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Garotg

Figura 25: Garoto. Exemplo de marca de produto ou servico. Disponivel em <https://goo.gl/TLRzK2>.

Figura 26: Perdigao. Exemplo de marca de produto ou servico. Disponivel em <https://goo.gl/TQgnHy>.

Figura 27: Batavo. Exemplo de marca de produto ou servico. Disponivel <https://goo.gl/vt5ax6>.
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CAPITULO Ill: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3.2.2.1 Marcas Nominativas

A marca classificada como nominativa é aquela composta exclusivamente por letras e nimeros,
podendo ser composta por uma ou mais palavras.

Uma marca nominativa, contudo, ndo pode ser composta por uma Unica letra ou numero. As
marcas nominativas protegem, como o préprio titulo sugere, o nome da marca, ndo importando,
neste caso, a fonte, tamanho, cor, e demais estilos que serdo utilizados para expressar este nome.

Para fins do registro de marca nominativa, utiliza-se o alfabeto romano. As palavras que farado
a composicao da marca também podem admitir neologismos e combina¢des de letras ou
algarismos romanos ou arabicos.

Vale ressaltar que ao registrar uma marca nominativa, o seu titular terd o direito de utiliza-la da
forma como melhor entender, podendo usa-la isoladamente ou em conjunto com um desenho
ou fundo que possuam quaisquer cores que o titular desejar, desde que a marca nominativa nao
seja alterada.

Por exemplo, se uma determinada empresa é titular da marca nominativa registrada “Nascer do
sol” essa empresa pode utilizar essa marca em um fundo amarelo, ou entdo associada a uma
imagem de um sol nascendo ou outra figura desejada. Mas, ela ndo pode utilizar o nome “Sol
nascente’, pois esta nao é a marca nominativa protegida junto ao INPI.

3.2.2.2 Marcas Figurativas

A marca classificada como figurativa é aquela composta por algum tipo de representacao
bidimensional, como por exemplo, um desenho, uma figura ou até mesmo qualquer forma
estilizada de letra e numero, ainda que isoladamente.

Ao contrdario da marca nominativa, a marca figurativa pode ser constituida por um Gnico nimero
ou letra, desde que configure uma representacao estilizada e personificada de modo que possa
distinguir aquela forma das representac¢des de letras e nUmeros comuns.

Veja como exemplo as marcas a seguir:
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Figura 35: Carrefour. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/rbCzPk>.

Figura 36: Nike. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/NUYmZU>.

Figura 37: Microsoft. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/nDG6As>.
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Figura 38: Banco do Brasil. Exemplo de marca figurativa. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/vOPifu>.

Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da marca figurativa deve
obrigatoriamente utiliza-la da forma como foi protegida. Se a marca figurativa for registrada em
preto e branco, o titular da marca podera utilizar qualquer combinacao de cores na sua marca,
sem correr o risco de ser declarada a sua caducidade. Contudo, se a marca figurativa foi protegida
nas cores azul e verde, ela ndo podera ser utilizada com outras combinacdes de cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca figurativa com certa disposicao de cores, o titular da marca
deve respeitar essa composicao. Além disso, a marca figurativa colorida torna-se ainda mais
distintiva, podendo servir de argumento para impedir terceiros de utilizarem marcas semelhantes
que utilizem cores parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a protecdo de uma marca figurativa colorida ndo concede ao titular a
exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto &, se a sua marca figurativa utiliza as cores azul e verde
para o setor alimenticio, isso nao significa que outras empresas no mesmo setor ndao poderdo
utilizar as mesmas cores.

Sendo assim, se uma empresa tiver a intencao de alterar a disposicao de cores da sua marca
figurativa, ela devera registrar a sua marca em preto e branco, caso contrario, ela devera realizar
um novo registro de marca junto ao INPI solicitando a protecdao da mesma marca mista, contudo
com uma disposicao de cores distinta.
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3.2.2.3 Marca mista

A marca classificada como mista é aquela composta tanto pelos elementos da marca nominativa,
quanto os elementos da marca figurativa, sendo, portanto, uma mistura dos dois tipos de
marca anteriores. Em outras palavras, a marca mista é constituida por nomes e figuras expressas
bidimensionalmente de modo a distinguir o produto ou servico a ser representado.

Alguns exemplos de marcas mistas:

PETROBRAS

Figura 39: Petrobras. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/wMnVQz>.

McDonald's
- . fi

Figura 40: Mc Donald’s. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/pwVZiH>.
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natura

Figura 41: Natura. Exemplo de marca mista. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/I9OWgR>.

Vale ressaltar que, diferentemente da marca nominativa, o titular da marca mista deve
obrigatoriamente utiliza-la da forma como foi protegida. Se a marca mista for registrada em preto
e branco, o titular da marca podera utilizar qualquer combinacao de cores na sua marca, sem
correr o risco de ser declarada a sua caducidade. Contudo, se a marca mista foi protegida nas
cores amarelo e vermelho, ela ndo poderd ser utilizada com outras combinagdes de cores.

Sendo assim, ao solicitar uma marca mista com certa disposicao de cores, o titular da marca deve
respeitar essa composicao. Além disso, a marca mista colorida torna-se ainda mais distintiva,
podendo servir de argumento para impedir terceiros de utilizarem marcas semelhantes que
utilizem cores parecidas.

Ressalta-se, contudo, que a protecdo de uma marca mista colorida ndao concede ao titular a
exclusividade sobre as cores utilizadas. Isto &, se a sua marca mista utiliza as cores vermelho e
amarelo para o setor alimenticio, isso nao significa que outras empresas no mesmo setor nao
poderdo utilizar as mesmas cores.

Assim como ocorre com as marcas figurativas, se uma empresa tiver a intencdo de alterar a
disposicao de cores da sua marca mista ela deverd registrar a sua marca em preto e branco, caso
contrario, ela devera realizar um novo registro de marca junto ao INPI solicitando a protecao da
mesma marca mista, contudo com uma disposicao de cores distinta.

3.2.2.4 Marca tridimensional

A marca classificada como tridimensional é aquela que compde uma forma plastica de produto
ou de embalagem, cuja configuracdo possua trés dimensdes de maneira que seja capaz de
diferenciar tal produto e embalagem, mas que essa configuracdo nao possua, em si mesma,
qualquer tipo de efeito técnico, mas um efeito puramente estético.
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A forma tridimensional a ser protegida como marca nao pode conter alguma funcdo ou
melhoramento na utilizacao daquele produto. Por exemplo, uma garrafa de bebida que tenha
uma curva ergondémica que cause mais conforto para o usudrio que ird segura-la e que evita que
ele escorregue pela mao. Essa configuracdo do formato da garrafa ndo pode ser registrado como
marca no INPI, pois possui um efeito técnico no produto.

Ja uma embalagem de perfume em formato de borboleta, por exemplo, poderia ser registrada
como marca no INPI, pois tal configuracdo tridimensional é meramente estética para fins de
diferenciar o produto dos demais encontrados no mercado e ndo traz nenhum beneficio funcional
ao produto.

Alguns exemplos de marcas tridimensionais:

Figura 42: Toblerone. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/s8UqgK>.

it Yakult Yal

o
(Yaku

Figura 43: Yakult. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/nfxk2I>.
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Figura 44: Baton. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/94IRa6>.

Figura 45: Dior J'adore. Exemplo de marca tridimensional. Fonte: INPI. Disponivel em <https://goo.gl/w8Nk6S/>.

3.3. PROTECAO

A protecao do direito marcario se da por meio de pedido de registro de marca junto ao INPI.
Podem requerer o registro de marca tanto as pessoas fisicas quanto juridicas, seja de direito
publico ou privado, isto é, tanto empresas particulares podem solicitar o seu registro de marca
como também érgaos publicos, como por exemplo a Fundacao Universidade de Brasilia que é
titular da marca nominativa “Universidade de Brasilia”.

O prazo de vigéncia de um registro de marca é de 10 (dez) anos, contados da data da concessao
do registro. E possivel prorrogar esse prazo por igual periodo e de maneira sucessiva. Para tanto,
o titular da marca devera solicitar a prorrogagao durante o ultimo ano de vigéncia do registro,
mediante pagamento da respectiva retribuicao.
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A propriedade sobre a marca é adquirida efetivamente a partir do registro validamente expedido
pelo INPI. Com o registro devidamente expedido, o titular da marca passa a estar resguardado
quanto ao uso exclusivo da marca registrada em todo o territério nacional.

Vale ressaltar que o artigo 129, paragrafo 1° da LPI, prevé o direito de precedéncia ao registro
de marca. O direito de precedéncia é dado aquele que, de boa fé, ja utilizava, no Brasil, ha pelo
menos seis meses uma marca igual ou semelhante a marca que foi solicitada o registro no INPI.
Neste caso, se comprovada essa utilizacdo prévia e legitima, tal empresa terd preferéncia ao
registro da marca ja utilizada.

Esse direito de precedéncia deve ser usufruido no tempo adequado, sob pena de perda do direito.
Sendo assim, aquele  que utiliza a marca de boa fé, deve requisitar o seu direito de precedéncia
antes da concessao do registro de marca a terceiro. Apds a expedicao do registro de marca a
terceiro, aquele que utiliza a marca de boa fé ndo poderd mais tentar anular a marca registrada
por terceiro.

Outro ponto importante a se observar a respeito da protecao de uma marca é que, mesmo depois
de registrada uma marca, o seu titular ndo poderd, conforme o artigo 132 da PLI, impedir que
comerciantes ou distribuidores utilizem as suas préprias marcas juntamente com a marca do
produto a ser comercializado. Também, é defeso ao titular da marca impedir que os fabricantes
de acessérios utilizem a marca para indicar a destinacao do produto, desde que obedecidas as
praticas leais de concorréncia. Além disso, apds o titular de uma marca autorizar a venda e um
produto que a contenha, este nao poderd impedir a livre circulagao do produto no mercado
interno alegando a utilizacao de sua marca.

Por fim, o titular de uma marca ndo poderd impedir a citacdo da marca registrada em discurso,
palestra ou qualquer tipo de obra ou publicacao, cientifica ou literdria, desde que tais trabalhos
nao possuam conotacao comercial e ndo alterem ou comprometam o carater distintivo da marca.

Ressalta-se que as pessoas de direito privado sé podem requerer registro de marca relativo a
atividade que exercam efetivamente. Ao solicitar um registro de marca, o requerente devera listar
os ramos de atividades em que deseja proteger aquela marca. Somente os ramos de atividades
solicitados pelo titular da marca gozarao da protecao pelo registro. Isto é, se vocé registra a marca
“Crianca feliz” para venda de roupas infantis, outra empresa podera registrar a marca “Crianca
feliz" para uma sorveteria.

Isso é permitido por lei tendo em vista que ndo havera concorréncia entre a empresa “Crianca
feliz” de moda infantil e a sorveteria“Crianca feliz", tendo em vista que o consumidor que pretende
comprar roupas nao corre o risco de se confundir entre as marcas e acabar comprando sorvete.

E importante ressaltar que o registro da empresa na Junta Comercial ndo protege o nome da
empresa como marca nominativa. O registro na Junta Comercial abrange uma protecao apenas
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no Estado em que a empresa solicitou o registro. J4 o registro de uma marca no INPI estende essa
protecao para todo o territério nacional.

Além disso,apenas com umregistro de marcano INPI sera possivel realizar uma futura transferéncia
do direito sobre a marca, por meio de um licenciamento, franquia ou cessao.

3.4. TRANSFERENCIA

Assim como os demais direitos de Propriedade Industrial os direitos sobre a marca também
podem ser transferidos pelo seu titular a um terceiro. Isso pode ocorrer de trés formas diferentes,
conforme a necessidade ou interesse do titular conforme serd exposto a seguir.

« A primeira forma de transferéncia dos direitos de marca é um licenciamento para o uso da
marca. Neste caso, a marca permanece sendo do titular, que em troca de um recebimento
de pagamento em pecunia autoriza um terceiro a fazer uso da sua marca.

« A segunda forma de transferéncia se da também por meio de um contrato de franquia.
Neste caso, a marca também permanece sendo do titular. As franquias tratam-se de
contratos mais abrangentes que os licenciamentos, possuindo inclusive uma legislagcao
prépria, a Lei 8.955/94, conhecida como Lei de Franquias. Ao fazer uma franquia, o titular
da marca ird transferir uma série de direitos e prever obrigacdes por parte do franquiado.
Dentre os direitos a serem transferidos estara o direito de uso da marca. Sendo assim, o
contrato de franquia transfere o direito de uso da marca, mas nao se limita ele.

« A terceira forma de transferéncia dos direitos de marca é por meio de uma cessao. Neste
caso, o titular transferira todos os seus direitos sobre a marca, transferindo, inclusive,
a titularidade sobre ela. O cedente deixara de ser dono da marca em troca de algum
pagamento em pecunia.
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4. PATENTE

Este capitulo destina-se a explanar brevemente a respeito dos direitos da Propriedade Industrial
relativos as protecdes por meio de patentes. As informacdes aqui abordadas permitirao uma breve
elucidacdo sobre os conceitos relacionados a patenteabilidade, autoria e titularidade, periodo de
graga, sigilo e publicagao, assim como as dimensdes da Propriedade Intelectual.

4.1. CONCEITO E NORMAS LEGAIS

Uma patente é um documento comprobatério que uminventor detém sobre determinadoinvento.
Esse titulo de propriedade destina-se a proteger, por um periodo de tempo convencionado
legalmente em um determinado territério, as criagdes produzidas pelo homem, possibilitando
posteriormente a recompensa de seus empenhos na criacao e a garantia dos direitos exclusivos
de uso.

A capacidade de criacdo e inovacao gera para a sociedade um grande avanco, entretanto,
somente o conhecimento nao detém forca para concretizar e estabelecer o desenvolvimento de
uma drea ou setor a fim de surgirem produtos e servicos inovadores com carater econémico,
social e cultural. Sob esse aspecto, a protecao de uma tecnologia faz-se necessaria porque permite
ofertar os beneficios dessa criatividade para as empresas, universidades, centros de pesquisas e
sociedade produtiva de forma intelectual e lucrativa.

No Brasil, a lei 9.279/96 conhecida como a Lei da Propriedade Industrial (LPI), regulamenta os
direitos relativos a Propriedade Industrial considerando o seuinteresse social e o desenvolvimento
tecnolégico e econdmico do pais por meio da concessao de patentes de invencao e de modelo de
utilidade; registro de Desenho Industrial, registro de marca além da repressao as falsas Indicagdes
Geograficas e repressdo a concorréncia desleal (BRASIL, 1996).

Para um melhor entendimento sobre patentes é importante compreender o conceito relativo
a invencao e os respectivos desdobramentos que se gera desde o pedido da patente até a sua
concessao propriamente dita.

Uma invencédo pode ser definida como uma solucao de um problema técnico especifico existente
em uma determinada area tecnoldgica. Essas inovagdes podem decorrer de um processo produtivo
ou do aperfeicoamento de produtos e/ou processos ja existentes. Entretanto, é fundamental que
possua vantagens bem estabelecidas e consolidadas frente as solucdes atuais, evidenciando clara-
mente os requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

Tendo suprido os requisitos de patenteabilidade, o novo invento podera ser submetido ao
processo de protecao. Em caso de deferimento do pedido de patente, os direitos exclusivos de uso
serao concedidos ao detentor da protecao, o titular, a qual é garantindo o direito de usufruir da
exploracao econdmica de sua criagao, assim como os bens e os processos produtivos decorrentes
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do invento. Ademais, também é garantido ao titular o direito de licenciar ou ceder sua invencao
para que terceiros possam utilizar seus direitos de forma definitiva ou temporaria.

De acordo com o artigo 6° da LPI (1996) a titularidade da tecnologia é concedida ao autor da
invencdo, assim como o artigo 88 define que a titularidade da tecnologia desenvolvida em
ambiente de trabalho, por um funciondrio com contrato de regime de exclusividade, pertence
ao empregador. Neste caso, o direito patrimonial pertence a instituicao ao qual o inventor é
vinculado e o direito moral é resguardado ao trabalhador inventor. O mesmo se aplica no caso
da Administracdo Publica, direta, indireta e fundacional, seja ela federal, estadual ou municipal,
como, por exemplo, as instituicdes de ensino publico (escolas, universidades, etc).

A LPI, ainda, prevé que o empregador podera conceder ao trabalhador inventor uma parte dos
ganhos econdmicos resultantes da exploracao comercial da patente.

Tendo em vista que uma das finalidades da protecao intelectual é recompensar o titular os
investimentos intelectuais e materiais oriundos de sua criagdo, os pesquisadores pertencentes
ao quadro das instituicdes publicas federais podem participar dos possiveis ganhos econémicos
relativos a comercializacdo da patente, conforme estabelece o Decreto Federal n° 2.553, de
16/04/98, na proporcao de 1/3 dos valores estabelecidos.

Sendo assim, cada instituicdao integrante da Administracao Publica deverd, em ato interno,
estabelecer a distribuicao dos ganhos decorrentes da exploracao comercial, respeitando-se o
estabelecido no referido Decreto.

Tomando como exemplo a Universidade de Brasilia, esta, por meio da Resolucdo Interna n°
005/98 definiu que os rendimentos resultantes de uma possivel exploracdo econémica deverao
ser distribuidos da seguinte forma:

1/3 —vaiparao(s) autor(es), inventor(es) ou melhorista(s), como pessoa(s) fisica(s).
2/3 - serd compartilhado da seguinte forma:

20% para a Unidade Académica (Instituto ou Faculdade) ao qual o inventor
estd vinculado.

30% para o Departamento ao qual o inventor esta vinculado (se houver).

30% para deverd ser destinado para a Universidade financiar pesquisa e
desenvolvimento tecnolégico e industrial.

20% vai para o Nucleo de Inovagao Tecnolégica (NIT).

No caso de haver a participacdo de duas ou mais instituicbes no desenvolvimento de uma
tecnologia, a titularidade sobre esta serad cotitulada entre todas as instituicdes. O percentual
de titularidade cabivel a cada instituicidodevera ser acordada entre as partes por meio de um
contrato especifico (Acordo ou Contrato de titularidade).
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Diante dos esclarecimentos a respeito dos conceitos basicos sobre patentes, sua consequente
titularidade e da legislacédo pertinente é possivel entender as diferentes modalidades de protecdo
por patente.

4.2. MODALIDADES DE PROTECAO

Existem duas modalidades possiveis para protecdo de uma tecnologia por meio de patente: a
invencao e o modelo de utilidade. Para um melhor entendimento do que se tratam essas diferentes
modalidades de protecao, tanto a definicdo baseada na Lei da Propriedade Industrial (LPI) (Lei n°
9.279/1996), quanto no Manual para o Depositante de Patentes, fornecido pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), serao expostas nos topicos a seguir.

Invencao

A patente de invencao é a concepgao resultante do exercicio da capacidade de criagcao do
homem que represente uma solucao nova para um problema técnico existente dentro de um
determinado campo tecnoldgico e que possa ser fabricada a nivel industrial e tem sua protecao
referente ao caréter técnico.

Em outras palavras, a inven¢ao nada mais é do uma solucgdo pratica para um problema técnico
especifico, dado um contexto em um determinado campo tecnolégico e que possa ser passivel
de reproducao industrial.

A lamparina, ou lampada a 6leo, por exemplo, foi uma invencao que visou solucionar o problema
técnico de falta de iluminacdo publica e doméstica. Posteriormente, surgiu uma nova invencao
para resolver o mesmo problema técnico: a lampada incandescente.

Figura 46: Exemplo de invencdo. Lamparina.

Fonte: Da lamparina a lampada. Disponivel em <https://goo.gl/Qm7yoP>.
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Figura 47: Exemplo de invengdo. Lampada incandescente.

Fonte: Da lamparina a lampada. Disponivel em <https://goo.gl/4opqTY>.

Dentro do mesmo campo tecnoldégico e visando a mesma solucdo pratica surgiram as lampadas
fluorescentes, que prometiam, além da luminosidade por meio da energia elétrica, uma economia
de energia. As lampadas fluorescentes sdo, portanto, consideradas uma nova invencao. O mesmo
ocorre, por exemplo, com as lampadas “light emitting diode”, conhecidas como lampadas LED,
que proporcionam uma economia de energia ainda maior do que as lampadas fluorescentes e
prometem ser mais duraveis.

-~

.

Figura 48: Exemplo de invencédo. Lampada fluorescente.

Fonte: Da lamparina a lampada. Disponivel em <https://goo.gl/6RtB7Z>.

.:l..l.'r -
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Figura 49: Exemplo de invencdo. Lampada LED.
Fonte: Da lamparina a lampada. Disponivel em <https://goo.gl/jjcb4Q>.

Vale ressaltar que a LPI estabelece a concessao de Certificado de Adicao de Inven¢do, como um
acessoério da Patente de Invencao, conforme descreve os artigos 76 e 77:

Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invencao poderd
requerer, mediante pagamento de retribuicao especifica, certificado de adicdo
para proteger aperfeicoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invencao, mesmo que destituido de atividade inventiva, desde que a matéria
se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1° Quando tiver ocorrido a publicacdo do pedido principal, o pedido de
certificado de adicdo sera imediatamente publicado.

§ 2° O exame do pedido de certificado de adicao obedecerd ao disposto nos
arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no paragrafo anterior.

§ 3° O pedido de certificado de adicao serd indeferido se o seu objeto nao
apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 40 O depositante poderd, no prazo do recurso, requerer a transformacdo
do pedido de certificado de adicdo em pedido de patente, beneficiando-
se da data de depdsito do pedido de certificado, mediante pagamento das
retribuicdes cabiveis.

Art. 77. O certificado de adicdo é acessério da patente, tem a data final de
vigéncia desta e a acompanha para todos os efeitos legais.
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Paragrafo Unico.No processo de nulidade, o titular podera requerer que amatéria
contida no certificado de adicao seja analisada para se verificar a possibilidade
de sua subsisténcia, sem prejuizo do prazo de vigéncia da patente.

Modelo de Utilidade

A patente de modelo de utilidade é a criagao referente a um objeto tridimensional de uso pratico,
ou parte deste, suscetivel de aplicacao industrial, que apresente nova forma ou disposicao,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao
(como instrumentos, utensilios e ferramentas) e suscetivel de aplicacdo industrial.

O modelo de utilidade funciona como um anexo a invencao, pois trata-se de uma nova formulacao
ou definicao na invencdo que lhe trard uma melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricacao.

Sendo assim, a patente por modelo de utilidade (MU) nao se confunde com a patente de invencao
(PI), pois apesar de trazer uma solucao pratica para um determinado problema técnico, ele esta
intimamente ligado a uma invencao principal e nao pode existir desvinculado dela. A invencao
refere-se ao invento propriamente dito. O modelo de utilidade refere-se a uma melhoria funcional
no invento ou processo.

A tesoura, por exemplo, por si sé é uma invencdo, mas a alteracao base da tesoura prépria para
uso desta por canhotos é um modelo de utilidade. Essa base prépria para canhotos nao pode
existir sem o invento principal, que é a tesoura, mas sem essa alteracao (o modelo de utilidade)
nao seria possivel o uso da invencao principal por canhotos, o que significa que houve uma
melhoria no invento principal.

Outro exemplo interessante para entender a diferenca entre a patente de invencao e o modelo de
utilidade é o desenvolvimento do aparelho de telefone, desde a sua criacao até os tempos atuais.

Observe o quadro comparativo a seguir:
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PATENTE DE INVENGCAO (PI)

MODELO DE UTILIDADE (MU)

Primeiro telefone inventado. Utilizava um
sistema de ondas elétricas continuas.

Fonte: Presentation name on emaze.
Disponivel em <https://goo.gl/bTn5GT>.

Separacgado do dispositivo transmissor e
receptor.

Fonte: Alexander Graham Bell. Disponivel em
<https://goo.gl/bfdguU>.

O novo telefone utilizava um sistema de disco
para realizacao das chamdas.

Fonte: When history calls. Disponivel em
<https://goo.gl/MfIEKV>.

Emissor e o receptor se unem.

Fonte: History of things. Disponivel em
<https://goo.gl/uSqOFS>.

Utiliza-se de um sistema de discagem por
tom.

Fonte: Telefone antigo americano. Disponivel
em <https://goo.gl/pxEgn9>.

Teclado integrado com receptor e
transmissor em uma unica peca.

Fonte: Telefonia e comunicagdo. Disponivel
em <https://goo.gl/slc9Ko>.
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A primeira coluna representa um desenvolvimento tecnolégico que gerou uma patente de
invencao (Pl) ao passo que cada linha, observando-se da esquerda para direita, representa um
avango tecnoldgico que resultou em um modelo de utilidade (MU).

Outro exemplo importante para se entender a diferenca entre Pl e UM é a invencao do sistema
de identificacdo de chamadas, a famosa bina, que apesar de ser uma patente de inven¢do muito
utilizada em conjunto com o telefone (que também é outra invencao) nao pode ser confundida
com um modelo de utilidade, por se tratar de uma tecnologia com tal grau de complexidade que
se qualifica como uma invencdo totalmente nova e independente do telefone, ndo podendo,
portanto, ser classificada como uma simples melhoria.

4.3.ESTRUTURA DO PEDIDO DE PATENTE

Um pedido de patente devera conter a seguinte estrutura:
1. Formulario especifico do INPI;

2. Relatério Descritivo (titulo, campo da invencao, estado da técnica, descricdo sucinta das
figuras, descricdo detalhada do invento, melhor execucdo do invento/exemplos se houver);

3. Figuras/desenhos (sendo opcional para patentes de invengao e obrigatério para os modelos
de utilidade);

4. Resumo;

5. Listagem de sequéncias biolégicas (quando houver material bioldgico);
6. Reivindicagoes;

7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuicao;

8. Documentos dos depositantes.

O detalhamento de cada um desses itens é feito na Resolucao Normativa 17/2013, disponivel no
sitio do INPI no campo “Legislacao”. Os pedidos de patente de tecnologias envolvendo material
bioldgico requerem a inclusao de outros procedimentos, os quais estdo tratados no item 16 do
mencionado Ato. Ainda, informa também como e onde devem ser depositados esses materiais
(leveduras, fungos, bactérias, actinomicetos, algas, protozodrios, virus e outras matérias vivas).

4.3.1. Formulario especifico do INPI

Para realizar um depésito de pedido de patente é necessario preencher o formuldrio préprio
disponibilizado pelo INPI, o formulario FQ001, chamado “Formulario para depésito de pedido de
patente ou de certificado de adicao”
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Neste formulario deve-se informar os dados ao depositante, a natureza do pedido de patente
(invencao, modelo de utilidade ou certificado de adicdo), titulo do pedido de patente, a prioridade,
dados do inventor, dentre outras informacdes.

O formulario para deposito de pedido de patente esta disponivel no endereco eletronico <http://
www.inpi.gov.br/menu-servicos/downloads-de-formularios-para-pedidos-protocolados-em-papel-
no-inpi>.

4.3.2. Relatdrio descritivo

O relatorio descritivo é uma das partes mais importantes de uma redacao de patente e também
uma das a mais complexas. E constituido por titulo, campo da invencao, estado da técnica,
descricdo sucinta das figuras, descricao detalhada do invento, melhor execucao do invento ou
exemplos, se houver. Observe a seguir cada um deles.

Titulo

O titulo devera ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressdes
ou palavras irrelevantes ou desnecessarias (tais como “novo’, “melhor’, “original” e semelhantes),
ou quaisquer denominac¢des de fantasia, assim como o campo da invencdo devera descrever

sucintamente o campo tecnolégico no qual a invencdo se enquadra.

Descricao do Estado da Técnica

O Estado da Técnica destina-se a citar as informacdes de cunho basico e descrever o estado
da arte ou da técnica preexistente (com base em documentos patentarios, artigos cientificos,
apresentacdes de congresso e/ou outras apresentacdes de cunho cientifico), o qual deve fornecer
informacdes para que se possa entender, buscar ou examinar a invencao proposta, evidenciando
o(s) problema(s) com que os inventores se defrontaram naquela area e como ele(s) era(m)
resolvido(s).

Além disso, o estado da técnica se propde a descrever como o problema técnico foi abordado no
invento e a solucao técnica encontrada em funcao do estado da técnica, descrevendo de forma
clara, a solucdo proposta para o problema existente, evidenciando as vantagens da inven¢ao em
relacdo ao estado da técnica, ressaltando a novidade e o efeito técnico alcancado.

Descricao da figuras

Adescricao dasfiguras se propde a descrever sucintamente as figuras dispostas em um documento
préprio denominado “Figuras” de modo que a descricao corrobore para melhor elucidacdao do
invento. E facultado ao invento dispor de figuras, entretanto quando houver, deve ter relacéo de
importancia com o invento e o esclarecimento das ideias.
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Descricao detalhada do invento

A descricao detalhada do invento caracteriza-se como sendo uma das principais partes contidas
numa redacao de patente, pois esta se destina a descrever a invencao em detalhes suficientes para
reproducao por um técnico da arte. Um aspecto relevante que deve ser levado em consideracao
na protecdo de uma invencao refere-se a suficiéncia descritiva, que a falta ou omisséo de
informacgdes poderdo acarretar prejuizo no processo de protecao, podendo ocasionar até mesmo
o indeferimento do pedido de patente.

A melhorexecucao doinvento é representada a fim deilustrar mais detalhadamente determinadas
modalidades da invencéo. E importante destacar que invencéo a qual se pretende proteger ndo
se limitard aos exemplos citados, podendo ser utilizada em todas as aplicacdes descritas ou em
quaisquer outras variacdes equivalentes.

4.3.4. Resumo

O resumo deve ser apresentado de forma sucinta e clara, pois o texto apresentado servira de
subsidio para a opcao de busca por palavras chaves em diversos bancos de patentes. Conforme
a instrucao normativa n° 17/2013 do INPI, o resumo deve conter entre 50 e 200 palavras e/ou
nao exceder 20 linhas de texto, ndo podendo ser usado a propria reivindicacao principal. O fato
do resumo apresentar-se sob uma forma sucinta, ndo significa dizer que nao fornecerd uma
compreensao clara e objetiva da invencao, pelo contrario, o mesmo devera expressar a esséncia
da tecnologia.

4.3.6. Listagem de sequéncias biologicas

No caso de pedidos de patente que se enquadrem na drea de biotecnologia a Listagem de
sequéncias bioldgicas devera ser apresentada ao INPI como uma espécie de complementacao do
relatério descritivo, acima estudado.

A representacao das sequéncias de nucleotideos ou de aminodcidos deve seguir um padrao pré-
estabelecido pela OMPI, de acordo com as regras constantes na Resolu¢ao n° 81/2013 do INPI,
disponivel no sitio do INPI pelo endereco eletrénico <http.//www.inpi.gov.br/legislacao-arquivo/
docs/resolucao_81_2013_-_sequencias_geneticas_menor-1.pdf>.

4.3.6. Reivindicacoes

As reivindicagdes caracterizam-se como sendo o desejo por parte do inventor sobre o que se
pretende proteger, ou seja, sao as peculiaridades do invento para as quais se requer a protecao
legal. As reivindicagdes se estabelecerao na descricdo detalhada do invento e definirdo o escopo de
protecao para produtos, processos, uso ou ambos em um mesmo pedido de patente, enfatizando
assim a necessidade da suficiéncia descritiva da invencdo. Sao elas que estabelecem e delimitam
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os direitos da patente, e independente do numero de reivindicacdes, o quadro reivindicatério
deve estar unido pelo mesmo conceito inventivo.

Nas reivindicacgdes, cabe ressaltar que ndo podem ser reproduzidas citagdes a trechos do relatério
descritivo, exceto quando absolutamente necessarios. Sao proibidas as expressdes do tipo
“conforme apresentado na parte X do relatério descritivo”. Outra consideracao importante condiz
com o fato de que é proibido utilizar-se de trechos explicativos com relacao ao funcionamento,
vantagens do objeto de invencao e minimos detalhes de seu uso.

Uma dificuldade percebida na concepcao da redacao de uma patente condiz no fato da escrita
peculiar, distanciando-se significativamente da escrita, por exemplo, de um artigo. A tabela
abaixo demonstra de forma simplificada as principais diferencas entre um artigo cientifico e uma
redacdo de patente.

ARTIGO CIENTIFICO PATENTE
INTRODUCAO CAMPO DA INVENGAO E ESTADO DA TECNICA

«  Apresenta os fatos relevantes sobre o que | -+  Apresenta o Estado da Técnica;

serd discorrido ao longo do trabalho; )
«  Apresenta o problema a ser resolvido

« Apresenta a hipotese em contexto, pela invencao;

e como o conhecimento na area )
. L «  Deve deixar claro que todo o
encaminhou a hipotese. ) ) L
conhecimento até o presente néo foi

capaz de encontrar uma solugao para o

problema.
MATERIAL E METODOS E RESULTADOS EXEMPLOS
Base fundamental para a comprovacao da «  Exemplos especificos que devem servir de
hipotese. base para a generalizacao;

« Comprovam que oinventor tinha posse da
invencado na data do depdsito do pedido.

DISCUSSAO DESCRICAO DETALHADA DA INVENCAO
Coloca os resultados no contexto do «  Resultados (exemplos) como a base para
conhecimento presente, e no caminho ébvio a generalizacao;

do que ja era sabido, da hipotese, e de como o
o, «  Expande-os para todas as variaveis
os resultados comprovam a hipotese. o L )
possiveis e imaginaveis para as quais o

proprietdrio procura protecao

« Importante manter o aspecto inesperado
dos resultados obtidos.
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CONCLUSOES REIVINDICACOES

Apresenta a hipdtese comprovada,umnovo |« Aspectos da Invengao para os quais se
modelo cientifico ou mecanismo e suas busca protecao;

futuras implicacoes. ]
« Modalidades de cada aspecto.

RESUMO RESUMO

Sumario de todas (e cada uma) das partes do | Sumario das reivindicagdes independentes

artigo

(Fonte: Pontificia Universidade Catdlica do Rio Grande do Sul, 2010)

Uma consideracao importante que deve ser feita antes da elaboracao da redacdo de um pedido
de patente refere-se a busca de anterioridade. A busca de anterioridade caracteriza-se como
sendo uma etapa no qual sdo feitas pesquisas como forma de prevenir conflitos, reduzir os
riscos de perda do investimento e, principalmente, reduzir gastos com honorarios profissionais
de advogados e agentes da Propriedade Intelectual (COORDENACAO GERAL DE INOVACAO
TECNOLOGICA - CGIT, [200-7]).

De acordo com a CGIT ([200-7]) é aconselhavel que a busca de anterioridade seja realizada antes
de se efetuar o depésito de patente de invencdo ou de modelo de utilidade, para verificacdo de
existéncia de tecnologia semelhante, reivindicacées ou ndo com o objeto do produto:

E recomendavel que buscas de patentes sejam realizadas antes e durante o
desenvolvimento de pesquisa, visando o aproveitamento de tecnologias em
dominio publico ou evitando o desenvolvimento de tecnologias ja patenteadas
gue ndo podem ser utilizadas (CGIT ([200-7]).

A busca de anterioridade podera servir de embasamento para alcancar a suficiéncia descritiva
do invento, tendo em vista que deverao ser utilizadas referéncias a outros pedidos ou patentes
concedidas e também a documentos nao patentarios, que compdem o estado da técnica.

Porisso, antes de iniciar uma redacao de um pedido de patente é necessario certificar-se por meio
de bancos patentarios nacionais e internacionais tais como INPI, Espacenet, USPTO, WIPO, Lens,
dentre outros, assim como as bases de documentos ndo patentarios como a Capes (periddicos).

Ap6s estruturagao do relatério descritivo e montagem de todos os documentos pertinentes ao
depdsito do pedido de patente, inicia-se o processo de protecao via depdsito junto ao INPI.
4.3.7. Comprovante de pagamento da respectiva retribuicao

E necessario realizar o pagamento da retribuicao referente ao depésito de pedido de patente.
Para fins de comprovacao do pagamento, deve-se juntar ao processo de pedido de patente tanto
a GRU quanto o comprovante de seu pagamento.
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Pessoas fisicas e microempresas, entre outros, gozam do direito de receberem um desconto no
pagamento das taxas do INPI. E possivel consultar esses valores na pagina do INPI acessando o
documento “Tabela de retribuicées dos servicos prestados pelo INPI “ disponivel no endereco
eletrénico  <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/arquivos/dirpa-taxa-com-portaria-e-
brasao.pdf>.

4.3.8. Documentos dos depositantes

Para realizar o depésito de pedido de patente o depositante deve anexar toda documentacao
pertinente a ele. No caso do inventor independente (pessoa fisica) basta anexar a cépia da
identidade e CPF. No caso de instituicOes publicas ou privadas sao necessdrias as seguintes
documentagoes:

1. Cartao CNPJ da empresa/instituicao;

2. Estatuto/Contrato social;

3. Cépia daidentidade e do CPF do representante legal;
4. Nomeacao no cargo ou funcao;

5. Delegacao de poderes (no caso do representante legal nao ser o presidente da instituicao
ou dono da empresa);

6. Demais documentos que forem pertinentes.

E comum, dentro de uma empresa ou instituicdo, haver um setor responsavel pela protecéo de
tecnologias junto ao INPI. Neste caso, serd necessario anexar ao processo toda a documentacao
que comprove que este setor e seu representante sao 0s responsaveis e possuem os poderes
necessarios para atuar junto ao INPI em protecdo de tecnologia.

Cita-se como exemplo, o caso das instituicdes publicas de ensino, como as universidades, que
possuem os NIT’s para atuar nas questoes de Propriedade Intelectual. Esse NIT, por sua vez, pode
possuir um diretor ou coordenador responsavel por representar a universidade. Neste caso, é
necessario anexar a norma interna que decreta tal funcéo ao diretor ou coordenador do NIT, além
da nomeacao do respectivo servidor no cargo ou funcao de diretor ou coordenador.

Além disso, pode ser necessdrio anexar uma procuracdo, no caso da tecnologia ter sido
desenvolvida em conjunto com outra instituicdo publica ou privada. Uma das instituicdes
(instituicdo gestora) devera ficar responsavel pelo depdsito junto ao INPI e as demais instituicdes
deverdo assinar uma procuracao delegando poderes para que a instituicdo gestora da tecnologia
tenha poderes de representa-las junto ao INPI. Nestes casos, todas as instituicbes deverao
providenciar a documentagdo acima descrita e nao so a instituicao gestora da tecnologia.
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4.4.PROTECAO

Existem varias vantagens para se proteger uma tecnologia, sendo sua principal finalidade a
concessao dos direitos exclusivos de exploracao e comercializagao aos progressos tecnoldgicos e
as melhorias funcionais no uso ou na fabricacdo de uma nova forma inventada. Como fruto desse
direito, a protecdao impede que outras pessoas possam usar comercialmente (usar, vender, importar)
a tecnologia reivindicada, reduzindo assim concorréncia e impondo uma posi¢ao no mercado.

Outra vantagem relevante a protecao refere-se ao fato de que o desenvolvimento de uma
tecnologia requer investimento de capital e a sua protecdo propicia o retorno desse investimento
ao titular da invencao advindo da comercializacao da tecnologia protegida. Ademais, o inventor
recompensado com os lucros obtidos é estimulado a desenvolver novas tecnologias de forma
segura, pois a protecao assegura ao inventor de ter sua pesquisa usurpada por terceiros.

Em termos de reconhecimento mercadolégico quando se patenteia uma tecnologia, gera-se a
boa reputacdo do detentor da tecnologia, demonstrando a futuros investidores e acionistas um
alto conhecimento técnico, especializacdo e capacidade tecnolégica. No caso dos centros de
ensino e universidades, além da validacdo da pesquisa produzida no meio académico, estimula-
se o empreendedorismo e o fomento de pesquisas em determinados setores, contribuindo dessa
forma para agdes sociais e econémicas de um pais. Assim, uma patente proporciona a sociedade
o legado de conhecimento sobre tecnologias, que se estivessem em forma de segredo industrial,
ndo seria difundido.

Além disso, a protecao de um invento incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias
para resolver um problema técnico; permitindo que haja um monitoramento tecnoldgico e as
atividades de pesquisa de concorrentes, facilitando assim encontrar estratégias de inovacao.
Todavia, mesmo que haja o desenvolvimento de solu¢des para um mesmo problema técnico, vale
ressaltar que a protecao evita duplicidade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, tendo
em vista que o novo invento nao podera deixar de cumprir os requisitos de patenteabilidade,
principalmente no que diz respeito a novidade e atividade inventiva.

Diante do exposto, a LPI discorre acerca do que é e o que nao é passivel de protecao por patente
no Brasil. De acordo com o artigo 10 da LPI, ndo se considera como invencao:

| - descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il - concepgdes puramente abstratas;

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

IV - as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou qualquer criacdo
estética;

V - programas de computador em si;
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VI - apresentacao de informacoes;
VIl - regras de jogo;

VIIl - técnicas e métodos operatdrios ou cirdrgicos, bem como métodos
terapéuticos ou de diagnéstico, para aplicacdo no corpo humano ou animal; e

IX - 0 todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biol6gicos encontrados
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma
de qualquer ser vivo natural e os processos biolégicos naturais (BRASIL, 1996).

Segundo o artigo 18 da LPI, nao sao patentedveis as seguintes situagoes:

| - o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem e a
salde publicas;

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

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

Paragrafo Unico. Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem,
mediante intervencdo humana direta em sua composicdo genética, uma
caracteristica normalmente nao alcancdvel pela espécie em condicbes
naturais. (BRASIL, 1996)

Vale ressaltar que a legislacdao pertinente ao Brasil diverge com relacdo a legislacao em outros
paises. Sendo assim, mesmo que uma tecnologia nao seja passivel de protecao no Brasil, é
importante buscar saber se esta ndo pode ser protegida como uma patente em um outro pais, e
se for o caso, buscar realizar tal protecao.

4.4.1. Requisitos legais

Respeitados os artigos 10 e 18 da LPI ainda é necessario se preencher alguns requisitos para
que uma tecnologia possa ser patenteada no Brasil. Sendo assim, a LPI define trés requisitos
fundamentais:

- Novidade: confirmado pela busca de anterioridade. E o0 que se difere do estado da técnica,
ou seja, a tecnologia nao divulgada ao publico;
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« Atividade inventiva: a tecnologia tem que demonstrar novidade em relacdo ao que se
encontra no estado da técnica e nao pode derivar do ébvio para um técnico no assunto
(subjetivo);

+ Aplicacao industrial: produgao em escala industrial.

A primeira condicdao da patenteabilidade é a novidade, que é a esséncia da protecao da solucao
técnica. O Art. 11 da Lei da Propriedade Industrial define este conceito da seguinte forma: “a
invencdo e o modelo de utilidade sao considerados novos quando nao compreendidos no estado
da técnica” (BRASIL, 1996).

De acordo com o paragrafo primeiro deste mesmo artigo, o estado da técnica “é constituido
por tudo aquilo que foi tornado acessivel ao publico antes da data do depésito da patente por
uma descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio” (BRASIL, 1996). A anterioridade,
descrita no estado da técnica, é resultado de uma publicacdo na drea tecnolégica que abrange a
invencao, anterior ao depésito do pedido de patente e que pode interferir no quesito novidade.
Tal publicidade pode originar-se de duas formas:

a. quando a invencao cai em dominio publico sem o conhecimento do inventor, o que
constitui uma anterioridade em sentido estrito;

b. quando ainvencao torna-se publica por intermédio do préprio inventor.

Neste ultimo caso, a anterioridade recebe o nome de divulgacao, que, de acordo com a LPI, para
fins de sua caracterizacdo, pode ocorrer por qualquer meio (oral, escrito, por video, entre outros).
E importante destacar que a lei ndo delimita quantitativamente o termo “publico”. Desse modo,
pode-se considerar publico tanto uma grande quantidade de pessoas, quanto um pequeno
grupo ou até uma Unica pessoa, desde que esta tenha capacidade de entender e comunicar o
conteudo dainvencao e que nao tenha recebido ainformacao como segredo. Perde-se a novidade
nao somente com a divulgacao da matéria requerida no pedido de patente pela publicacdo de
um artigo, por exemplo, mas também pelo uso ou a exploracdo da invencao antes da data do
depdsito junto ao INPI.

A anterioridade deve ser verdadeira, certa quanto a sua existéncia e a sua data. Pode-se admitir
qualquer meio de prova da anterioridade, sendo que geralmente esta é fornecida por meio de
patentes, pedidos de patentes, artigos publicados, entre outros.

Apos andlise dos requisitos de patenteabilidade da tecnologia e deferimento das condi¢des para
depdsito, a redacao da patente caracterizara como sendo o documento a qual descrevera todos
0s aspectos da invencao.

4.4.2. Tramite

Para que se entenda melhor o tramite de protecao e como um pedido de patente tem seus direitos
suspensos ou expirados, cabe esclarecer que um pedido, no momento em que é depositado,
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ainda ndo tem sua vigéncia em vigor, mas o titular possui a expectativa de direitos, ou seja, o
depositante possui o direito de explorar seu desenvolvimento tecnolégico, porém ainda nao
goza de certificacdo da protecao. Assim sendo, apos o depdsito, o pedido insere-se em uma fila de
espera para submeter-se a um exame técnico, o qual analisa o pedido quanto a patenteabilidade
e decide pelo seu deferimento ou por uma emissdao de exigéncia técnica para adequacdo do
pedido aos critérios de patenteabilidade, conforme entendimento do 6rgdo ao disposto em lei.
Somente apds vencer esta etapa e ainda submeter-se ao deferimento, é que o pedido alcanca a
concessao do titulo de patente.

Este tramite pode durar em média dez anos para acontecer, pois segue uma cronologia em um
fila de espera para a analise do 6rgao, o INPI, o qual se encontra com defasagem do nimero de
examinadores perante o numero de pedidos de patentes depositados e, portanto, nao consegue
acompanhar a demanda proporcionalmente, formando um backlog. Até que o exame técnico nao
ocorra, o pedido passa por um exame formal, que analisa a documentacao apresentada de acordo
com os documentos obrigatérios, as informagdes necessarias e a adequacdo dos documentos as
normas exigidas em lei e em instrucdes normativas do INPI, fazendo com que o pedido também
sofra exigéncias, a depender do caso.

Qualquer um destes exames, quando emitem uma exigéncia para adequacao do pedido, faz
que os direitos do pedido de patente figuem suspensos, obrigando o seu cumprimento dentro
dos prazos estabelecidos para cada caso. Ao se cumprir, o pedido de patente volta a vigéncia
de expectativa de direitos e segue seu tramite normal até o momento do deferimento ou
indeferimento no exame técnico. Nao se cumprindo, o pedido de patente tem seus direitos
suspensos definitivamente.

Dessa forma, existe uma diferenciacdo quanto ao status da tecnologia, a depender do caso em
que se encontra diante destas etapas dentro do tramite de protecdo e a vigéncia de direitos se da
pelo desenrolar deste. A vigéncia prevista em lei concede a protecao de Patentes de Invencao de
20 anos e de Patentes de Modelo de Utilidade, de 15 anos, as quais sdo extintas apos este prazo,
ou seja, tém seus direitos expirados.

Por conseguinte, as tecnologias sao relacionadas quanto ao status em que se encontram da
seguinte maneira:

« Arquivados: expectativa de direitos suspensa para regularizacdo do pedido conforme
exigéncia emitida pelo érgao, podendo voltar ao atendé-la;

« Arquivadosdefinitivamente: pedidode patente comseusdireitos suspensosdefinitivamente
por ndo atendimento a(s) exigéncia(s) do 6rgao dentro do prazo estabelecido em lei;

« Em andamento: pedido de patente segue o tramite normal até o momento do exame
técnico;

- Concedidas: pedidos de patente que foram deferidos e, em seguida, a patente foi concedida;
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« Indeferidos: pedidos de patente que passaram pelo exame técnico e, ndo atendendo aos
requisitos de patenteabilidade, foram indeferidos e o processo de protecao foi encerrado;

«  Extintas: patentes concedidas que jad venceram seu prazo de vigéncia de 15 ou 20 anos,

conforme sua natureza;

« Desisténcia:pedidode patente queapresentou desisténciaem seutramite porrequerimento
do depositante.

Abaixo segue um esquema, Figura 50, simplificado a respeito do processo de protecédo junto ao INPI:

Deposito no INTI

'

Pagamento das anuidades Publicagao
Inicio do ano 3 (25° més) 18 meses do deposito

Subsidio ao exame (terceiros)

Pedido de Exame
Até 36 meses do depdsito

Periodo do Exame

Parecer Técnico e Manifestacoes

]

— ]

Indeferimento | +— DECISAO ———| Deferimento

l 60 dias Retribui¢ao carta Patente
Recurso 60 dias
l CONCESSAO CARTA

PATENTE

Decisao Final

Anuidade como patente l 6 meses

Processo Administrativo de
Nulidade

v

Decisao Final
Vigéncia até 20 anos PI ou 15 para
MU a partir do depésito

Figura 50: Fluxograma resumido do processamento de um pedido de patentes no Brasil. Fonte: Instituto Nacional da

Propriedade Industrial, 2010.
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Depois de depositado o pedido de patente, de acordo com determinacao da LPI, este sera
mantido em sigilo durante 18 meses, contados da data do depdsito ou da prioridade mais antiga,
para os casos de pedidos que foram modificados dentro do que é permitido por Lei.

Depois deste periodo de sigilo, o INPI publica o pedido e as informacdes sobre o pedido de patente
em sua Revista da Propriedade Industrial - RPI, que é o meio de comunicacéo oficial do érgao.
Entretanto, a decisao de manter o pedido sob sigilo durante o periodo citado acima, é opcional
para o titular, que poderd, conforme sua conveniéncia, requerer a antecipa¢ao da publicacdo. Isso
pode acontecer, por exemplo, nos casos em que o titular quiser usufruir da expectativa de direito
e assinar contrato de transferéncia de tecnologia.

Consideram-se como presentes no estado da técnica, inclusive, os pedidos de patentes que
se encontram no periodo de sigilo e que ainda ndo foram publicados na RPI, a fim de evitar a
concessao de duas patentes para dois inventores diferentes relativas a mesma invencao. Dispde
o Art. 11 em seu § 2° da LPI que um pedido anterior de patente sobre uma invencdo, mesmo que
ainda nao tenha sido publicado, é assimilado a uma anterioridade, com o propdsito de impedir
um segundo pedido de patente sobre a mesma invencédo (BRASIL, 1996). Dessa forma, para efeito
de detectar a novidade, considera-se nao s6 o que se tornou publico antes da data do depésito,
mas também o que se encontra sob andlise no INPI e que ainda ndo tenha sido publicado.

4.5. TRANSFERENCIA

A transferéncia de tecnologia ocorre por meio do repasse do conhecimento cientifico gerado
na universidade as empresas interessadas no produto patentario, visando dessa forma a
transformacdo dos resultados de pesquisa em novos produtos, processos e servicos no mercado.

Pela transferéncia da tecnologia realizada, caberd o pagamento de royalties pela empresa que
licenciou. Entende-se por royalties um valor acordado entre as partes, que corresponde a um
percentual sobre o faturamento liquido da comercializacdo do produto, ou seja, o total das
receitas de vendas, excluidos os tributos incidentes sobre sua comercializagao.
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A Lei n° 10.973/2004 (Lei de Inovacgdo) foi promulgada com o intuito de regulamentar as
disposicdes constitucionais contidas nos artigos 218 e 219 da Carta Magna de 1988. A Lei n°
10.973/2004 dispde acerca dos incentivos a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no
ambiente produtivo. Também aborda questdes acerca da protecdo do conhecimento intelectual
produzido em decorréncia dos resultados obtidos nos ambientes de pesquisa em ciéncia,
tecnologia e inovacao, bem como regula os instrumentos legais que formalizam a realizacdo dos
procedimentos de transferéncia dos ativos protegidos no ambito das Instituicdes Cientificas e
Tecnoldgicas - ICT’s para a efetiva exploracao comercial.

Posteriormente, com o intuito de incorporar a cultura brasileira a ideia de que o desenvolvimento
cientifico e tecnolégico deve ser diretamente atrelado as relacdes entre universidades, empresas
e sociedade, por meio de acdes de P&D e objetivando as necessidades e anseios das comunidades
regionais tal como praticado em outros paises, foi criada a Lei n® 13.243/2016, que alterou a Lei n°
10.973/04 conforme serd elucidado no presente Capitulo.

A Lei n° 13.243/16 tem o intuito de realizar alteracdes nos instrumentos contidos na Lei de
Inovacdo (Lei n° 10.973/04) que visam o fomento a inovacao, bem como alterar os principais eixos
da Lei de Inovagao, quais sejam:

«  Estimulo a construcao de ambientes especializados e cooperativos de inovacgao (art. 3° ao art. 5°);

Estimulo a participagdo das ICT no processo de inovagao (art. 6° ao art. 18);

Estimulo a inovacao nas empresas (art. 19 ao art. 21-A);

Estimulo ao inventor independente (art. 22 e art. 22-A).

O dispositivo legal em referéncia ainda altera e inclui alguns conceitos constantes no artigo 2° da
Lei de Inovagao, conforme se observa a seguir:

Criador: antes a Lei definia como sendo o pesquisador que fosse inventor, obtentor ou autor de
criacdo. Agora define-se que criador é a pessoa fisica que seja inventora, obtentora ou autora de
criagao (art. 29, ).

Incubadora de Empresas: a Lei passou a definir o conceito de Incubadora de empresas, antes
nao previsto, como sendo a organizacao ou estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio
logistico, gerencial e tecnoldgico ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento,
com o objetivo de facilitar a criacdo e o desenvolvimento de empresas que tenham como
diferencial a realizacdo de atividades voltadas a inovacao (art. 29, llI-A).

Inovacao: alterou o conceito de “Inovacao’, que passou a ser a introducdao de novidade ou
aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, servicos ou
processos ou que compreenda a agregacao de novas funcionalidades ou caracteristicas a
produto, servico ou processo ja existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de
qualidade ou desempenho (art. 29, IV).



CAPITULO IV: PRINCIPAIS ALTERACOES NA LEI DE INOVACAO m

Instituicao Cientifica e Tecnolégica - ICT: uma das mudancas mais significativas foi no conceito
de ITC. Passou a incluir muitas instituicées antes ndao compreendidas dentro deste conceito. Com
a alteracao, ICT é todo 6rgao ou entidade da administracao publica direta ou indireta ou pessoa
juridica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituida sob as leis brasileiras, com
sede e foro no Pais, que inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo social ou estatutario,
a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o desenvolvimento de novos
produtos, servicos ou processos (art. 29, V).

Nucleo de Inovacao Tecnolégica - NIT: outra alteracdo se deu no conceito de NIT, que passou a
ser considerado como uma estrutura instituida por uma ou mais ICT’s, com ou sem personalidade
juridica prépria, que tenha por finalidade a gestao de politica institucional de inovacao e por
competéncias minimas as atribuicdes previstas nesta Lei (Art. 29, VI).

Fundacao de Apoio: deixou de ser intitulada como “Instituicao de Apoio” e passou a ser
denominada como fundacdo com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino
e extensao, projetos de desenvolvimento institucional, cientifico, tecnolégico e projetos de
estimulo a inovacao de interesse das ICT’s, registrada e credenciada no Ministério da Educacao e
no Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro
de 1994, e das demais legislacdes pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal (art. 2°,
V).

Pesquisador Publico: passou a ser o pesquisador ocupante de cargo publico efetivo, civil ou
militar, ou detentor de funcdo ou emprego publico que realize, como atribuicdo funcional,
atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo (art. 20, VIII).

ParqueTecnolégico: a nova Lei definiu Parque Tecnolégico como sendo o complexo planejado de
desenvolvimento empresarial e tecnolégico, promotor da cultura de inovacao, da competitividade
industrial, da capacitacao empresarial, e da promocgao de sinergias em atividades de pesquisa
cientifica de desenvolvimento tecnoldgico e de inovacgdo, entre empresas e uma ou mais ICT’s,
com ou sem vinculo entre si (art. 20, X).

Polo Tecnolégico: é definido como um ambiente industrial e tecnoldgico caracterizado pela
presenca dominante de micro, pequenas e médias empresas com dareas correlatas de atuacao
em determinado espaco geografico, com vinculos operacionais com ICT, recursos humanos,
laboratérios e equipamentos organizados e com predisposicdo ao intercambio entre os entes
envolvidos para consolidacao, marketing e comercializacao de novas tecnologias (art. 29, XI).

Extensao Tecnoldgica: define-se como sendo a atividade que auxilia no desenvolvimento, no
aperfeicoamento e na difusao de solucbes tecnoldgicas e na sua disponibilizacdo a sociedade e
ao mercado (art. 2°, XII).

BonusTecnoldgico: é denominado como a subveng¢ao a microempresas e aempresas de pequeno
e médio porte, com base em dotacdes orcamentdrias de 6rgaos e entidades da administracao
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publica, destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgicos, de contratacdo de servicos tecnoldgicos especializados, ou
transferéncia de tecnologia, quando esta for meramente complementar aqueles servicos, nos
termos de regulamento (art. 20, XIlI).

Capital Intelectual: é definido como o conhecimento acumulado pelo pessoal da organizacao,
passivel de aplicacdo em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacao (art. 2°, XIV).

A partir dos conceitos acima descritos, é possivel perceber que o advento da Lei n° 13.243/16
visou melhorar a insercao do empresariado e das ICT’s privadas no ambito das politicas publicas
voltadas a inovacao, objetivando simplificar os procedimentos de gestdo financeira, compras e
contratacdo para atividades de ciéncia, tecnologia e inovacao (CT&l).

Nota-se também que houve uma preocupacdo em se aperfeicoar a legislacdo para trazer
seguranca juridica na interpretacao por parte dos érgaos de controle e viabilizar a constituicao
de um sistema de CT&I que opere em regras compativeis com todos os niveis e aumente as
possibilidades de cooperacao entre os entes publicos e privados.

ESTIMULO A CONSTRUCAO DE AMBIENTES
ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVACAO

O Capitulo Il da Lei de Inovacao, intitulado “Do estimulo a construcao de ambientes especializados
e cooperativos de inovacdo”, também sofreu alteracdes importantes. Nele, o legislador procurou
garantir a construcao de ambientes especializados e cooperativos de inovagao com o intuito de
propiciar a interacao entre o setor publico e o setor privado a fim de instituir aliancas estratégicas
e projetos de cooperacao envolvendo empresas nacionais ou internacionais, ICT’s e entidades
privadas sem fins lucrativos com o objetivo de realizarem atividades de P&D, tendo como foco
principal a geracdo de produtos, processos e servicos inovadores, bem como a transferéncia e a
difusao de tecnologia.

O caputdo artigo 3°da Lei de Inovacao foi alterado de forma a abranger toda e qualquer instituicao
dedireito privado sem fins lucrativos e acrescentou como um dos objetivos principais a geracao de
servicos inovadores e a transferéncia e difusao de tecnologia, além dos anteriormente prescritos,
quais sejam, produtos e processos inovadores, verbis:

Art. 3°. A Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as respectivas
agéncias de fomento poderdo estimular e apoiar a constituicao de aliancas
estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperacao envolvendo
empresas, [CTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geracdao de produtos,
processos e servigos inovadores e a transferéncia e a difusdo de tecnologia.
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J4 o paragrafo unico do mesmo artigo que prevé o que o caput do artigo podera contemplar,
inclui a formacao e capacitacao de recursos humanos qualificados, verbis:

Paragrafo Unico. O apoio previsto no caput poderd contemplar as
redes e os projetos internacionais de pesquisa tecnoldgica, as ag¢des de
empreendedorismo tecnoldgico e de criagdo de ambientes de inovacdo,
inclusive incubadoras e parques tecnolégicos e a formacao e a capacitacao de
recursos humanos qualificados.

O art. 3°-A do mesmo dispositivo legal, colaciona as bases legais que norteiam os ajustes de
cooperagao ou parceria entre as ICT’s e instituicdes publicas ou privadas ou as entidades privadas
sem fins lucrativos que deverdo ser pautadas na legalidade e nos principios norteadores da
administracao publica.

Uma novidade que a Lei n° 13.243/16 acrescentou a Lei de Inovacao foi a possibilidade de cessao
de uso, pelos entes federativos diretamente as empresas e as ICT's interessadas, de imdveis para
a instalacao e consolidagao de ambientes promotores de inovag¢ao, mediante contrapartida
financeira e nao financeira. Ainda, desde que as empresas e instituicdes interessadas tenham
por missao institucional a gestao de parques e polos tecnolédgicos e de incubadora de empresa,
conforme dispde o artigo 3°-B, verbis:

Art. 30-B. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios, as respectivas
agéncias de fomento e as ICTs poderao apoiar a criacdo, a implantacado e a
consolidacao de ambientes promotores da inovacao, incluidos parques e
polos tecnoldgicos e incubadoras de empresas, como forma de incentivar o
desenvolvimento tecnolégico, o aumento da competitividade e a interacdo
entre as empresas e as ICTs.

§ 10 As incubadoras de empresas, os parques e polos tecnolégicos e os demais
ambientes promotores da inovacdo estabelecerdo suas regras para fomento,
concepgao e desenvolvimento de projetos em parceria e para selecao de
empresas para ingresso nesses ambientes.

§ 20 Para os fins previstos no caput, a Unido, os Estados, o Distrito Federal, os
Municipios, as respectivas agéncias de fomento e as ICTs publicas poderao:

| - ceder o uso de imoveis para a instalacdo e a consolidacao de ambientes
promotores da inovacao, diretamente as empresas e as ICTs interessadas ou
por meio de entidade com ou sem fins lucrativos que tenham por missao
institucional a gestdao de parques e polos tecnoldgicos e de incubadora de
empresas, mediante contrapartida obrigatéria, financeira ou nao financeira,
na forma de regulamento.

Ainda no mesmo artigo o legislador permite que os entes federativos possam participar da
criacdo e da governanca de entidades gestoras de parques tecnoldgicos ou de incubadoras de
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empresa, desde que adotem mecanismos com o fim de assegurar a segregac¢ao das fungdes de
financiamento e execucao, in verbis:

Il - participar da criacdao e da governanca das entidades gestoras de parques
tecnoldgicos ou de incubadoras de empresas, desde que adotem mecanismos
gue assegurem a segregacao das funcdes de financiamento e de execucao.

Outra novidade trazida pela Lei 13.243/16 foi a obrigatoriedade de a Unido, os Estados, o Distrito
Federal estimularemaatracdo de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras
com o intuito de promover a interacdo com ICT's e empresas brasileiras, oferecendo-lhes o acesso
aos instrumentos de fomento e mantendo programas especificos para as microempresas e para
as empresas de pequeno porte visando ao adensamento do processo de inovacao.

Ja no Art. 4° e incisos que trata sobre a possibilidade de compartilhamento e permissdo de uso dos
laboratérios das ICT’s, a maior mudanca foi realizada no caput do artigo que inseriu a possibilidade de
compartilhar ou permitir o uso dos laboratérios mediante a contrapartida ndo financeira, ou seja, recep-
cionou, de forma mais abrangente, o que anteriormente era delimitado no disposto na Lei de Inovacdo.

No inciso | do mesmo artigo que trata do compartilhamento de laboratério, anteriormente
existia a exigéncia de que as candidatas fossem microempresas e empresas de pequeno porte
com atividades voltadas a inovacao tecnoldgica, que, com o advento da Lei 13.243/16 alterou-
se para incluir o compartilhamento com ICT’s e aumentar o leque de empresas que podem ser
beneficiadas, exigindo-se apenas que as empresas tenham a¢des voltadas a inovagao tecnoldgica.

Ja noinciso Il, que trata da permissdo de uso de equipamentos e espaco fisico de laboratdrios, a
mudanca foi no sentido de incluir a permissao de uso por ICT’s e pessoa fisica e retirou a exigéncia
de permitir o uso apenas por empresas nacionais e organizagdes sem fins lucrativos, in verbis:

[.]

Il - permitir a utilizacdo de seus laboratérios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalagées existentes em suas préprias dependéncias
por ICT, empresas ou pessoas fisicas voltadas a atividades de pesquisa,
desenvolvimento einovacao,desde quetal permissao naointerfiradiretamente
em sua atividade fim nem com ela conflite.

A Lei n° 13.243/16 incluiu a possibilidade das ICT’s permitirem o uso do seu capital intelectual,
ou seja, permitir que o conhecimento adquirido pelo pessoal da organizagao seja aplicado
em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo por meio de instrumento juridico que
formalize tal objetivo, conforme transcrito abaixo:

[.]

Ill - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovacao.
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E por fim, o paragrafo Unico do art. 4° que traz a ressalva de que as modalidades constantes
nos incisos | e Il deverao obedecer aos critérios que anteriormente deveriam ser aprovados pelo
6rgao maximo da ICT e passou-se a ser aprovados e divulgados pela ICT publica, ou seja, serdao
submetidos aos conselhos superiores das instituicdes:

[.]

Paragrafo unico. O compartilhamento e a permissao de que tratam os incisos |
ell do caput obedecerao as prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados
e divulgados pela ICT publica, observadas as respectivas disponibilidades e
assegurada a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizacdes
interessadas.

Ainda neste mesmo eixo, o artigo 5° da Lei de Inovacao foi alterado para incluir as diretrizes
legais quanto a autorizacao que a lei da aos entes federativos e suas entidades de participar,
minoritariamente do capital social de empresas com o intuito de desenvolver produtos ou
processos inovadores que estejam de acordo com as politicas de ciéncia, tecnologia, inovacao e
de desenvolvimento industrial das esferas governamentais.

O ESTIMULO A PARTICIPACAO DAS ICT NO
PROCESSO DE INOVACAO

O Capitulo Il da Lei de Inovacao, intitulado “Do estimulo a participacao das ICT no processo
de inovacao’, recebeu alteracdes que serao expostas no presente topico. O artigo 6° da Lei de
Inovacao trata da celebracdo de contrato para transferéncia de tecnologia e para resquardar os
principios da administracdo publica e dar isonomia ao processo. O artigo traz sete paragrafos que
tratam das modalidades e das formas dos contratos. A Lei 13.243/2016 trouxe uma novidade para
a Lei de Inovacdo que facilitara o tramite dos licenciamentos nas ICT’s, tendo em vista que a lei
incluiu um paragrafo que autoriza as ICT’s realizarem a celebracdao do contrato de transferéncia de
tecnologia sem a necessidade de se publicar edital como anteriormente era previsto, passando a
ser necessaria apenas a publicacdo de extrato da oferta em sitio eletrénico oficial da ICT.

Ainda no mesmo artigo, a Lei n° 13.243/16 também inclui um pardgrafo tratando dos casos
em que o desenvolvimento da tecnologia for realizado conjuntamente com a empresa e abre
a possibilidade, nesse caso, do licenciamento com clausula de exclusividade que deve ser
estabelecida em convénio ou contrato a sua forma de remuneracao.

O paragrafo sexto também foi incluido para amarrar a obrigatoriedade dos dirigentes,
criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de servicos de
repassar os conhecimentos e informagdes necessarios a formalizacdo do contrato, sob pena
de responsabilizacdo administrativa, civil e penal. Tal paragrafo ndo delimita quais seriam as
penalidades, espera-se que o regulamento traga-as para melhor entendimento.
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J& no paragrafo sétimo o legislador primou por estabelecer que as remuneragdes recebidas pela
transferéncia de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploracao comercial e as oriundas
de pesquisa, desenvolvimento e inovacao ndao devem ser consideradas impeditivos para que a
classificacdo “sem fins lucrativos” das ICT’s privadas seja concedida.

O artigo sétimo nao foi modificado e manteve a sua redacédo original em sua totalidade. J4 o artigo
oitavo e seus paragrafos tratam da prestacao de servicos tecnolégicos pelas ICT’s nas atividades
voltadas a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldégica no ambiente produtivo. Foi alterado
para acrescentar como principal objetivo a maior competitividade das empresas. Tais prestacoes
de servicos deverao ser precedidas de formalizacdo de contratos que deverao ser aprovados pelo
representante legal maximo da instituicao ou a quem este delegar.

No mesmo sentido, o artigo nono da Lei de Inovacado autoriza as ICT’s a firmar acordos de parceria
com instituicdes publicas e privadas, com o objetivo de realizar atividades conjuntas voltadas a
pesquisa cientifica e tecnoldgica, bem como para o desenvolvimento de tecnologias, produtos,
Servicos ou processo.

As alteracdes realizadas neste artigo foram: no paragrafo primeiro acrescentou a possibilidade de
alunos de curso técnico, de graduacao ou pés-graduacao receber bolsa de estimulo a inovagao;
o paragrafo segundo foi alterado para acrescentar o direito aos signatarios de exploracao,
licenciamento e transferéncia de tecnologia; no paragrafo terceiro foram retirados os parametros
legais de definicdo de titularidade e inserido a possibilidade das ICT's ceder a totalidade dos
direitos de propriedade intelectual mediante compensacéo financeira ou néo financeira, desde
que economicamente mensurdvel; e o paragrafo quarto foi incluido para lembrar que a bolsa
concedidano caput deste artigo caracteriza-se como doacgdo e nao configura vinculo empregaticio.

A Lei 13.243/16 acrescentou a Lei de Inovacgdo o artigo 9°A para permitir que os entes federados
concedam recursos para a execucao de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagao as
ICT’s ou diretamente aos pesquisadores a elas vinculados, desde que formalizado por meio de
instrumento juridico que regule o repasse.

Os paragrafos do artigo 9°A trazem as formas de execucao e as diretrizes para a formalizacdo dos
instrumentos que regulardo os repasses de recursos.

O artigo 10 é outro exemplo de artigo que nao sofreu modificacdes e manteve a sua redacao
original. J& o artigo 11 foi alterado para incluir a possibilidade de a ICT ceder os direitos sobre
a criacdo a terceiro mediante remuneracao, além do anteriormente previsto que se restringia a
cessao de direitos ao criador. Tal cessao deve ser precedida de manifestacdo expressa do érgao
maximo da instituicdo com a anuéncia do Nucleo de Inovac¢ao Tecnoldgica.

O caput do artigo 13 foi mantido e alterou-se o paragrafo segundo e incisos para acrescentar
que serao deduzidos os encargos, despesas e obrigagdes legais decorrentes da protecao da
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propriedade intelectual nos casos de exploracao direta ou por terceiros e serdo deduzidos os
custos de producao da ICT nos casos de exploracao direta.

O artigo 14 trata da possibilidade do pesquisador publico requerer afastamento para colaboracao
comoutralCTefoimantidonaintegra. ALein®13.243/16inseriuoartigo 14-A para estabelecer que
o pesquisador publico em regime de dedicacao exclusiva poderd exercer atividade remunerada
de pesquisa em ICT’s ou empresas.

O artigo 15 da Lei de Inovacao trata da licenca ndo remunerada a ser concedida, a critério da
administracao publica, a pesquisador publico para constituicao de empresa que tenha atividades
voltadas a inovagao e se manteve na integra.

Foi incluido pela Lei n° 13.243/16 o artigo 15-A para obrigar que a ICT publica institua sua politica
de inovacdo para estabelecer as diretrizes e objetivos no que se refere a gestao dos processos de
transferéncia de tecnologia e a geracdo de inovacao no ambiente produtivo.

A Lei n° 10.973/04 (Lei de Inovacao) traz, em seu artigo 16, um dos principais objetivos, sendo o
mais importante, que é a obrigatoriedade de criacdo de Nucleo de Inovacao Tecnoldgica — NIT
pela ICT publica para apoiar a gestao de sua politica de inovacao e delimita as competéncias
do NIT. A Lei 13.243/16 incluiu como competéncia do NIT mais quatro incisos e mais quatro
paragrafos para tratar das diretrizes, conforme se verifica abaixo:

Art.16. Para apoiar a gestao de sua politica de inovacao, a ICT publica deverd
dispor de Nucleo de Inovacao Tecnolégica, préprio ou em associagao com
outras ICTs.

[.]

VIl - desenvolver estudos de prospeccao tecnoldgica e de inteligéncia
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as
acdes de inovacao da ICT;

VIl - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inovacao gerada
pela ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em
especial para as atividades previstas nos arts. 60 a 90;

X - negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da ICT.

§2° A representacao da ICT publica, no ambito de sua politica de inovacao,
podera ser delegada ao gestor do Nucleo de Inovacao Tecnoldgica.

§3° O Nucleo de Inovacao Tecnolégica podera ser constituido com
personalidade juridica prépria, como entidade privada sem fins lucrativos.
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§4¢° Caso o Nucleo de Inovacao Tecnoldgica seja constituido com personalidade
juridica propria, a ICT devera estabelecer as diretrizes de gestao e as formas de
repasse de recursos.

§5° Na hipotese do §39, a ICT publica é autorizada a estabelecer parceria com enti-
dades privadas sem fins lucrativos ja existentes para a finalidade prevista no caput.

O ESTIMULO A INOVACAO NAS EMPRESAS

No Capitulo IV da Lei de Inovacao, “do estimulo a inovacao nas empresas” o legislador procurou
propor dispositivos legais que possuem o condao de estimular a inovacao no ambito das
empresas e, logo no artigo 19, a lei disciplina os instrumentos de inovagao na seara do setor
produtivo. A alteracdo realizada pela Lei n° 13.243/16 foi no sentido de acrescentar ao artigo as
prioridades da politica industrial, bem como colacionou no paragrafo segundo os instrumentos de
estimulo a inovacao, quais sejam: subvencao econémica, financiamento, participagao societaria,
bonus tecnoldgico, encomenda ecoldgica, incentivos fiscais, concessao de bolsas, uso do poder
de compra do Estado, fundos de investimento, fundos de participacao, titulos financeiros,
incentivados ou nao e previsdao de investimento de pesquisa e desenvolvimento em contratos de
concessao de servicos publicos ou em regulagdes setoriais.

Ainda no mesmo artigo, a Lei n® 13.243/16 incluiu o paragrafo sexto que dispde as iniciativas que tra-
ta o caput do artigo que poderao se estender a acdes que visem: apoio financeiro, econémico e fiscal
direto a empresas para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo tecnoldgica; consti-
tuicao de parcerias estratégicas e desenvolvimento de projetos de cooperacao entre ICT e empresas
e entre empresas, em atividades de pesquisa e desenvolvimento, que tenham por objetivo a geracao
de produtos, servicos e processos inovadores; criacao, implantacdo e consolidacao de incubadoras
de empresas, de parques e polos tecnolégicos e de demais ambientes promotores da inovacao; im-
plantacdo de redes cooperativas para inovacao tecnolégica; adogdo de mecanismos para atragao,
criagao e consolidacao de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas brasileiras e estran-
geiras; utilizacao do mercado de capitais e de crédito em a¢des de inovacao; cooperacao interna-
cional para inovacao e para transferéncia de tecnologia; internacionalizacdo de empresas brasileiras
por meio de inovacdo tecnoldgica; inducdo de inovagao por meio de compras publicas; utilizacado
de compensacao comercial, industrial e tecnoldgica em contratagdes publicas; previsao de clausulas
de investimento em pesquisa e desenvolvimento em concessdes publicas e em regimes especiais
de incentivos econdmicos; implantacao de solucdo de inovacao para apoio e incentivo a atividades
tecnoldgicas ou de inovagdo em microempresas e em empresas de pequeno porte.

A nova lei incluiu ainda os paragrafos sétimo e oitavo ao artigo 19 para possibilitar que os entes
federativos possam utilizar mais de um instrumento de estimulo a inovacdo com o intuito de
conferir efetividade aos programas de inovacdo nas empresas, bem como possibilitar que os
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recursos destinados a subvencdo econdmica sejam aplicados no financiamento de atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacao nas empresas.

No artigo 20 que trata da contratacdo direta de ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos
e empresas por 6érgaos da administracao publica, a principal alteracao foi a inclusao do paragrafo
quinto que autoriza a administracdo publica contratar, concomitantemente, mais de uma das
instituicdes acima citadas, desde que se providencie justificativa expressa com o objetivo de
desenvolver alternativas para solucdo de problema técnico especifico ou obtencdo de produto
ou processo inovador ou executar partes de um mesmo objeto.

Alein°13.243/16incluiu o artigo 20-A que foi vetado, quase que na integra. Contudo mantiveram-
se os paragrafos segundo, terceiro e quarto com o intuito de dar as diretrizes a serem seguidas
pelas contratagdes citadas no artigo anterior. O artigo 21 foi mantido na integra e acrescentou-se
o artigo 21-A que prevé a concessao de bolsas de estimulo a inovacao destinadas capacitagdao de
recursos humanos e agregacao de especialistas em ICT’s e empresas.

O ESTIMULO AO INVENTOR INDEPENDENTE

A ultima alteracao importante a se tratar a respeito da Lei de Inovacao é a respeito do Capitulo
V, “Do estimulo ao inventor independente”. A Lei n° 13.143/16 alterou o artigo 22 de forma
que acrescentou a possibilidade da adocao de criacdes de inventores independentes por ICT’s
publicas, uma vez analisada a sua viabilidade.

Foiincluido o artigo 22-A que possibilita que os entes federativos, as agéncias de fomentoeasICT'’s
possam apoiar o inventor independente que comprovar o depdsito de patente de sua criagao.
Esse suporte pode se dar por meio da analise da viabilidade técnica e econdmica do objeto de
sua invencao, da assisténcia para transformacdo da invencdo em produto ou processo com os
mecanismos financeiros e crediticios dispostos na legislacdo, da assisténcia para constituicdo
de empresa que produza o bem objeto da invencao ou pela orientacdo para transferéncia de
tecnologia a empresas ja constituidas.

Sendo assim, a partir dessas alteracdes as ICT’s publicas passaram a ter maior importancia no
ambito dos inventores independentes, podendo-lhes dar um suporte que muitas vezes faltam a
essa categoria de inventores e consolidando as formas que esse suporte pode ser realizado.
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