incidir ICMS sobre a
"luz" (software), mesmo néo estando presente o Su-
porte fisico.
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Continuacédo: O STF e o julgamento sobre a tributacéo do software

E preciso "jogar luz" sobre essa analogia. Como de-
talhamos acima, no RE 176.626, o0 STF negou pro-
vimento ao recurso da Fazenda e manteve decisdo
que afastou a incidéncia do ICMS sobre o
licenciamento de software, apenas permitindo a in-

cidéncia do ICMS sobre operagBes com o “corpus
mechanicum®, isto é, sobre a venda da caixinha.

A Constituicdo Federal eaLC n° 116/03 determinam
que o "licenciamento de software", sem distingfes
quanto asuamodalidade, deve ser tributado pelo ISS,
ndo por ICMS. O sistema tributério clama por sim-
plicidade. Analisando a tendéncia dos altimos jul-
gamentos, entendemos que o STF deve privilegiar a
opcéo do legislador, e ndo criar excecdes que nao es-
tdo na lei. O relevante é a que a seguranca juridica
seja preservada e que o STF, dando provimento as
ADIs 1.945 e 5.659, reconheca que o ICMS nédo pode
incidir sobre o licenciamento de software.

*Vinicius Jucd Alves é sbcio da area tributaria de
TozziniFreire Advogados e professor da FGV

*Ricardo Maitto é socio da area tributaria de Toz-
ziniFreire Advogados e professor do IBDT

Vinicius Juca Alves e Ricardo Maitto*
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A atualizacdo do Marco Legal das Startups e da Lel
do Bem apos a pandemia

Ha tempos se fazia necessaria uma inovagdo le-
gislativa que viabilizasse a consolidacdo do mercado
de startups no Brasil. No final de 2019 e no inicio do
anode 2020, comegou aser analisado pelo Congresso
Nacional o Projeto de Lei Complementar n°® 146/19,
que trata de medidas de estimulo as startups, o co-
nhecido "Marco Legal das Startups".

Uma das grandes lacunas do mercado brasileiro para
as startups nédo é a falta de demanda, e sim, aauséncia
de legislacdo que trate estas figuras como o que elas
realmente sdo: empresas que tem como principal en-
foque ainovacdo tecnoldgica, que necessitam de um
ambiente seguro e, a0 mesmo tempo, agil e des-
burocratizado para operarem.

Assim como tantos outros temas, 0 Marco Legal das
Startups teve seu andamento travado, por conta da
pandemia do COVID-19, estando desde o inicio da
pandemia aguardando anéalise da Comissao Especial.
Tendo apandemia durado mais do que todos estavam
esperando, restou comprovado, de uma vez por to-
das, que é necessario investir em tecnologia, para se
manterem conectados, em umambiente seguro e pro-
tegido, quem presta/vende e quem consome.

Diante deste cenario e da necessidade que se tornou
aindamais emergencial em se abrir espaco para atua-
¢do por parte das startups de tecnologia, dois im-
portantes normativos passardo a ser atualizados: o
Marco Legal das Startupse a Lei 11.196/05 ("Lei do
Bem").

O novo texto do Marco Legal das Startups foi en-
viado ao Congresso Nacional no dia 19/10, e as ex-
pectativas estdo altissimas. Segundo estimativas do
Governo Federal, espera-se que o nimero de startups
aumente em até dez vezes nos proximos anos.

Entre os pontos mais interessantes, esta, por exem-
plo, a possibilidade de aporte de capital por meios
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contratuais, que permitem o ingresso de capital, po-
rém, sem tornar o investidor ainda acionista, isen-
tando-o dos riscos e contingéncias normais de uma
companhia. Entre tais instrumentos estdo, por exem-
plo, contratos de opcbes de compra de
participacao/vesting agreements e debéntures con-
versiveis.

Sobre este primeiro ponto, entendemos que seria in-
teressante criar uma regulacdo especifica para per-
mitir que o investidor, neste periodo ainda de
transicdo em que ndo € acionista, tenha, em con-
trapartida alguns privilégios de acionistas e/ou de
conducdo dos negocios sociais, criando um atrativo
ainda maior para o investidor.

Outro ponto que merece bastante destaque € a pos-
sibilidade de alteracdo na Lei das Sociedades Anb-
nimas para viabilizar as startups o acesso ao mercado
de capitais. Neste novo cenario, seria interessante
queaComissdo de Valores Mobiliarios ("CVM") fle-
xibilizasse as regras relativas a, por exemplo:

(a) Obrigatoriedade de Conselho de Administragédo
("CA") e quantidade de diretores necessarios, Vvisto
que atualmente a legislacdo exige que companhias
abertas possuam um CA e ao menos dois diretores.
Estas exigéncias atuais que criam, além de despesas,
uma burocracia adicional as companhias que querem
caminhar para aaberturade capital, porém, que ainda
n&o contam com folego financeiro para suportar uma
estrutura administrativa complexa;

(b) Necessidade de intermediacéo de instituicdes fi-
nanceiras em distribuicdes publicas de valores mo-
biliarios, ja que o acesso ao funding € requisito
essencial para o crescimento das startups, porém, em
contrapartida, a exigéncia de estrutura robusta para
as operacOes de financiamento onera o0 negocio ex-
cessivamente; e
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Continuagdo: A atualizacdo do Marco Legal das Startups e da Lei do Bem apds a pandemia

(c) Necessidade de publicacdo de atos societarios de
forma bem burocratica e cara, que atualmente é uma
realidade no Brasil. Sendo assim, a flexibiliza¢ao da
forma de publicagcdo em meios mais econdmicos, e,
até mesmo, a dispensa de algumas publicacdes, ¢ al-
go extremamente atrativo para estas empresas.

Sem a flexibilizacdo destas regras, é muito im-
provavel que startups consigam atingirumde seus an-
seios maiores, que consiste naaberturade capital. Por
isso, se a intencdo do Governo Federal é realmente
decuplicar o nimero de startups no Brasil, é ne-
cessario fazer algumas concessoes.

Ainda falando sobre concess@es, é necessario pon-
tuar que um dos grandes impeditivos de aumento do
numero destas empresas no Brasil é aauséncia de in-
centivos fiscais. Neste sentido, apesar de tramitar no
Congresso areformatributaria, ainda assim, seria be-
néficaainclusdo de regras especiais, de natureza fis-
cal, com intuito de incentivar os 6 primeiros anos de
vida das startups, seja por meio de isen¢des e/ou sus-
pensbes tributarias, sujeitas, a por exemplo,
condicionantes ou mesmo contrapartidas sociais.

Por este motivo, é absolutamente imprescindivel a
atualizacdo da Lei do Bem, normativo que criaacon-
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cessdo de incentivos fiscais para pessoas juridicas
que realizarem pesquisa de desenvolvimento e
inovacdo tecnologica. Entre os principais be-
neficios, estdo a reducdo de 50% do Imposto sobre
Produtos Industrializados ("IPI"), e areducéo a zero
daaliquota do imposto derenda retido nafonte dasre-
messas efetuadas para o exterior destinadas ao re-
gistro e manutencdo de marcas e patentes.

Apesar de ainda ndo sabermos como seré o texto final
do normativo, o cenario cadtico trazido pela pan-
demia trouxe algumas certezas: (i) os servicos pu-
blicos devem estar em seu pleno funcionamento,
porém, com seus custos otimizados; (ii) a atuacdo
das startups neste setor, certamente, trara reducdes
significativas, que, via de regra, deverdo resultar em
beneficios aos contribuintes; (iii) o mercado sera fo-
mentado, novos negdcios surgirdo e aeconomia, ain-
da que a passos nao tdo largos, voltara a caminhar.

*Cassia Monteiro Cascione, socia das areas de Di-
reito Financeiro, Startups e Societaria do L.O. Bap-
tista Advogados

Céssia Monteiro Cascione*
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