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RESUMO

ORTIZ, Rodrigo Meireles. A institucionalizacao da protecao da propriedade intelectual na
universidade publica brasileira. Dissertacdo (mestrado em Direito) — Faculdade de Direito,

Universidade Federal do Rio Grande: 2019, 136p.

O trabalho pretende demonstrar a institucionaliza¢@o da prote¢ao da propriedade intelectual na
universidade publica brasileira diante do tratamento politico e juridico dispensado a busca pela
inovacao no pais. Isso pois, no Brasil, estudos técnicos revelam que estas Instituicdes detém
praticamente 0 monopodlio da pesquisa, financiada, na sua maioria, com recursos publicos.
Consequentemente, tornam-se o maior potencial inovador do pais e um dos principais sujeitos
do sistema de propriedade industrial nacional. Além de aspectos gerais, como a importancia da
protecao da propriedade intelectual, a apropriacao da tecnologia, a confidencialidade, o modelo
de administracao publica gerencial e a aproximagdo entre as esferas publico e privado, observa-
se que o advento da Lei da Inovacdo, da Emenda Constitucional da Inovacao e do Marco Legal
da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, para além de incentivarem criacdes inovadoras, impdem a
protecdo da propriedade industrial fruto deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado e
realizado, atualmente, de forma preponderante nas universidades publicas. Assim, tendo como
base a linha de pesquisa voltada as politicas publicas de sustentabilidade, destaca-se o carater
impositivo das normas e se lanca um novo olhar sob o sistema de protecdo nacional, direcionado
ao tratamento da propriedade intelectual pelas universidades publicas no Brasil como
patrimOnio publico inestimdvel. Registra-se, ainda, a necessidade de boas praticas voltadas ao
retorno as universidades e ao investimento estatal, a utilizacdo eficiente da informacgado
tecnoldgica, ao desenvolvimento econdmico, social e tecnoldgico do pais e ao cumprimento

das finalidades normativas.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Universidade Publica. Inovag@o.



ABSTRACT
ORTIZ, Rodrigo Meireles. The institutionalization of the protection of intellectual property
in the brazilian public university. Dissertation (Masters in Law) - School of Law, Federal

University of Rio Grande: 2019, 136p.

The work aims to demonstrate the institutionalization of intellectual property protection in the
Brazilian public university in the face of political and legal treatment given to the search for
innovation in the country. This is because, in Brazil, technical studies reveal that these
institutions practically have a monopoly on research, mostly funded with public resources.
Consequently, they become the largest innovative potential in the country and one of the main
subjects of the national industrial property system. In addition to general aspects, such as the
importance of intellectual property protection, technology appropriation, confidentiality, the
managerial public administration model and the approximation between the public and private
spheres, it is observed that the advent of the Innovation Law, the Constitutional Amendment of
Innovation and the Legal Framework of Science, Technology and Innovation, in addition to
encouraging innovative creations, impose the protection of industrial property resulting from
this research work stimulated by the State and currently performed predominantly in public
universities. Thus, based on the line of research focused on public policies of sustainability, the
enforceability of the norms stands out and a new look is taken under the national protection
system, aimed at the treatment of intellectual property by public universities in Brazil as an
invaluable public patrimony. There is also the need for good practices aimed at returning to
universities and state investment, the efficient use of technological information, the economic,

social and technological development of the country and the fulfillment of normative purposes.

Keywords: Intellectual Property. Public university. Innovation.
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INTRODUCAO

No Brasil, a partir de meados da década de 90, conseguiu-se ultrapassar o horizonte de
1% do volume total de artigos cientificos publicados no mundo. Esse indice, mesmo pequeno
se comparado a paises como Estados Unidos ou Inglaterra, evidenciou o aumento da pesquisa
e da produgdo cientifica do pais. Os mesmos dados denunciaram, porém, uma deficiéncia que
comega a ser atacada por diversas dreas de politicas publicas, qual seja, a reduzida quantidade
de patentes, as quais compdem o direito da propriedade intelectual.

Em linhas gerais, nota-se que o pais publica resultados de pesquisas em revistas de
impacto, mas deixa a desejar no momento de transformar o conhecimento em inovagdes
tecnoldgicas. Ademais, estudos técnicos revelam que, no Brasil, a maior parte da pesquisa
cientifica e tecnoldgica € realizada nas universidades publicas, financiada, sobretudo, com
recursos estatais. Assim, tendo em vista o local de supremacia da pesquisa no pais, o predominio
do financiamento publico e as funcdes essenciais universitarias que contemplam o ensino, a
pesquisa e a extensdo, nota-se que as universidades publicas se tornam nos principais centros
de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, isto €, no maior potencial inovador, e,
consequentemente, no principal sujeito do sistema de patentes nacional.

Diante deste cendrio, a relacdo estabelecida entre a universidade publica e a sociedade
passou a demandar o estabelecimento de politicas publicas sobre a inovagdo e a protecdo dos
resultados de pesquisa realizados nestas institui¢des. A partir da Lei n° 10.973/2004, cuidando
da inovacdo e da pesquisa no ambiente produtivo, e tendo entre seus sujeitos as universidades
publicas, hd um novo tratamento dado a busca da inovagdo e a protecdo dos resultados
inovadores no ambito universitirio. O diploma foi seguido pela edicdo da Emenda
Constitucional n® 85/2015, a qual incluiu a inovagdo entre os temas da ordem constitucional
social, e pela Lei n° 13.243/2016, que atualizou o contetido da Lei de Inovacdo a luz do novo
texto Constitucional, estimulando ainda mais a tecnologia e a inovagao no pais.

Frente a este tratamento dado a atividade inovadora no pais, a qual possui como
instrumento de protecdo a propriedade intelectual e detém a destacada participagdo da
universidade publica no contexto nacional, o problema desta pesquisa consiste em indagar quais
os impactos da Emenda Constitucional da Inovag¢dao (Emenda Constitucional n® 85/2015), da
Lei da Inovacdo (Lei n° 10.973/2004) e do Novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo (Lei n°® 13.243/16) na protecao da propriedade intelectual na universidade publica
brasileira, adotando-se a hipdtese de que estes instrumentos institucionalizaram o tema no

ambito universitario.



No particular, observa-se a necessidade de valorizacdo da protecdo da propriedade
intelectual na universidade publica. De fato, destaca-se o papel central da inovagdo nas politicas
de desenvolvimento dos Estados nacionais, o que reflete na atividade do aparato estatal para a
sua obten¢do, motivando a andlise de seus instrumentos. Além disso, anota-se que o tema da
inovagdo € abordado de forma relevante na inddstria e nas empresas, tratado por diversas
ciéncias como a economia e a administracdo, sendo objeto de estudo juridico no ambito do
direito privado em beneficios de empresas, notadamente no tocante a propriedade intelectual.
Contudo, frente a realidade nacional que denota uma entidade ptuiblica como protagonista de
titulos de propriedade industrial, observa-se a importancia de trabalhos que se atenham a
identificar os mecanismos pelos quais se torna relevante a protecdo na universidade publica
brasileira de acordo com suas particularidades.

Ademais, além de pesquisas que incentivem a participacdo da industria e das empresas
no ambiente inovador em parcerias com as universidades publicas, identifica-se a necessidade
de andlises dos instrumentos de protecdo dos trabalhos que ja sd@o desenvolvidos no ambito
universitario, mormente diante da dependéncia do financiamento publico e do cariter publico
do regime de trabalho dos professores pesquisadores lotados nas instituicdes publicas.

Assim, o trabalho procura demonstrar, sobretudo, a institucionalizacdo da propriedade
intelectual nas universidades publicas brasileiras. Ademais, pretende-se confirmar a existéncia
de um potencial inovador nacional que ndo se traduz em tecnologias ou produtos inovadores.
Da mesma forma, visa-se comprovar que a universidade publica representa o principal potencial
inovador e, consequentemente, o principal sujeito dos sistemas de inovagao e de patentes no
pais. Com estes intuitos o trabalho se utiliza do método de abordagem dedutivo, do método de
procedimento monogréfico e sobretudo da técnica de pesquisa bibliogrifica qualitativa e
documental, coletando-se dados quantitativos divulgados por 6rgdos oficiais e de fomento.

A pesquisa estd estruturada em quatro capitulos. O primeiro capitulo, denominado
“politica de inovagdo nas universidades publicas” busca, inicialmente, demonstrar a relagdo
entre os elementos inovagdo, propriedade intelectual e universidade publica. Para tanto sdo
abordados aspectos gerais de cada elemento. Apds € tratado o didlogo tedrico entre cada um
dos trés componentes. Na sequéncia investiga-se a potencialidade brasileira de inovar, com base
em alguns indicadores internacionais, destacando a colocacdo do Brasil no cendrio
internacional. Apds, aprecia-se o contraste entre a potencialidade e a efetiva inovacdo, a partir
da andlise do desempenho nacional no indice internacional de inovagao, bem como do nimero

de depdsitos de patentes. Por fim, visa-se constatar o protagonismo da universidade publica



diante deste contexto, com base na investigacao da publica¢do nacional, no investimento nestas
institui¢des, na lotacdo de pesquisadores e no nimero de depdsitos de patentes.

O segundo capitulo, denominado “processo de institucionalizacio da propriedade
intelectual nas universidades publicas brasileiras” busca, de forma ampla, confirmar a hipétese,
destacando a valorizacdo da protecao da propriedade industrial na universidade publica em trés
se¢oes. Inicia-se abordando a importancia das patentes na universidade publica, o que ja denota
a necessidade da prote¢do no ambito universitario. Apds se passa a andlise de dois principios,
o da apropriacdo e da confidencialidade, os quais demonstram a mudanga de paradigma no
tocante a atividade de pesquisa e desenvolvimento realizada nas universidades e voltadas a
producdo de resultados a serem protegidos. Na sequéncia € abordado o atual modelo de
administracao publica gerencial, focado na eficiéncia e no controle de resultados, bem como na
aproximacao entre as esferas publico e privado, o que também implica na necessaria producao
e protecdo dos resultados inovadores e comprovam a implementac¢ao institucional do instituto.

No terceiro capitulo, intitulado “a obrigacao legal de protecdo da propriedade intelectual
nas universidades publicas brasileiras”, aborda-se os trés diplomas nacionais que visam
promover, de maneira expressa, a inovacao tecnoldgica no pais, e por conseguinte, a obtengao
de titulos de propriedade intelectual pelas universidades publicas, quais sejam a Lei da Inovacao
(Lei n° 10.973/2004), a Emenda Constitucional da Inovacao (EC n° 85/2015) e o Marco Legal
da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (Lei n° 13.243/16). No ponto, analisa-se os dispositivos
legais relativos a propriedade intelectual e criagao, buscando-se comprovar obrigatoriedade e a
implementagdo da propriedade intelectual na universidade publica de maneira institucional.

No quarto capitulo, denominado “boas praticas na protecdo da propriedade intelectual nas
universidades publicas” sdo abordadas algumas boas préticas adotadas pelas universidades, no
intuito de contribuir com a discussao do tema e fortalecer a protecao da propriedade intelectual.
Com esta finalidade, na primeira se¢ao siao destacados elementos para o adequado tratamento
da matéria no seio universitdrio, discutindo-se a publicacdo de trabalhos cientificos,
divulgacdes de monografias, dissertacdes e teses, além da correta utilizacdo dos bancos de
patentes como importantes fontes de informacdo. Na segunda se¢do sdo agrupados itens
relacionados ao tratamento institucional as criagdes, notadamente acerca da titularidade da
propriedade intelectual, da avaliacio do interesse da instituicdo na inovagdo, do
compartilhamento dos ganhos econdmicos, da necessidade da previsdo da propriedade
intelectual em instrumentos legais, da profissionalizacdo dos NITs e da aplicacdo dos

dispositivos legais na formacdo de alunos e servidores das universidades. A terceira secao



encerra o trabalho abordando as politicas de patentes nas principais agéncias de fomento, diante

da atividade de pesquisa e desenvolvimento auxiliada com recursos daqueles 6rgaos.



CAPITULO I - POLITICA DE INOVACAO NAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

O Brasil, a partir de meados da década de 90, conseguiu ultrapassar o horizonte de 1% do
volume total de artigos cientificos publicados no mundo (BUYS, 2002). Esse indice, mesmo
pequeno se comparado a paises como Estados Unidos ou Inglaterra, evidenciou o aumento da
pesquisa e da producdo cientifica do pais. Os mesmos estudos indicaram, porém, uma
deficiéncia que comeca a ser atacada por diversas dreas de politicas publicas, qual seja, a
reduzida quantidade de patentes. Em linhas gerais, pode-se dizer que o pais publica resultados
de pesquisas em revistas de impacto, mas deixa a desejar no momento de transformar o
conhecimento em inovagdes tecnoldgicas, e consequentemente, em certificados de propriedade
ou produtos tecnoldgicos.

Ademais, tendo em vista o local de supremacia da pesquisa no pais, o predominio do
financiamento publico destas atividades, e suas funcdes essenciais que contemplam o ensino, a
pesquisa e a extensdo, as universidades publicas se tornam, no Brasil, no principal centro de
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, isto é, no maior potencial inovador, e,
consequentemente, em um dos principais depositantes de patentes nacional. Neste contexto, o
primeiro capitulo visa demonstrar o didlogo existente entre inovagdo, patente e universidade
publica no pais. Tais elementos fundamentardo a anélise dos capitulos seguintes que indicam a
institucionalizagdo da protecdo da patente na universidade publica brasileira, a partir do
tratamento politico e juridico dispensado a busca pela inovagao.

Com esse intuito, serdo apreciados a seguir os itens inovacdo, patente e universidade
publica de forma isolada e de forma dialdgica, visando apresentar aspectos gerais dos elementos
e comprovar o liame existente entre eles. Apds, analisa-se 0 contexto inovador nacional,
buscando expressar o importante potencial inovador do pais que ndo se traduz em tecnologia,
sobretudo em patentes. E na sequéncia, pretende-se demonstrar que, no pais, a universidade
publica consiste no principal potencial inovador e, consequentemente, em um dos principais
sujeitos dos sistemas de inovagdo e de patentes, comprovando o didlogo entre os trés elementos
no ambito fatico nacional e permitindo a adequada abordagem a ser realizada nos capitulos
seguintes que indicam a institucionaliza¢do da protecdo da patente na universidade publica

brasileira, a partir do tratamento politico e juridico dispensado a busca pela inovacao.

1.1. Inovacao, propriedade intelectual e universidade publica
Na atualidade, o conhecimento e a inovagdo tecnoldgica consistem em importantes
elementos utilizados para a produgdo de riqueza e bem-estar social, de forma que o estudo das

dindmicas das economias capitalistas nacionais depende da andlise da inovacdo e do

10



desempenho tecnoldgico dos paises. Por conseguinte, diante de novas demandas econdmicas e
sociais, as nacdes se voltam a ado¢do da inovacdo para sua inser¢do no mercado internacional
competitivo e globalizado, seja pelo reflexo no desenvolvimento do pais, seja pela eventual
dependéncia tecnoldgica estrangeira e comprometimento da soberania.

Acompanhando a evolug¢do do tratamento dado ao tema, o conceito de inovagao passou a
se expandir, assumindo um papel central na produ¢do de conhecimento, em detrimento da
producdo de produtos. Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2006, p. 36), Joseph Schumpeter,
com o processo de “destrui¢do criadora”, influenciou as teorias da inovagao, sobretudo, ao
defender que o desenvolvimento econdmico € conduzido pela inovacdo (OLIVEIRA E
AVELLAR, 2009, p. 6). Contribuindo sobre o assunto, Henry Etkowitz (2009, p. 1) demonstrou
um novo arranjo inovador, denominado de triplice hélice, o qual inclui centros de pesquisa,
empresas e governo de forma articulada. E aderindo a estas mudancas, a Lei n® 10.973/2004
regulou o texto constitucional previsto nos artigos 218 e 219, trazendo no seu atual art. 2°, IV,

o conceito de inovagdo da seguinte forma:

IV - introducdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que
resulte em novos produtos, servicos ou processos ou que compreenda a agregacio 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.

Outras leis também buscam a definicdo da inovacdo. Nesse sentido, verifica-se a Lei n°
11.196/2005, a qual registra o conceito de inova¢do no § 1° do art. 17, bem como a Lei a
Complementar n° 123/2006, definindo inovagdo no seu art. 64, 1. Menciona-se, ainda, o
conceito trazido pelo Manual de Oslo (2006, p. 55), bem como pelo Manual de Frascati (2007,
p. 27). Diante da sua abstragdo, da auséncia de pretensdo de se discutir especificamente o
conceito neste trabalho e em razao das dificuldades de sua precisao (ANDRADE, 2005, p. 145),
adota-se como varidvel desta pesquisa o conceito de inovagdo estabelecido pela Lei n°
10.973/2004, e como referéncia hermenéutica a derivacdo do adjetivo “novo”, presente direta
ou indiretamente em todos os conceitos indicados. Apenas se registra que a defini¢ao legal pode
apresentar limitacOes a algumas dreas das ciéncias, como das humanas, cujas inovagdes sao
capazes de impactar no desenvolvimento social do pais (SCHMITZ et al., 2015, p. 3).

Ademais, destaca-se que para fins do estudo, deixa-se de analisar as tecnologias sociais,
caracterizadas pela obtencdo de uma prética social nova, sem o intuito lucrativo, agregando

valor social, como no caso das melhorias do sistema de sadde, do sistema de transito ou do

sistema escolar (SCHMITZ et al., 2015, p. 3). Estas inovacgdes ndo serdo abordadas na pesquisa
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que se utiliza das diretrizes do Manual de Oslo, voltadas ao desenvolvimento econdmico e as
inovagdes das industrias, das empresas e do mercado internacional (OCDE, 2006, p. 37 e 57).
Ademais, anota-se que, segundo a Lei n® 10.973/2004, nem todo o conhecimento inovador sera
considerado inovagdo, exigindo-se o resultado em produtos, servigos ou processos novos ou
melhorados, os quais s6 deterdo a tutela do direito caso atendidos os requisitos legais e a
finalidade industrial (TEDESCHI, 2011, p. 18 e 20).

Identificada a importancia da inovag@o no cendrio internacional e tragcado breve conceito
do instituto, destaca-se que, no Brasil, a politica de desenvolvimento nacional, ap6s a Segunda
Guerra Mundial, passou por algumas fases antes de se dedicar a inovacdo. A primeira, entre 0s
anos de 1950 e 1980, foi caracterizada pela busca do desenvolvimento através do crescimento
econOmico e da industrializacao, contendo a presenca de empresas estatais, forte protecionismo,
incentivos fiscais, crediticios e subsidios. A segunda, presente nas décadas seguintes até o fim
do século XX, foi identificada pelo objetivo de desenvolvimento por meio da eficiéncia, diante
da crise do modelo estabelecido e das dificuldades do Brasil na competi¢do internacional da
eletronica e da informatica (VIOTTI, 2008, p. 3 e 4).

Na fase atual da politica de desenvolvimento econdmico e tecnolégico do pais, iniciada a
partir dos anos 90, observa-se a reducdo da protecdo da industria nacional, o advento do plano
real com paridade cambial e a orientacdo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico
e Social (BNDES) para financiamentos. Verifica-se como tragco marcante o papel da inovacao
e a busca do desenvolvimento por meio da inovagao, o qual, para além das diretrizes de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo, passou a irradiar efeitos para outros campos politicos, como a politica
industrial (SALERNO, 2004, p. 16).

Neste ambiente, a Constituicao Federal de 1988, além de estabelecer o desenvolvimento
nacional como um dos objetivos do Estado no seu art. 3°, II, inaugurou nos seus artigos 218 e
219 a preocupacdo com a ciéncia e a tecnologia, atualmente acrescida da inovacao, no intuito
de concretizar a finalidade constitucional. Desde entdo se notava que o desenvolvimento da
ciéncia e da tecnologia estava intrinsecamente vinculado ao desenvolvimento do mercado e ao
desenvolvimento nacional (TEDESCHI, 2011, p. 12).

Diante deste cendario, nos anos de 2001 e 2002, o entdo Ministério da Ciéncia e
Tecnologia, elaborou os Livros Verde (MCT, 2001) e Branco (MCT, 2002), buscando um
Projeto de Diretrizes Estratégicas para Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo no pais para os proximos
10 (dez) anos. Em 2003 foi langada a Politica Industrial, Tecnol6gica e de Comércio Exterior
(PITCE) pelo governo federal, trazendo a inovacao para o centro das discussdes e iniciando a

nova fase nacional direcionada a politica de inova¢ao no Brasil (SALERNO, 2004, p. 18).
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Como resultado desta orientacdo, apés dezesseis anos de Constitui¢do, sobreveio a Lei
da Inovacao, regulando os artigos 218 e 219 da CF, inicialmente regulamentada pelo Decreto
n°® 5.563 de 11/10/2005. O instrumento estabeleceu medidas de incentivo a inovagdo e a
pesquisa no ambiente produtivo, buscando a capacitacdo e a autonomia tecnoldgica, além do
desenvolvimento industrial do Pais, sugerindo parcerias entre os setores publico e privado na
busca de uma maior facilidade em alcangar objetivos que antes seriam mais complexos caso
estas esferas estivessem absolutamente separadas (REZENDE et al., 2005, p. 2).

Paralelamente, para a execucdo das politicas de desenvolvimento industrial, em
consonancia com as politicas de inovagdo, criou-se a Agéncia Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) por meio da Lei n° 11.080/2004. Na sequéncia, foi promulgada a Lei n°
11.196/2005, denominada de Lei do bem, dispondo sobre incentivos fiscais para a inovagao
tecnoldgica. Ademais, houve um incremento na atuagdo dos 6rgaos oficiais de fomento da
inovagdo, tais como o BNDES, a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a CAPES e o
CNPq, na formacdo de profissionais, na melhoria da infraestrutura de pesquisa ou no
financiamento da inovacao. Além disso, foram criados programas de estimulo a inovag¢do, como
o Programa de Sustentacdo do Investimento — PSI-Inovagao, o Programa Inova Empresa e os
Fundos Setoriais de Ciéncia e Tecnologia. Outrossim, foram reguladas atividades de incentivo
a inovacdo, seja por meio das mencionadas Lei da Inovagdo e do Bem, como por intermédio da
Lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico — FNDCT e da Lei da
Biosseguranca (IPEA, 2017, p. 9).

Da mesma forma, foi promulgada a Lei n° 12.349/10, promovendo modificagdes na Lei
n° 8.666/93, na Lei n° 8.958/94, na Lei n° 11.273/06, e na Lei da Inovacdo, voltada, sobretudo,
a utilizacao do poder de compra do Estado para fomentar a inovagdo e a producao doméstica
de bens e servicos, bem como a consagracdo do principio do desenvolvimento nacional
sustentavel (SAMPAIO, 2011). De forma simbdlica, no ano de 2011, o nome do Ministério da
Ciéncia e Tecnologia foi alterado para Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, por meio
da Medida Provisoria n° 541/2011. Na mesma logica, paulatinamente se deixa de utilizar o
termo Ciéncia e Tecnologia (C&T), passando a se utilizar o termo Ciéncia, Tecnologia e
Inovagdo (CT&I) nas esferas publico e privada.

Com a auséncia de obtencao dos resultados pretendidos e o crescimento da importancia
dada ao tema, sobreveio a Emenda Constitucional n® 85/2015, denominada de Emenda da
Inovagdo, constitucionalizando a inovacdo entre os temas da ordem constitucional social e
trazendo novos elementos para a criagcdo de ambientes inovadores e para a busca da autonomia

tecnologica (SANTOS et al, 2018, p. 134). Na sequéncia, buscando adequar e atualizar a Lei
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de Inovacgao ao novo texto constitucional, o legislador editou a Lei n® 13.243/2016, denominada
de Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, estimulando ainda mais a tecnologia e a
inovacdo no pais e trazendo novos elementos para a criacdo de ambientes inovadores nos quais
estdo inseridas, destacadamente, as universidades publicas. E mais recentemente, foi editado o
Decreto n°® 9.283/2018, regulando a Lei n° 10.973/2004, a Lei n° 13.243/2016, além de outros
quatros instrumentos normativos, na busca de medidas de estimulo a inovacdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica no pais.

Abordado o conceito de inovacdo e o tratamento politico e juridico dado a busca de
tecnologias inovadoras no pais, passa-se a analisar a segunda varidvel do problema de pesquisa
deste trabalho, consistente na propriedade intelectual. De fato, no ambito juridico, a protecdo
das inovagdes e criagcdes humanas, condicionada a determinados requisitos, € realizada por meio
dos direitos de propriedade intelectual, tendo entre suas finalidades o estimulo ao progresso e
ao desenvolvimento, bem como a retribui¢ao ao criador.

No ponto, Pimentel (2005, p.19) define propriedade intelectual como o “conjunto de
principios e regras que regulam a aquisi¢do, o uso, o exercicio e a perda de direitos e de
interesses sobre ativos intangiveis diferenciadores que sao suscetiveis de utilizacdo no
comércio”. Segundo Bocchino (2010, p. 15), “a propriedade intelectual € instrumento essencial
na protecdo do conhecimento e para sua transformacgdo em beneficios sociais”. A propriedade
intelectual, segundo a maioria da doutrina, consiste em um género de bens, do qual sdo espécies
dois grupos, o direito industrial e o direito autoral. O direito industrial possui como bens
integrantes, em regra, a patente, o desenho industrial e a marca. Ja o direito autoral é composto,
sobretudo, por obras cientificas, artisticas e literarias (COELHO, 2007, p. 143).

Menciona-se, ainda, que ao lado destes dois grupos tradicionais, diante da evolu¢do das
criacdes intelectuais, alguns autores abordam um terceiro grupo especifico, cujos bens nao se
enquadrariam na propriedade industrial e no direito autoral, embora também classificados como
criacdes do intelecto. Este grupo restou denominado de sui generis, ja que trata de figuras
juridicas intermedidrias entre o direito autoral e a propriedade industrial, ou seja, hibridas, como
no caso da protecdo dos cultivares, estabelecida pela Lei n® 9.456/97, da protecdo da topografia
de circuito integrado, definida pela Lei n° 11.484/07, e da protecdo aos conhecimentos
tradicionais associados aos recursos genéticos, garantida pela Lei n° 13.123/2015 (SANTOS,
2014. p. 91; UFRGS, 2003, p. 470; GHESTI et al., 2016, p. 17 e 18).

Tendo em vista os indicadores nacionais de inovacdo (MCTIC, 2017), as diretrizes
internacionais de parametros para andlise da inovacdo dos paises (OCDE, 2006), os

instrumentos legais que serdo analisados para confirmacgdo da hipdtese do trabalho relativos a
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inovagdo, a natureza destes instrumentos vinculados a inovagao tecnoldgica e ndo as criacoes
cientificas, artisticas e literdrias, e as finalidades daqueles mecanismos ligadas aos objetivos
constitucionais de desenvolvimento tecnoldgico e industrial do pais, adota-se como recorte
tedrico deste estudo a propriedade industrial, especificamente as patentes.

E no particular, nota-se que a doutrina normalmente utiliza como marco histérico
normativo da propriedade industrial o Statute of Monopolies Inglés, de 1623, o qual atribuiu
monopdlios tempordrios aos inventores por meio de concessdes da Coroa (COELHO, 2007, p.
134). Ap6s este Estatuto, ingleses estabelecidos nos Estados Unidos produziram, em 1790, a
primeira Lei norte americana de patentes. Um ano depois, em 1791, a Francga, iniciando seu
processo pds-Revolucdo de 1789, editou sua Lei de patentes, regulando a concessdo de um
titulo de propriedade pelo Estado que permitia ao criador impedir a utilizagdo nao autorizada
de sua criagdo, o que irradiou influéncia ao restante dos paises do mundo (INPI, 2002, p. 13-
14). Como balizas internacionais, “no século XIX, surgem as Conven¢des Unido de Paris
(1883) e de Berna (1986), as quais estabeleceram normas gerais de observancia internacional
para a protecao da propriedade intelectual” (BOFF, 2009, p. 122), a primeira reconhecendo os
subsistemas das patentes, das marcas e do desenho industrial e a segunda buscando a protecao
das obras literdrias e artisticas.

Ao longo do século XX, sobretudo apds a segunda guerra mundial, o direito internacional,
influenciado pelas concepcdes de dignidade da pessoa humana e da busca por uma sociedade
universal, passa por diversas transformacdes, enfraquecendo a figura dos Estados Nacionais e
buscando uma tutela sem fronteiras a evitar futuras guerras, voltado aos direitos do ser humano
(TRINDADE, 2007, p. 159-160). Paralelamente, ha a expansdo da politica neoliberal, visando
a auséncia de limites geogréificos para a exploracdo comercial, mediante a preservacdo dos
direitos dos detentores de tecnologias. E assim, no ano de 1960, o Conselho Econdmico e Social
da ONU, focado na promog¢do do desenvolvimento econdmico dos seus Estados Membros,
incluiu os direitos de propriedade intelectual na pauta de discussdo, adotando-se, em 1962, as
patentes como importantes instrumentos para o desenvolvimento econdmico e social, por
intermédio da Resolucao n° 375 (XIII).

Buscando sua implementacdo, surgiram a Conferéncia das Nagdes Unidas para o
Comércio e o Desenvolvimento — CNUCED/UNCTAD (1964) e a Conferéncia da Organizacao
das Nacdes Unidas para o Desenvolvimento Industrial — ONUDI (1966). Contudo, entendeu-
se que era necessdria a criacdo de uma organizacdo especifica para o tema propriedade
intelectual. Assim, apds sucessivos processos de revisio da Convenc¢do de Paris, em

14/07/1967, advém a Convencao de Estocolmo, criando a Organiza¢do Mundial da Propriedade

15



Intelectual - OMPI/WIPO, com sede em Genebra, a qual foi atribuida, em 17/12/1974, o status
de Organismo Especializado da ONU, rompendo com a tradicdo do tratamento internacional
dicotdmico da propriedade intelectual com base em duas Convencodes, a de Paris e a de Berna.

Ocorre que, a partir da sua criagdo, na pauta da OMPI prevaleceram os conflitos
comerciais sobre o tema, € ndo a protecao em si, fugindo da vocac¢ao do érgdo. Soma-se a isso
o fato de que os Estados Unidos passaram a adotar medidas e sanc¢Oes unilaterais, como forma
de pressionar os paises a acolherem a protecido aos direitos de propriedade intelectual,
utilizando-se da Secdo 301 da Lei Americana sobre Comércio e Tarifas de 1974 (RAMOS;
GUTERRES, 2015, p. 52-53). Neste cendrio, em 20/12/1986, na cidade de Punta del Este, no
Uruguai, durante uma sessao especial dos Ministros do GATT — Acordo Geral de Tarifas
Alfandegarias e Comércio, foi iniciada uma inédita e relevante rodada de negociagcdes
multilaterais, conhecida como rodada Uruguai. Sua conclusio se deu apenas em 1994, com a
criacdo da OMC — Organiza¢do Mundial do Comércio e a aprovagdao do Acordo dos Aspectos
Relativos ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual — TRIPS no GATT (ADOLFO;
TESCHE, 2011, p. 7), a demonstrar o reconhecimento da importancia e da vinculagao do
comércio internacional aos direitos de propriedade industrial.

O acordo TRIPS firmado em 1994 passou a exigir de todos os signatirios o
comprometimento de padrdes minimos de protecdo da propriedade intelectual, tais como
direitos do autor, marcas, patentes, informagdes confidenciais e desenhos industriais, cujos
eventuais litigios sobre a aplicagdo de regras seriam orientados pelo sistema de resolucao de
controvérsia da OMC. A protecdo da propriedade industrial era o principal foco, de forma a
reprimir a pirataria e estimular os fluxos econdmicos entre os membros da OMC, uma vez mais
demonstrando a identificagdo do forte vinculo entre o comércio internacional e os direitos de
propriedade industrial no mundo globalizado.

Ja no Brasil, o desenvolvimento comercial e industrial ganhou fblego a partir da
transferéncia da Corte Portuguesa para o pais em 1808. Assim, a prote¢do da propriedade
industrial teve como marco inicial o Alvard de D. Jodo VI, editado em 28/01/1809,
reconhecendo o privilégio exclusivo de exploracdo de invencdo por 14 anos. Em 1822, o
Imperador Dom Pedro I assinou a primeira patente de invencao para uma maquina de descascar
café. Note-se que o Brasil foi o quarto pais no mundo a tratar do tema, atrds apenas de Inglaterra,
Franca e Estados Unidos (INPI, 2002, p. 14). E assim, “tivemos oito constitui¢des federais, e
somente a promulgada no governo Vargas, de 1937, ndo incluiu expressamente os privilégios

industriais entre as garantias aos direitos individuais” (PIMENTEL E BARRAL, 2007, p. 16).
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Em 1945, por meio do Decreto-lei n° 7.903, estabeleceu-se a primeira Codificacdo de
Propriedade Industrial no pais, garantindo-se a protecdo ao inventor no que tange as patentes
de invengao, de aperfeicoamento, de processos, de modelo de utilidade, de desenhos e modelos
industriais e de variedades novas de plantas. Em contraste, ndo eram reconhecidos direitos aos
respectivos produtos e processos contrarios as leis, a moral, a saide e a seguranga publica. No
mesmo sentido, ndo se reconhecia a propriedade de produtos alimenticios e medicamentos de
qualquer género, tdo pouco os que tivessem por objeto matérias ou substancias obtidas por meio
de processos quimicos, além de se afastar o privilégio para as concepc¢des puramente tedricas.

Durante a ditadura militar foi editado o Decreto-lei n® 254, de 28/02/1967, o qual deixou
de proteger o modelo de utilidade, bem como o Decreto-lei n° 1.005, de 21/10/1969, o qual
manteve a posi¢ao do Decreto anterior. Dois anos ap6s sobreveio a Lei n® 5.772, de 21/12/71,
estabelecendo o Cddigo de Propriedade Industrial e reintroduzindo o sistema do Decreto-lei n°
7.903/1945. Assim, conferiu-se a patente de invenc¢do, de aperfeicoamento, de processo, de
modelo de utilidade, de desenho e modelo industrial. Ademais, o diploma excluiu,
expressamente, além dos casos ja previstos pelo Coédigo de 1945, a protecdo por meio de
patentes de produtos quimicos, farmacéuticos, alimenticios e os respectivos processos de
fabricagdo, considerando-se drea de dominio piblico (GUERREIRO, 2009, p. 241).

Com a adogao pelos Estados Unidos de medidas e san¢des unilaterais, o Brasil aprovou
a Lei de protecdo sobre programas de computador em 1987 (RAMOS; GUTERRES, 2015, p.
52). Em 1988 sobreveio a Constituicdo Federal, a qual em seu artigo 5°, inciso XXIX,
estabeleceu a protecdo da propriedade industrial, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, demonstrando um nitido interesse publico
na manuten¢ao de um sistema equilibrado de protecao as cria¢des intelectuais.

Com a nova formatagdo internacional e constitucional, o ordenamento juridico brasileiro
passou a rediscutir sua legislagdo, do que decorreu a promulgacdo da Lei n° 9.279/96,
denominada como Lei de Propriedade Industrial — LPI, ampliando as hipdteses de protegdo,
como de forma a permitir a prote¢do patentdria de medicamentos, que antes eram vedados pelo
antigo Cddigo de Propriedade Industrial (GUERREIRO, 2009, p. 246). A dnica modifica¢do
realizada na Lei n° 9.279/96 até hoje se deu por meio da Lei n® 10.196/2001, em 14/02/2001,
fruto da conversao da MP n° 2105/2001. Este diploma modificou 5 (cinco) artigos da lei,
estabelecendo defini¢des em casos especificos, sobretudo para regular os pedidos de patentes
cujo objeto ndo era passivel de protecdo até 31/12/1994, adequar a legislacdo nacional ao TRIPS
(BRASIL, 1999, p. 1), além de estabelecer a necessidade de anuéncia prévia da Agéncia

Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) no tocante as patentes de medicamentos.
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Nota-se que o sistema de propriedade industrial, o qual segundo a maioria dos autores
brasileiros detém a natureza juridica de direito real de propriedade (GUSMAO, 1990, p. 18 e
20), busca proteger e incentivar novos produtos e tecnologias, promovendo um ambiente legal
que aumenta a seguranga juridica dos envolvidos, além de facilitar a busca por informagdes
técnicas atuais, permitindo o planejamento e a definicdo de estratégias pela industria e pelo
comércio (BOFF, 2009, p. 123).

No particular, a Lei n® 9.279/96 estabelece no seu art. 2°, I a V, como bens mdveis objetos
de protecdo as patentes de invencao, as patentes de modelo de utilidade, o registro de desenho
industrial e de marca, as indicacdes geogréficas e a concorréncia desleal. Entre estas formas de
protecdo, ganha destaque no cendrio econdmico e politico internacional a anélise das patentes.

Respectivo elemento € considerado essencial para a anélise da inovagao dos paises e como
instrumento contemporaneo de negociacdo no mercado globalizado. Ademais, este bem se
relaciona de forma mais direta com as inovagdes tecnoldgicas e com o desenvolvimento
industrial e econdmico, varidvel dos instrumentos a serem analisados no presente trabalho. Com
efeito, o Manual de Oslo, importante documento na uniformizacdo de critérios analiticos da
inovacdo mundial, reconhece a existéncia de duas familias basicas de indicadores da inovagao,
consistentes em recursos em Pesquisa e Desenvolvimento e estatisticas de patentes (OCDE,
2006, p. 29), o que justifica a sua limitacdo para analise nesta pesquisa.

Na espécie, a patente, conforme a Organizacio Mundial de Propriedade Intelectual,
representa um direito exclusivo que se concede sobre uma invengao, facultando a seu titular
decidir se esta inven¢@o podera ser utilizada por terceiros e, neste caso, de que forma (WIPO,
2018a). Segundo Pimentel (2005, p. 39), “patente € um titulo de propriedade temporaria que
contém importantes informagdes tecnolégicas”. Conforme Requido (2003, p. 142), a “patente
€ o titulo, o certificado da concessao do privilégio concedido pelo Estado”. Ja para o Manual
de Frascati (2007, p. 265), “uma patente € um direito de propriedade intelectual sobre uma
invencao de caracter tecnolégico”.

Com base nos artigos 8° e 9° da Lei n° 9.279/96, verifica-se que a patente possui duas
espécies, a invencao e o modelo de utilidade, sendo que a prépria Lei ja indica seus elementos.
No tocante as invencdes, em detrimento da dificuldade em se definir o termo, constata-se que
“o legislador prefere se valer de um critério de exclusdo, apresentando uma lista de
manifestagdes do intelecto humano que ndo se consideram abrangidas pelo conceito (LPI, art.
10)” (COELHO, 2007, p. 137). Mesmo assim, Isabel Vaz (1992, p. 428) considera que “uma
invencdo ¢ uma ideia nova que permite, na pratica, resolver determinado problema no dominio

da tecnologia”. Quanto ao modelo de utilidade, registra-se que este consiste em “uma espécie
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de aperfeicoamento da inven¢dao” (COELHO, 2007, p. 137). Assim, “a criacdo industrial que
ndo se puder enquadrar com certeza no primeiro [modelo de utilidade], deve-se considerar
enquadrado no segundo [invenc¢do]” (COELHO, 2007, p. 138).

Destaca-se que, para fins deste trabalho, utiliza-se como varidvel para andlise do cenério
nacional a patente de invencdo, tendo em vista que, embora ndo possua defini¢do precisa na
doutrina nacional e estrangeira (BARROS, 2016, p. 143), detém um maior grau inovador,
deixando-se de analisar os modelos de utilidade, os quais tem como objeto a melhoria funcional
ao uso ou a fabricacdo de invencao ja protegida e existente, nos termos do art. 8° e 9° da Lei n°
9.279/96. Soma-se a isso a utilizacdo dos indicadores nacionais e internacionais que,
aparentemente, se valem das patentes de invencao.

A patente, em sintese, “pode ser entendida como um ‘acordo’ entre o inventor e a
sociedade/Estado” (BOFF, 2009, p. 124), uma troca na qual o Estado concede o monopdlio
tempordrio € o inventor permite o conhecimento das informacdes inovadoras, de forma que
outros interessados possam dar seguimento ao desenvolvimento de novas tecnologias. Nesse
sentido, Macedo e Barbosa (2000, p. 20), afirmam que ‘““a patente € uma unidade contraditéria:
protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geragdo de novas invengdes por
terceiros, induzindo o seu proprio titular a prosseguir inventando para se manter a frente de seus
competidores”.

Sublinha-se que para que seja concedida a patente, resta necessdrio o atendimento de
diversos requisitos, previstos na Lei, quais sejam, “a) novidade; b) atividade inventiva; c)
industriabilidade; d) desimpedimento. As mesmas condicdes sdo exigiveis a invengdo e ao
modelo de utilidade” (COELHO, 2007, p. 149). A novidade representa tudo aquilo que ndo esta
compreendido no estado da técnica, nos termos do art. 11 da LPI. J4 o estado da técnica,
consoante o §1° do art. 11 da LPI, constituiu-se “por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
antes da data de depdsito do pedido de patente, por descri¢ao escrita ou oral, por uso ou qualquer
outro meio, no Brasil ou no exterior”, ressalvadas algumas excecdes legais. Em sintese, “uma
inven¢do atende ao requisito da novidade se € desconhecida dos cientistas ou pesquisadores
especializados” (COELHO, 2007, p. 150).

A atividade inventiva, consoante artigos 13 e 14, da LPI, configura-se sempre que, para
um técnico no assunto, ndo decorra de maneira evidente ou Obvia do estado da técnica,
apresentando um efeito novo ou diferente (UFRGS, 2004, p. 51). Por conseguinte, observa-se
que “a atividade inventiva (ou inventividade) € o atributo da inven¢ao que permite distinguir a

simples criacdo intelectual do engenho” (COELHO, 2007, p. 152).
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O requisito da industriabilidade € retirado do art. 15 da LPI, considerando-se que os
inventos detém respectiva caracteristica “quando possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de industria”. E por fim, no tocante aos desimpedimentos, estabelece o art. 18 da
LPI algumas hipéteses de inviabilidade legal para concessao do privilégio, tais como contrarias
a moral e aos bons costumes, transformacgdes do nicleo atdmico, ou seres vivos, excetuado os
microrganismos transgénicos que atendam aos requisitos de patenteabilidade.

Tracados alguns parametros das patentes, de forma a delimitar adequadamente o contexto
do problema de pesquisa do presente trabalho, passa-se a abordar as universidades publicas,
para na sequéncia, definir a relac@o entre os elementos inovacao, patente e universidade.

No ponto, as modifica¢des realizadas no conceito da universidade ao longo da historia,
as diferentes concep¢des adotadas em distintos contextos histérico, filoséfico, politico e
geografico, nos quais estdo inseridas, bem como a inclusao na sua dindmica de novos papéis e
novas funcdes, num processo de crescente complexidade, acabam por atribuir a esta
organizagdo social dificuldades de defini¢do, sobretudo por meio de um conceito unico e
abrangente no mundo contemporaneo (CUNHA, 2001, p. 151).

Neste trabalho, o qual ndo pretende discutir a defini¢do, o papel e as finalidades da
universidade, utiliza-se do conceito legal, previsto no art. 52 da Lei n° 9.394/96, o qual

conceitua as universidades no seguinte sentido:

As universidades sdo institui¢des pluridisciplinares de formagdo dos quadros
profissionais de nivel superior, de pesquisa, de extensdo e de dominio e cultivo do
saber humano, que se caracterizam por:

I - producdo intelectual institucionalizada mediante o estudo sistematico dos temas e
problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista cientifico e cultural, quanto
regional e nacional;

II - um ter¢o do corpo docente, pelo menos, com titulacdo académica de mestrado ou
doutorado;

III - um ter¢o do corpo docente em regime de tempo integral.

Segundo o artigo 19, I, da mesma Lei n° 9.394/96, as universidades serdo consideradas
publicas quando “criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder publico”,
constituindo-se em autarquias em regime especial, segundo a moderna doutrina
administrativista (CARVALHO, 2016, p. 179).

De posse desta defini¢do, embora ndo se pretenda discutir as fun¢des da universidade
publica neste estudo, realiza-se uma breve abordagem historica, visando facilitar a compreensao
da andlise do seu desempenho no sistema de patentes nacional. De fato, as mais antigas
universidades do mundo surgiram no século XII na Itdlia, Franca e Inglaterra, disseminando-

se, sobretudo a partir dos séculos XIX e XX, para todos os continentes, com o foco no ensino
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superior (COSTA; RAUBER, 2009, p. 244). J4 o modelo de universidade moderna, melhor
representado pela Alemanha e a universidade de Humboldt do inicio do século XIX, passou a
conciliar ensino e pesquisa, estruturando-se em catedras, com tendéncia publica. Tinha como
objetivo a produgdo de conhecimento cientifico e de alta cultura, mediante a formacdo de uma
pequena elite de profissionais (SANTOS, 1999, p. 168).

Em que pese as descobertas e os avangos industriais realizados pelos profissionais
formados naquelas universidades, a aproximagao destas institui¢des com a industria, e da entdo
dissociada pesquisa aplicada, sofreu resisténcia da universidade alema, vista como ameaca a
sua identidade (SINGER, 2001, p. 307). Com as revolu¢des industriais e a consolida¢do do
modo de producdo capitalista, surgiram exigéncias de especializagdes e técnicas que se
ajustassem a nova divisdo social do trabalho. E no ponto, identificou-se nas universidades o
lugar apropriado a permissao ao exercicio das profissoes, através do reconhecimento dos titulos
e diplomas conferidos por 6rgaos de classe e governamentais (WANDERLEY, 1991, p.18).

Assim, emerge o modelo norte americano de universidade, permitindo o ensino superior
de massa e a formac@o de novas elites necessarias a sociedade industrial (CUNHA, 2001, p.
151). Este modelo foi estruturado em departamentos, possibilitando maior flexibilidade na
criacdo de disciplinas e cursos, tendo institui¢cdes privadas entre as maiores € mais prestigiadas
universidades. O conceito fomentava a competicdo tanto para a captacdo de recursos, como
para obten¢do de alunos, atendendo demandas individuais dos governos e das empresas para
seu financiamento (SINGER, 2001, p. 308).

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foram provocados debates dicotdmicos no
ambito universitdrio entre a alta cultura elitista e a cultura popular, a educagdo e a formacao
para o trabalho, a teoria e a pratica, e a ciéncia bésica e a aplicada (SANTOS, 1999, 168-178).
Ademais, a ascensdo dos Estados Unidos como superpoténcia transformou o modelo norte
americano de massificacdo como exemplo a ser seguido, iniciando pelos paises da Europa
Ocidental para posteriormente alcangar paises em desenvolvimento (SINGER, 2001, p. 306).

No Brasil, a primeira institui¢do a receber a denominagdo de universidade, em 1920, foi
a Universidade do Rio de Janeiro, a partir da reunido de diferentes escolas profissionais. Apds
1945, refletindo o contexto internacional e a afirma¢do democrética do pais no pds-guerra, os
cursos superiores se tornaram estratégia de ascensdo social, ocorrendo a criagcdo e expansao das
universidades publicas. No ambito militar se criou de forma inovadora o Instituto Tecnoldégico
de Aerondutica (ITA) em 1947, utilizando-se do modelo norte americano, o que influenciou a

criacdo da Universidade de Brasilia em 1962 (WAITZ; ARANTES, 2009, 252-253).

21



Apds a tomada do poder pelos militares em 1964, em 1968 promulgou-se a Lei n°
5.540/68, chamada de Lei da Reforma Universitaria, orientada, entre outros, pela integracao da
Universidade com o desenvolvimento da sociedade, acentuando a importancia do
relacionamento universidade-empresa (PAVIANI; POZENATO, 1980, p. 74). Ademais, com
influéncia norte-americana, substituiu-se o sistema de catedras pelo de departamentos, criou-se
0s campus universitarios afastados da zona urbana e se estimulou o crescimento de vagas,
sobretudo por meio da oferta privada. Da mesma forma, estabeleceu-se a tripla fungdo de
ensino, pesquisa e extensdo, enfatizando-se a indissociabilidade entre as duas primeiras e
definindo a pesquisa como marca distintiva da universidade em face das demais instituicdes de
ensino superior (MENDONCA, 2000, p. 148).

A Constituicdo Federal de 1988 estabeleceu no seu art. 207, além da autonomia da
universidade, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensdo, exigindo a
observancia dessas tarefas pelas universidades publicas, passando-se, assim, a se incentivar
fortemente a pesquisa € o desenvolvimento de novos conhecimentos nestas instituigdes.
Conforme defende Ohira (1998, p. 66) “¢€ por intermédio dessas atividades, ensino, pesquisa e
extensdo, que as universidades se voltam para a criacao, a producdo de conhecimento e a busca
do saber”. Diante do novo texto constitucional, em 20/12/1996 se tem o advento da Lei n°® 9.394,
a qual definiu as diretrizes e bases da educagdo nacional, estabelecendo a mesma articulagdao do
tripé ensino, pesquisa e extensdo em seu art. 52. Atualmente, hd sob a andlise do Congresso
Nacional o projeto de Lei n°® 7.200/2006, apensado a dois projetos anteriores, o PL n°® 4212/04
e 0 PL n®4221/04, os quais ainda ndo foram apreciados. Observa-se que além do tripé ensino,
pesquisa e extensdo, ha discussdes atuais acerca da inclusdo da inovagdo entre os pilares da
universidade (ESCOBAR, 2019).

Por conseguinte, o surgimento de novas tecnologias, de novas disciplinas e de novos
temas de pesquisa, como biotecnologia, microeletronica e meio ambiente, entre outros, ‘“vem
dando origem a formas mais complexas de organizacdo da pesquisa, redefinindo critérios de
alocacao de recursos e financiamento da pesquisa, critérios estes que tem impactos expressivos
nos modos de se fazer ciéncia e tecnologia” (SALLES-FILHO, 2000, p. 39). Segundo afirma
Chaui (2002, p. 10), “cabe as universidades publicas e ao Estado fazer um levantamento das
necessidades do seu pais no plano do conhecimento e das técnicas e estimular trabalhos
universitarios nessa direcdo”. Para Audy (2017, p. 85), as universidades assumem um novo
desafio, qual seja, o de buscar o “desenvolvimento econdmico e social tendo como meio a

tecnologia e a inovacao [...], ampliando suas missdes bdsicas, de ensino e pesquisa’.
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Verificadas as diferentes atividades atribuidas as universidades ao longo da historia, as
quais permitem entender a importincia da instituicdo no contexto de inovacao e de producao
de tecnologia, em cotejo com os elementos relativos a inovagao e a propriedade intelectual,

passa-se a abordar o didlogo entre os componentes inovagao, patente e universidade publica.

1.2. Dialogo entre os trés elementos

Diante dos aspectos gerais acima tragados acerca dos institutos inovagdo, patente e
universidade, na presente secao se busca comprovar a relagio entre estes elementos no contexto
de producao de tecnologia, sobretudo por meio do desempenho do pais no cendrio de inovacao
e de depdsito de patentes, justificando a institucionalizagdo da propriedade industrial na
universidade publica brasileira a ser tratada nos capitulos seguintes deste trabalho.

Com este intuito, inicia-se recordando que na secio anterior se abordou brevemente a
definicdo legal de Inovacdo. Neste momento, cumpre reproduzir outra definicdo da Lei de
Inovacdo, buscando demonstrar a relevancia da inovagdo tecnoldgica para o direito de
propriedade industrial. Trata-se do conceito de criag@o, previsto antes do conceito de inovagao

na Lei n° 10.973, art. 2°, II, nos seguintes termos:

Il - criacdo: invencdo, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de
computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente
derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnoldgico que acarrete ou possa
acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento incremental,
obtida por um ou mais criadores;

Note-se que a propria Lei trouxe os dois conceitos, de inovacdo e de criacdo, de forma
separada, embora este poderia ser contemplado por aquele. Assim, remete-se a ideia de que a
defini¢do legal de inovagdo consiste em um género, do qual a criacdo seria espécie. Ademais,
enquanto a inovagdo € termo abstrato e tedrico, entende-se que a criacdo consiste no objeto
concreto da Lei, unico conceituado, e sobretudo quando relacionada aos demais diplomas
legislativos que permitem a apropriacdo do seu resultado, como a Lei de propriedade industrial.

Neste sentido, além da prioridade da mencao a criagao no texto legal, o art. 12 da mesma
Lei n° 10.973/2004 expressamente consagra o dever de sigilo a “qualquer aspecto de criagdes”
aos envolvidos em atividades que buscam a inovagao, referindo-se a criacdo como inovag¢ao em
sentido estrito, € ndo a inovagdo em sentido amplo e abstrato, demonstrando que o conceito de
criacdo estd diametralmente vinculado aos bens passiveis de comercializacao e tutelados pelo

direito (TEDESCHI, 2011, p. 15).
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Na mesma ordem de ideias, observa-se que, embora as vezes se trate a inovacado como
atividade, como no conceito do Manual de Frascati (2007, p. 27), o texto legal tende a defini-
la como o resultado de uma atividade, como se nota na utilizagao do substantivo “resulte” no
art. 2°, IV, da Lei 10.973/04. Esse resultado pode ser juridicamente protegido ou ndo. E para o
direito importam aqueles bens que poderdo sofrer a eficdcia das normas juridicas, os quais, no
caso, se dardo por intermédio das Leis de propriedade industrial, guardando relagdo direta com
o conceito de criacdo, espécie legal de inovacao.

Assim, desde logo se observa a relacdo entre inovagao e propriedade industrial, com base
nas defini¢cdes da Lei da Inovacdo. De fato, o conceito legal de inovagdo previsto na Lei n°
10.973/04, para além de se relacionar com o resultado de uma atividade, aborda um género do
qual a criagdo € espécie. Esta acaba traduzindo o objeto mais concreto da Lei, ja que os bens
mencionados na sua definicao legal se encontram protegidos juridicamente por intermédio da
propriedade industrial, tornando-se um resultado apropridvel. E dessa forma se observa que a
Lei, ao lado da previsdo abstrata de inovacdo, expressamente definiu apenas uma de suas
espécies, qual seja, a propriedade industrial, demonstrando a importancia, a relacdo e o
tratamento vinculado dado a inovagao e a propriedade industrial no ambito juridico.

Cumpre destacar que, observando-se os requisitos legais, embora ambos os verbos inovar
e inventar estejam atrelados a ideia de mudanga de paradigma, sublinha-se que é patentedvel a
invencdo que atenda simultaneamente aos requisitos de novidade, de atividade inventiva e de
aplicagdo industrial, nos termos do art. 8° da Lei n® 9.279/96. Tal fato denota que nem toda a
inovacdo serd patentedvel, j4 que se exige o elemento novo tdo somente como um de seus
elementos, além de se configurar uma solugdo técnica para um problema técnico (BARBOSA,
2003, p. 297). Entretanto, como se observa do texto legal, a definicdo de criagdo consagra
hipéteses de bens apropridveis, denotando o intuito legal em prestigiar os bens passiveis de
propriedade industrial, e consequentemente, de patentes.

Assim, constata-se que a patente se torna o resultado concreto da lei da inovagdo e fruto
da atividade de pesquisa. E se destaca que o conhecimento ndo €, por si s6, tutelado pelo direito.
A partir do desenvolvimento do trabalho de pesquisa e desenvolvimento que permita tornar a
informacdo passivel de exploracdo industrial, pode-se obter a concessdao de um direito,
consistente na propriedade industrial (TEDESCHLI, 2011, p. 18).

Além da anélise do conceito legal trazido pela Lei da Inovacao e que j4 se relaciona com
as patentes, convém destacar outros argumentos que demonstram que a inovagao tecnoldgica e
a propriedade industrial, sobretudo por meio de patentes, se inter-relacionam no sistema

econdOmico mundial neoliberal. No ponto se registra que a propria evolucdo dos institutos
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caminham relacionadas no contexto globalizado, como se pode observar na discussdo comercial
realizada no ambito das rodadas do GATT, que vao culminar com a criacdo da Organizagdo
Mundial do Comércio e da Organizacao da Propriedade Intelectual, buscando, sobretudo, a
protecao de resultados inovadores em ambito global (RAMOS; GUTERRES, 2015, p. 52-53).

Ademais, como anota Barbosa (2010, p. 1), “a ideia por trds do sistema de patentes € de
incentivar o investimento em inovacao”. De fato, uma das maneiras consagradas de interven¢ao
do Estado no fomento e promogdo das atividades que buscam a inovagao consiste no sistema
de protecdo das patentes, o qual se justifica como forma de assegurar os investimentos que
visem ao desenvolvimento de novas tecnologias, garantindo um privilégio temporario.

Por conseguinte, hd uma significativa relevincia econdmica verificada na aquisicao de
titulos de propriedade desenvolvidos por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o que
ocorre por meio de produtos e processos inovadores que possam ser objeto de protecdo e
exclusividade de exploracdo. Assim, inova-se para se proteger e se protege para inovar, de
forma que “o retrato das atividades inovativas de um pais aperfeicoa-se com esse esfor¢co
conjunto” (ANDREASSI et al., 2000, p. 65). As patentes, na verdade, consistem no direito de
exploracdo exclusiva e temporaria de uma inovacdo tecnoldgica. E esta mesma patente
representa a oportunidade de retorno e de “retribuicdo da sociedade ao esforco inovador”
(ALBUQUERAQUIE, 1998, p. 89).

A atratividade inicial para a busca da inovagdo e a consequente protecdo por meio da
patente € marcadamente mercadoldgica, ja que se permite em um mercado bastante competitivo
a exploracdo de um determinado produto ou processo inovador em regime de monopdlio, sem
qualquer competi¢cdo por um determinado periodo de tempo, tratando-se de uma exce¢do a livre
iniciativa assegurada pelo Estado. Em decorréncia disso, a seguranga obtida com a prote¢cao do
conhecimento através do sistema de patenteamento apresenta significativa importancia na
estratégia concorrencial (PEREIRA, 2011, p. 572).

Ademais, na atualidade, a detencdo desses titulos de propriedade acaba por refletir o
desenvolvimento econdmico e social dos paises, os quais deixam de ser exportadores de
matérias primas e commodities para se tornarem produtores e exportadores de tecnologia, além
de autossuficientes em termos tecnolégicos. Por conseguinte, as patentes acabam representando
um importante indicador internacional do potencial inovador dos paises (CRUZ, 2004, p. 12).

Nesse sentido, o Manual de Oslo, utilizado como base e referéncia usual sobre inovagao,
estabelece duas familias fundamentais para a mensurac¢ao da inovagao. De um lado os recursos
direcionados a Pesquisa e Desenvolvimento, e de outro, as estatisticas de patentes (OECD,

2006, p. 29), demonstrando o didlogo entre ambos elementos.
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Por fim, menciona-se que embora inovagdo e patente aparecam ‘“‘como termos de uma
mesma equacdo”, tal fato ndo imune esta relacdo de questionamentos acerca da sua real
necessidade (BUAINAIN; SOUZA, 2019, p. 29-30). Tal circunstancia decorre, sobretudo, do
importante posicionamento contrario a protecao das patentes, o que configuraria uma limitacao
legal a livre iniciativa e a livre concorréncia, prejudicial a sociedade e aos consumidores
(RAMOS; GUTERRES, 2016, p. 30). No mesmo sentido, constata-se relevante ponderacao
acerca dos efeitos negativos do sistema, decorrentes da “mercantilizacdo do sistema de
patentes”, “independentemente de necessidade social ou humana em relacio ao uso da
inven¢do” (BOFF; TOCCHETTO, 2018, p. 157). Entretanto, tendo em vista que o trabalho nao
pretende problematizar o tema, verifica-se que enquanto existente o sistema de protecdo, e
consequentemente, enquanto permitida a obtencdo de patentes, observa-se a manutengdo e a
importancia da relagdo estabelecida entre inovagao.

Verificada a relagdo entre inovacdo e patente, passa-se a abordar a relacdo entre a
universidade publica e a patente. No ponto, a preocupacdo com a propriedade industrial no
ambiente universitario também estd inserida no contexto internacional de valorizacao dos ativos
intangiveis. Estes bens passaram a se constituir em instrumento de negocia¢do no comércio e
na industria, incentivando a pesquisa, o desenvolvimento e o repasse a sociedade dos beneficios
das inovacgdes tecnoldgicas através da transferéncia de tecnologia (UFRGS, 2003, p. 19).

No particular, importante marco legislativo, a Lei Bayh-Dole Act, advinda em dezembro
de 1980 nos Estados Unidos, ofereceu impulso internacional ao tema no seio universitario,
facultando o depdsito de patentes por universidades, oriundas de projetos financiados por fonte
governamental. Com efeito, por meio desta legislacdo, foi implementada uma politica federal
de propriedade intelectual que permitiu as universidades, institutos de pesquisa € pequenas
empresas obter a titularidade de patentes de invencdes derivadas de pesquisas financiadas com
recursos publicos federais e facultou as instituicdes beneficidrias desses recursos a transferéncia
da tecnologia para terceiros (CHAMAS; SCHOLZE, 2000, p. 86).

No Brasil, o assunto gerou maior debate no &mbito universitario a partir da revisdo do
ordenamento juridico sobre propriedade intelectual na década de noventa (UFRGS, 2003, p.
21). Isso pois, como ja mencionado, com a conclusio e aprovagao da criagdo da Organizacao
Mundial do Comércio (OMC) e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio — TRIPS, ambos no ambito do Acordo Geral de Tarifas
Alfandegarias e Comércio (GATT) em 1994, passou-se a exigir dos paises signatarios o

comprometimento com padrdes minimos de prote¢do da propriedade intelectual. Assim, em
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atencao ao Acordo dos Aspectos Relativos ao Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual
— TRIPS, foi aprovada no Brasil a Lei n® 9.279/1996.

E ao regular os artigos 75 e 88 a 93 da Lei n° 9.279/1996, o Decreto n°® 2.553/98 introduziu
uma nova concepg¢io sobre o tratamento da patente dentro da Universidade. Com efeito, o
Decreto estipulou ao servidor da Administracdo Publica direta, indireta e fundacional, que
desenvolvesse invengdo, aperfeicoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, a
garantia, a titulo de incentivo, durante toda a vigéncia da patente ou do registro, de premiacao
de parcela do valor das vantagens auferidas pelo 6érgao ou entidade com a exploracdo da patente,
no limite de um ter¢o do valor das vantagens auferidas pelo 6rgao ou entidade com a exploragdo
do titulo, fomentando a discuss@o. Com base no Decreto n° 2.553/98, o Ministério da Educacao
elaborou a Portaria n°® 322/98, disciplinando a implantacdo do mecanismo de premiacdo em
seus respectivos 6rgaos e entidades vinculadas, ou seja, entre eles, as universidades publicas.

Assim, para implementar esta regulamentacdo, as universidades passaram a estabelecer
politicas institucionais relacionadas ao tema. Associado a isso, buscaram realizar um trabalho
de sensibilizacdo de seus pesquisadores sobre a importancia da protecao da patente, além de
adequarem suas estruturas administrativas, implementando procedimentos para prote¢io e
comercializa¢do dos resultados de pesquisa, e definindo, de acordo com suas especificidades,
mecanismos para administracao e protecao de sua propriedade industrial (UFRGS, 2003, p. 21).

O que estabelece um novo marco no tratamento das Universidades Publicas com a
propriedade industrial e a inovacdo € o advento da Lei n® 10.973/2004, inicialmente
regulamentada pelo Decreto n® 5.563 de 11/10/2005, e atualmente pelo Decreto n® 9.283/2018,
dispondo sobre a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, e tendo
entre seus sujeitos as Universidades Publicas. De fato, hd um novo tratamento politico dado a
busca da inovagdo e a consequente protecdo dos resultados de pesquisa obtidos dentro das
universidades. O texto legal, influenciado por Leis estrangeiras (TEDESCHI, 2011, p. 27-28),
incorporou o modelo de hélice triplice e inseriu a universidade piblica como sujeito central do
modelo de inovagdo nacional sob a denominacao de instituicdo de ciéncia e tecnologia — ICT,
fomentando e incentivando a participag¢do universitaria no ambiente inovador, o que, uma vez
mais, denota a relac@o entre os elementos. Respectiva Lei, apés a EC n° 85/2015, foi alterada
pela Lei n° 12.243/2016, estimulando ainda mais a inovacao e as patentes no pais, e trazendo
novos elementos para a criagdo de ambientes inovadores nos quais estdo inseridas, sobretudo,
as universidades publicas.

Dessa forma, observa-se que buscando aclimatar o cendrio nacional e atender aos

objetivos normativos, a Lei da Inovagdo, Lei n° 10.973/04 a Emenda Constitucional da
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Inovacao, EC n° 85/2015, e o Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, Lei n°
13.243/2016, para além de inserirem a universidade publica no seu arranjo, incentivarem
criacdes inovadoras, a participacdo da iniciativa privada e a aproximacgao entre Universidades
e Empresas, impdem a protecao do resultado deste trabalho de pesquisa estimulado pelo Estado,
cujo principal instrumento consiste na propriedade industrial, contando com a atuagdo marcante
da universidade publica.

Paralelamente, a evolucdo das universidades, a influéncia e a adocdo de diferentes
atividades, e o acolhimento da pesquisa e posteriormente da extensdo as suas finalidades,
essenciais para o desenvolvimento de novas tecnologias, j4 demonstram a estreita ligacao da
inovacao e da criacdo de novos conhecimentos com o espaco universitdrio no contexto nacional.

Além disso, observa-se que as atividades inovadoras sdo realizadas principalmente pela
pesquisa tecnoldgica. Nesse sentido, o art. 1°, da Lei n° 10.973/04 define como seu objetivo
central o incentivo a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica. Sem discutir o conceito e
suas subdivisdes, segundo Paviani e Pozenato (1980, p. 40), “entende-se por pesquisa a
investigacdo metddica e sistemética de um determinado dominio da realidade em estado de
problema”. E assim, observa-se que sem a atividade de pesquisa dificilmente haveria a
descoberta de novos conhecimentos, e, consequentemente, de produtos e processos inovadores.

Ademais, recorda-se que as universidades detém, entre seus pilares, as atividades de
pesquisa e de extensdo, além do ensino, o que j4 indica a relac@o e a potencialidade inovadora
destas institui¢des. E conforme ja destacado, anota-se que além do tripé ensino, pesquisa e
extensdo, embora se possa inserir a inovacgao entre as atividades ja realizadas, inicia-se a discutir
em eventos especificos a necessidade de inclusdo da inovagao entre os pilares da universidade
(ESCOBAR, 2019), comprovando o estrito vinculo. Assim, observa-se a relacdo existente entre
os elementos inovagao, patentes e universidades publicas, o que também pode ser confirmado

a partir da anélise do contexto inovador nacional, conforme se passa a expor.

1.3. Globalizacao e analise do desempenho inovador nacional

Além dos aspectos tedricos acima analisados que demonstram a relagdo entre os
elementos inovacgdo, patente e universidade publica no 4mbito nacional, analisa-se, de forma
quantitativa, o ambiente inovador no pais, buscando comprovar a relacdo de didlogo. Inicia-se
abordando o contexto geral da inovacao nacional, visando identificar o potencial inovador e se
este se traduz em efetivas inovagdes tecnoldgicas. Na sequéncia se busca analisar o nimero de
patentes nacionais, importante indicador da inova¢do no ambito internacional globalizado. E

por fim, observa-se a participagdo das universidades publicas, sobretudo com base nos
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estimulos a inovacdo no pais e do nimero de depdsitos de patentes dessas instituicdes no
cendrio nacional, pretendendo-se comprovar o protagonismo universitdrio no pais.

No particular, com a consolida¢do de algumas estruturas e de esfor¢os para se estimular
a inovagao no pais, presume-se o crescimento do potencial inovador nacional. Assim, diante da
importancia da inovagdo no contexto contemporaneo e da preocupagdo com o atendimento ao
objetivo Constitucional de desenvolvimento, verifica-se neste trabalho a potencialidade
brasileira de inovar, com base em seis indicadores internacionais utilizados para anélise
econOmica e inovadora dos paises, quais sejam, o nimero de publica¢des, o investimento em
pesquisa publico e privado, o nimero de pesquisadores, a economia, a populacdo e o territorio,
identificando-se a colocagdo do Brasil no cendrio internacional.

Estes indices foram selecionados com base nos indicadores do MCTIC (2017) que aplica
as diretrizes do Manual de Oslo, importante documento na uniformizagao de critérios analiticos
da inovacdo mundial. O Manual reconhece duas familias bdsicas de indicadores para a
mensuragdo da inovagdo, consistentes em recursos de P&D e estatisticas de patentes, além de
indicadores bibliométricos, utilizando-se de dados quantitativos de forma a facilitar a
uniformizacao da coleta de dados para comparagao entre os paises (OCDE, 2006, p. 29-30).

Assim, inicialmente, investigando o tema publicagdes cientificas, a partir do Relatério
denominado Research in Brazil, produzido em 2018 para a CAPES, constatou-se que,
atualmente, o Brasil é o 13° maior produtor de publica¢des de pesquisa em nivel mundial e seus
resultados de pesquisa crescem anualmente (CROSS et al, p. 6, 2018). O indicador considera o
total de publicag¢des do pais indexadas na base de dados Web of Science de forma quantitativa
e, embora ndo aprecie as diversas dreas do conhecimento, demonstra a presenca relevante do
pais no cendrio internacional. No mesmo sentido, a edi¢do do Nature Index 2017 registra que o
Brasil ocupa a 23 posicao em ranking de qualidade cientifica. No continente americano, o pais
fica atrds apenas de Estados Unidos e Canadd (NATURE, 2017).

Ja no tocante ao investimento em pesquisa, segundo o MCTIC, o total do dispéndio
nacional em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no ano de 2015 foi de R$ 76,5 bilhoes,
somando investimentos publicos e privados (MCTIC, p. 20, 2017). Este montante, aliado as
atividades cientificas e técnicas correlatas, totaliza em 2015 um investimento em ciéncia €
tecnologia no valor de R$ 98,3 bilhdes, representando, embora em patamar ainda nao desejavel,
uma significativa aplicagdo de recursos. Conforme o respectivo Ministério, verificando a
propor¢ao sobre o Produto Interno Bruto (PIB), os dispéndios nacionais em pesquisa €

desenvolvimento financiados pelas empresas privadas em 2015 foram de 0,61% do PIB
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nacional. Ja os investimentos publicos foram de 0,64%, totalizando 1,28% do PIB brasileiro e
tornando o Estado o principal financiador da pesquisa no pais (MCTIC, p. 27, 2017).

Frisa-se que, com base nos dados disponibilizados pelo MCTIC em 2015, em relacdo ao
PIB, os investimentos do setor publico brasileiro em P&D sdo proporcionalmente maiores que
os da China (0,44%), Japao (0,54%) e Reino Unido (0,48%). No entanto, nesses trés paises, o
percentual investido pelas empresas € significativamente superior, respectivamente, de 1,54 %,
2,72% e 0,82% (MCTIC, p. 140, 2017). Com efeito, enquanto no Brasil 50,2% dos dispéndios
em pesquisa e desenvolvimento sdo financiados pelo governo, na China o percentual do
investimento publico € de 21,3%, no Japao de 15,4% e no Reino Unido de 28% (MCTIC, p.
136, 2017). Anota-se que o mesmo documento indica que, proporcionalmente ao PIB, quatro
paises detém investimento estatal superior ao Brasil, quais sejam, Alemanha (0,82%), Coreia
(1%), Estados unidos (0,67%) e Riussia (0,76%), sendo que os trés primeiros mant€ém o
percentual investido pelas empresas de forma superior, respectivamente, 1,92%, 3,15% e
1,79%, com excecdo da Rissia, cujo financiamento privado corresponde a 0,29% do PIB
(MCTIC, 2017, p. 139-140). No cendrio internacional, destaca-se que, segundo o Indice Global
de Inovacao de 2018 (GII, 2018, p. 113), o Brasil ocupa a 27 posi¢ao no mercado global em
gastos com Pesquisa e Desenvolvimento.

Tratando-se de recursos humanos, o documento produzido pelo MCTIC em 2017 afirma
que 316.495 mil pessoas, entre pesquisadores e pessoal de apoio, trabalharam com P&D no
Brasil em 2014. Desse total, 237.585 estdo no ensino superior, 69.746 no setor empresarial,
9.935 no governo e 1.816 no setor privado sem fins lucrativos, o que denota o protagonismo do
Poder Publico no desenvolvimento de pesquisa no pais (MCTIC, p. 63, 2017). No mesmo
sentido, o Centro de Gestao e Estudos Estratégicos (CGEE), durante o ano de 2015, realizou
um estudo acerca do perfil dos pesquisadores brasileiros, onde se verificou que, com relagao a
titulacdo de mestres, o Brasil passou da formacdo anual de 10.482 alunos em 1996 para 50.206
em 2014, representando um aumento de 379% (CGEE, p. 60, 2016). No tocante aos doutores,
o pais passou da formacdo anual de 2.854 em 1996 para 16.729 em 2014, representando um
aumento de 486% (CGEE, p. 106, 2016). Ademais o mesmo estudo apontou o incremento de
205% de programas de mestrado e 210% de programas de doutorado (CGEE, p. 41, 2016).

Segundo o Diretério de Pesquisa do CNPq (2018), no censo de 2016, o nimero de
doutores cadastrados na plataforma era de 130.140. Pesquisadores somavam 199.566 no mesmo
ano de 2016 e estudantes totalizavam 331.459 (CNPq, 2018). Conforme o MCTIC, em 2014 o
total de pessoas envolvidas em P&D no pais era de 591.461 (MCTIC, p. 57, 2017). No ano de

2014 o pais, entre os paises mencionados no documento, deteve a 9* posicdo no tocante ao
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numero de pesquisadores, totalizando 180 mil profissionais dedicados integralmente a atividade
de pesquisa. Os trés primeiros lugares ficaram com a China, com 1,5243 milhdes de
pesquisadores, os EUA com 1,3519 milhdes e o Japao com 682,9 mil (MCTIC, 2017, p. 142).

Menciona-se que, além da industrializacdo mais recente e do histérico modelo
agroexportador, a participacdo do setor privado no pais de forma menos expressiva no ambito
da inovacdo se d4 em um contexto de inseguranca regulatoria, expressivos custos das atividades
de P&D, como pessoal, infraestrutura e insumos, associados aos altos riscos e incertezas
decorrentes destes investimentos na obten¢do de resultados, tornando essencial a participacao
estatal, sobretudo de forma interativa (IPEA, 2017, p. 26 e 49).

Voltando os olhos para o cendrio econdmico, segundo dados do Fundo Monetéario
Internacional, o Brasil, em 2017, possuiu a 8 maior economia do mundo, com um PIB de US$
3,216 trilhdes, atrds de EUA, China, Japao, Alemanha, Reino Unido, Franca e India, todos com
uma industrializacdo mais acentuada (FMI, 2018). Ademais, o pais apresentou a 5* maior
populacdo do mundo, totalizando mais de 207 milhdes de habitantes em 2017, além de deter a
5% maior extensao geografica mundial (CIA, 2017).

Todos estes dados demonstram a importincia do pais em diversos indicadores
internacionais. De fato, comprovam a publicacdo significante e em revistas de impacto, o
considerdvel, embora ainda nio desejdvel, montante de recursos investidos em pesquisa, o
importante nimero de pesquisadores, a expressiva economia e a grandeza da populacdo e do
territorio do Estado. Por conseguinte, demonstram um significativo potencial inovador do pais.

Ocorre que os respectivos nimeros contrastam com os nimeros que indicam a colocagao
do Brasil no indice geral de inovagdo. De fato, em que pese o pais atualmente esteja no 13°
lugar como maior produtor de publicacdes de pesquisa em nivel mundial (CROSS et al, 2018,
p. 6), segundo o Indice Global de Inovagio de 2018 (GII, 2018, p. 113), o Brasil ocupa a 64*
posicdo de 127 paises em termos de Inovacdo, ou seja, se encontra na metade inferior da base
de dados da pesquisa. No mesmo sentido, o documento aponta que o Brasil ocupou a 85*
posicdo, frisa-se, entre 127 paises, no indicador “Indice de eficiéncia” das politicas de inovacio
(GIL 2018, p. 113).

No particular, anota-se como uma das possiveis causas do desempenho a histérica matriz
econOmica agroexportadora do pais e o atraso da politica industrial e tecnoldgica ligada
diretamente a inovagdo (IPEA, 2007, p. 49). Contudo, observa-se no mesmo indice global que
o Brasil se encontra atrds de outros paises que também acolheram o modelo econdmico
agroexportador na América Latina, como Chile (47°), Costa Rica (54°), México (56°), Uruguai

(62°) e Colombia (63°) (GII, 2018, p. 18). Agrupando-se estes nimeros aos dados destacados
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anteriormente, observa-se a existéncia de um descompasso entre a potencialidade e a efetiva
inovagdo, conforme se demonstra na tabela abaixo, a qual identifica a posicdo brasileira

decrescente no cendrio internacional em 7 (sete) indices:

Tabela 1: Posicao Brasileira em indices internacionais

Posicao Indice
5 Populacdo
5 Territorio
8 Economia
13 Publicacdo Cientifica
32 Investimento em Pesquisa
64 Inovacdo
85 Eficiéncia em Inovacdo

Fonte: CROSS et al, 2018; MCTIC, 2017; FMI, 2018, CIA, 2017; GII, 2018.

Diante destes dados, observa-se o declinio progressivo do pais nos indices internacionais,
com foco no desenvolvimento de novas tecnologias, denotando um descompasso existente entre
o potencial e a efetiva inova¢do no pais. E um dos principais indicadores da producao
tecnolégica dos paises no ambito internacional consiste no depdsito de patentes, cujo
desempenho nacional se passa a abordar, buscando confirmar o cenério de desarmonia e indicar,
novamente, a relacdo entre a inovagdo e as patentes. Com este intuito, utiliza-se do relatério
produzido pela Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO, 2018b), relativo a
andlise do Tratado de Cooperacao em Matérias de Patentes (PCT). Através desta Convengao,
faculta-se aos paises signatdrios o depdsito de patentes internacionais, de forma simultanea em
diversos paises (WIPO, 2018c). Apenas se registra que diversos fatores podem impactar nestes
nameros, tais como a cultura, a infraestrutura, as politicas de fomento, a legislacao, os tramites
administrativos, a formacao e qualificacdo de profissionais especializados, os custos, a estrutura
administrativa e o tempo para concessao da patente (MATIAS-PEREIRA, 2010, p. 34).

Assim, analisando-se o nimero dos cinco principais paises depositantes de patente no
mundo, verifica-se que o maior depositante de patentes no ano 2017 foi os Estados Unidos, com
56.624 pedidos, seguido por China, com 48.882 pedidos, Japao, com 48.208 pedidos,
Alemanha, com 18.982 pedidos, e Republica da Coreia, com 15.763 pedidos. Por outro lado, o
Brasil depositou tao somente 593 pedidos, o que representa aproximadamente 1% dos depdsitos
efetuados pelo pais lider (WIPO, 2018b, p. 1). Note-se o grafico abaixo que demonstra o

contraste entre os depdsitos de patentes realizados pelos cinco maiores depositantes e o Brasil:

Gréfico 1: Depdsitos de patentes via PCT em 2017.
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Fonte: Organizagdo Mundial de Propriedade Intelectual. 2018b.

Sublinha-se que o Brasil aderiu ao PCT em 1978. Consultando-se a base de dados
Patentscope (2018), do site da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, em maio de
2018, verifica-se que o total de depdsitos de pedidos PCT tendo o Brasil como pais de origem,
em todo o periodo, soma 7.386 depdsitos. Por conseguinte, somados todos os depdsitos do
Brasil durante os 40 (quarenta) anos em que aderiu ao Protocolo, ainda assim, constata-se que
o pais, com os seus 7.386 depdsitos, ndo alcanca metade dos depdsitos da Coreia no intervalo
de um Unico ano, ou ainda, ndo alcanca 14% dos depdsitos dos EUA também em um tinico ano.

Na mesma ordem de ideias, ainda que considerados apenas os depodsitos efetuados
exclusivamente no Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, também se observa
uma desarmonia. De fato, com base nos Indicadores do MCTIC (2017, p. 113), verifica-se que,
no Brasil, foram depositados no INPI 31.020 pedidos de patentes no ano de 2017. Deste total,
apenas 8.082 foram depositados por residentes no pais, enquanto 22.938, ou seja, 74%, foram

depositados por estrangeiros, consoante se constata no grafico abaixo:

Grifico 2: Depdsitos de patentes no Brasil em 2017 por nacionais e estrangeiros

Depositos de patentes no Brasil

26%

74 % /

Brasileiros Estrangeiros

Fonte: Indicadores Nacionais de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo. MCTIC, 2017.

Assim, conquanto se observe que o Brasil publica de forma marcante, possui um nimero

expressivo de pesquisadores, tem uma das maiores economias, populacdes e territorio do

33



mundo, e investe de forma considerdvel em pesquisa, identifica-se que o pais deixa a desejar
na hora de transformar essa atividade de pesquisa em inovagdes tecnoldgicas e,
consequentemente, em patentes. Esse contexto, além de manter o Brasil como pais em
desenvolvimento e exportador de matéria prima, permite uma dependéncia nacional da
tecnologia estrangeira, impondo a valorizacdo e a preocupacdo da propriedade industrial
produzida no pais como instrumento de desenvolvimento social e de garantia da soberania.

Ap6s a verificacdo do descompasso entre a inovagdo e a efetiva tecnologia, sobretudo a
partir dos dados relativos aos depdsitos de patentes, pretende-se investigar o desempenho das
universidades no sistema inovador e de patentes nacional, de forma quantitativa. Adota-se como
pressuposto o atual modelo normativo que insere as universidades como sujeito do sistema de
inovacao e, por conseguinte, potencial obtentor de tecnologia e de titulos de patentes. E busca-
se, a partir dos dados analisados, demonstrar a importancia da abordagem das patentes no
ambito universitdrio, contribuindo para uma mudancga cultural que vise estimular ao adequado
tratamento da propriedade industrial na universidade publica (BONACELLI et al, 2016, p. 129).

Para andlise, o trabalho observou os dados obtidos perante o MCTIC, o INPI e relatério
produzido em 2018 para a CAPES. Inicialmente, a partir dos dltimos indicadores nacionais de
CT&I, compilados pelo MCTIC em 2018, utiliza-se de trés indices para demonstrar o efetivo
potencial da universidade publica na produ¢do de novas tecnologias e, por conseguinte, do
depdsito de patentes. Sdo eles, o nimero de pessoas envolvidas com P&D, a publicacio
cientifica e o investimento em pesquisa. Destaca-se que a andlise é quantitativa e adota como
base metodoldgica os indicadores do MCTIC associado as diretrizes do Manual de Oslo.

Com relacdo aos recursos humanos envolvidos com P&D, verificou-se que os ultimos
dados informados pelo MCTIC em 2018 sao referentes aos anos de 2000 até 2014. Analisou-
se os trés ultimos anos, periodo considerado suficiente para comprovacao da hipétese, somado
ao intuito de harmonia com a andlise dos ultimos trés anos de or¢camento e de depdsitos de
patentes, que serdo abaixo realizadas. No ponto, observa-se que em 2012, entre pesquisadores
e pessoal de apoio a P&D, houve um total de 280 mil pessoas vinculadas. Desse total, 206,1
mil estdo no ensino superior, 64,6 mil estdo no setor empresarial, 9,9 mil no governo e 1,8 mil
em institui¢des privadas sem fins lucrativos. Por conseguinte, observa-se no ano de 2012 que
73,6% das pessoas envolvidas com pesquisa estavam no ensino superior (MCTIC, 2018, p. 64).

Da mesma forma, no ano de 2013, entre pesquisadores e pessoal de apoio a P&D, houve
um total de 298,3 mil pessoas vinculadas. Desse total, 221,8 mil estdo no ensino superior, 67,2
mil estdo no setor empresarial, 9,9 mil no governo e 1,8 mil em instituicdes privadas sem fins

lucrativos. Assim, observa-se no ano de 2013 que 74,35% das pessoas envolvidas com pesquisa
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estavam no ensino superior (MCTIC, 2018, p. 64). Por fim, em 2014, dltimo ano relatado no
documento de 2018, entre pesquisadores e pessoal de apoio a P&D, houve um total de 316,5
mil pessoas vinculadas. Desse total, 237,6 mil estdo no ensino superior, 69,7 mil estdo no setor
empresarial, 9,9 mil no governo e 1,8 mil em instituicdes privadas sem fins lucrativos. Por
conseguinte, observa-se no ano de 2014 que 75,07% das pessoas envolvidas com pesquisa
estavam no ensino superior (MCTIC, 2018, p. 64). Assim, verifica-se o predominio de pessoas
vinculadas a P&D no ensino superior, e consequentemente, nas universidades. Ademais, a
propor¢ao do pessoal vinculado a pesquisa presente no ensino superior, e diretamente ligada as
universidades, revela a tendéncia de crescimento em cada um dos anos analisados.

No tocante a publicacdo cientifica, a partir do Relatério denominado Research in Brazil,
produzido em 2018 para a CAPES, constatou-se que dos 250.680 artigos e resenhas publicados
por pesquisadores brasileiros entre 2011 e 2016, cerca de 1% teve ao menos um autor filiado a
industria, demonstrando o quase monopdlio da publicagdo pela academia brasileira (CROSS et
al., 2018, p. 18). Ademais, o mesmo estudo demonstra que as 20 universidades que mais
publicam, aparentemente no mesmo periodo de 2011 a 2016, e revelam a tendéncia da
supremacia da pesquisa, sdo todas universidades publicas, sendo 15 federais e 5 estaduais
(CROSS et al, 2018, p. 42). O relatério aponta o nimero total de 250.680 artigos e resenhas
publicados por pesquisadores brasileiros entre 2011 e 2016 (CROSS et al., 2018, p. 18). Desse
total, apenas os artigos publicados pelas vinte universidades que mais publicaram no periodo
totalizam 222.858 trabalhos, o que jd representa 88,9% de toda a publicag¢do nacional (CROSS
et al., 2018, p. 42), indicando a lideranga da universidade publica nesta atividade.

Com relagdo ao investimento em Ciéncia e Tecnologia, observa-se, uma vez mais, com
base nos indicadores do MCTIC de 2018, o destaque do Poder Publico. Investigando os trés
ultimos anos de dados disponiveis, verifica-se que no ano de 2014 o investimento publico foi
de R$ 50,4 bilhdes, somados a 7,5 bilhdes de rendncia fiscal. Por outro lado, o investimento
privado foi de R$ 45,9 bilhdes (MCTIC, 2018, p. 22 e 37). No ano de 2015, o investimento
publico foi de R$ 53,5 bilhdes, somados a 7,4 bilhdes de rentincia fiscal. J4 o investimento
privado foi de R$ 48,5 bilhoes (MCTIC, 2018, p. 22 e 37). E no ano de 2016, o investimento
publico foi de R$ 53,8 bilhdes, somados a 7 bilhdes de rentincia fiscal, enquanto o investimento
privado foi de R$ 41,7 bilhdes (MCTIC, 2018, p. 22 e 37).

Assim, nota-se que a maior parte de recursos para a Pesquisa e o Desenvolvimento de
novas tecnologias € aplicada no pais pelo setor publico. Ademais, constata-se uma tendéncia de
crescimento do investimento publico, embora também se observe uma pequena inclinacdo na

diminui¢do das renudncias fiscais. E buscando identificar a destinagdo, ao menos em parte, destes
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recursos, verifica-se que o investimento do governo federal foi majoritariamente aplicado no
Ministério da Educacdo, ao qual estdo vinculadas as universidades.

Com efeito, em 2014, entre todos os Ministérios do Poder Executivo Federal, o MEC foi
o destinatario de 59,38% do total de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento (MCTIC, 2018,
p- 35) e 51,4% dos recursos em Ciéncia e Tecnologia (MCTIC, 2018, p. 33). No ano de 2015,
entre todos os Ministérios, o MEC foi o destinatdrio de 60,04% do total de recursos em Pesquisa
e Desenvolvimento (MCTIC, 2018, p. 35) e 53,15% dos recursos em Ciéncia e Tecnologia
(MCTIC, 2018, p. 33). E no ano de 2016, entre todos os Ministérios, o MEC foi o destinatario
de 60,03% do total de recursos em Pesquisa e Desenvolvimento (MCTIC, 2018, p. 35) e 52,8%
dos recursos em Ciéncia e Tecnologia (MCTIC, 2018, p. 33). Assim, também se constata que
a aplicacdo de recursos, de forma crescente nos ultimos anos disponiveis e analisados, €
destinada, sobretudo, ao Ministério da Educacao, ao qual estdo vinculadas as universidades.

Apenas menciona-se que, de forma comparada, este protagonismo das universidades,
aparentemente, nao € exclusivo no Brasil, verificando-se uma aparente tendéncia em economias
em desenvolvimento. Com efeito, com base nos mesmos indicadores do MCTIC, registra-se,
por exemplo, a situagdo da Africa do Sul, a qual deteve no ano de 2013, 67,6% de seus
pesquisadores lotados no ensino superior (MCTIC, 2017, p. 146), mesmo ano em que O
percentual investido pelo poder publico foi de 0,31% PIB, enquanto que pelas empresas 0,30%
do PIB. Diante deste cendrio, passa-se a analisar os ndmeros de depdsitos de patentes de
invencdo no pais, buscando destacar a posi¢do da universidade nao apenas como potencial, mas
também como protagonista dos depdsitos de patentes de invencdo no pais, a partir dos
indicadores de propriedade industrial e dos relatorios de atividades divulgados pelo INPI.

No particular, analisando o site do INPI, identificou-se a existéncia da publicacdo de trés
indicadores de propriedade industrial. Um de 2018, outro de 2017 e outro de 2012, este tltimo
editado em 2015, relativo ao periodo de 2000 a 2012. Além destas publicagdes oficiais,
verificou-se nas publicacdes relacionadas as estatisticas do INPI a apresentacdo do langamento
do anudrio estatistico de patentes, marcas e desenhos industriais, produzida pela assessoria de
assuntos econdmicos do INPI em colaboracdo com a academia de propriedade intelectual,
inovacdo e desenvolvimento, datada em 2016, contendo dados de 2006 até 2015.

Observando-se estes quatro documentos, constata-se que o indicador de propriedade
industrial de 2012, o qual compila dados de 2000 até 2012, demonstra que, naquele periodo,
dos dez maiores depositantes de patentes de invenc¢ao no INPI, seis eram universidades, todas
publicas, sendo quatro federais e duas estaduais. Os dois primeiros lugares eram ocupados por

institui¢des privadas (INPI, 2015, p. 21). J4 a apresentacdo de lancamento do anudrio estatistico
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de patentes, marcas e desenhos industriais, produzida pela assessoria de assuntos econdmicos
do INPI, indica que entre os dez maiores depositantes de patentes de invengcdao em 2015, seis
eram universidades, todas publicas, sendo trés federais e trés estaduais. O primeiro lugar ainda
era ocupado por uma institui¢do privada (INPI, 2016a, p. 17).

Os indicadores de propriedade industrial divulgados pelo INPI em 2017 informam que
no ano de 2016, entre os dez maiores depositantes de patentes de inven¢do no Brasil, nove deles
sao universidades, sendo todas publicas, sete federais e duas estaduais. Naquele momento, os
nove primeiros lugares foram ocupados pelas universidades publicas (INPI, 2017a, p. 21). Por
fim, os indicadores de propriedade industrial divulgados pelo INPI em 2018, informam que no
ano de 2017, entre os dez maiores depositantes de patentes de inven¢do no Brasil, nove sio
universidades, sendo oito publicas, duas estaduais e seis federais. Naquele ano, o tunico
representante da industria ficou com o sétimo lugar (INPI, 2018a, p. 16).

Assim, os dados acima destacados, decorrentes do predominio da publicagdo, da lotacdo
de pessoal e da destinagdo de recursos, indicam a presenga marcante das universidades publicas
entre os dez maiores depositantes de patentes nos dltimos anos.

Comprovando a importancia da participacdo da universidade para além do ranking
nacional, observa-se que as seis primeiras universidades depositantes no ano de 2015,
totalizaram 263 depdsitos, representando 55,48% dos depdsitos efetuados pelos dez maiores
depositantes e 5,75% do total de depdsitos de patentes de invengdo por residentes nacionais
(INPI, 20164, p. 17). No ano de 2016, as nove primeiras universidades depositantes totalizaram
443 depdsitos, representando 93,46% dos depdsitos efetuados pelos dez maiores depositantes e
8,52% do total de depdsitos de patentes de invengdo por residentes (INPI, 2017a, p. 21). No
ano de 2017, as oito universidades publicas depositantes totalizaram 450 depdsitos,
representando 87,21% dos depdsitos efetuados pelos dez maiores depositantes e 8,21% do total
de depdsitos de patentes de invencdo por residentes (INPI, 2018a, p. 16).

Dessa forma, além de constarem entre os principais depositantes de patentes de invencao
dos residentes no pais, verifica-se uma significativa parcela de depdsitos das universidades
apenas com base nos dez maiores depositantes residentes no pais, e também se observa um
possivel crescimento na participagdo universitaria, embora com pequena diminui¢cdo no dltimo
ano analisado, considerando-se, somente, a participacdo entre os dez maiores depositantes.

No ponto, cumpre destacar o impacto destas instituicdes no sistema em termos
proporcionais, considerando os indicadores do INPI que se utilizam de quatro grupos de
depositantes, quais sejam, pessoas fisicas, institui¢des de pesquisa, empresas de médio e grande

porte, e pequenas empresas. Na espécie, segundo a ultima pesquisa industrial anual do Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, abordando informacdes do ano de 2016, o Brasil
obteve o nimero de 321.186 industrias (IBGE, 2016). Conforme o relatério de atividades do
INPI de 2018, o somatério das empresas que depositaram patentes de invencdo entre os
residentes no Brasil alcancou 29% do total (INPI, 2018b, p. 19). Ademais, o pais deteve em
2018 a 5* maior populacdo do mundo, totalizando mais de 208 milhdes de pessoas fisicas (CIA,
2018). E segundo o INPI, as pessoas fisicas foram responsaveis em 2018 por 43% dos depdsitos
de patentes de invencao entre os residentes no Brasil (INPI, 2018b, p. 19).

Em contraste, segundo a dltima estatistica da educacdo superior oferecida pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP), o Brasil conta
atualmente com 199 Universidades, sendo 106 publicas e 93 privadas (INEP, 2017). Ainda
assim, segundo o INPI, em 2016, 22% de todos os depdsitos de patentes de invengdo de
residentes no pais foram realizados por institui¢des de ensino e pesquisa e governo (INPI,
2016b, p. 13). No ano de 2017, 24% dos depdsitos de patentes de invencdo foram realizados
por institui¢des de ensino e pesquisa e governo (INPI, 2017b, p. 17). E no ano de 2018, 26%
dos depdsitos foram realizados por instituicdes de ensino e pesquisa e governo, indicando, ainda
que de forma presumida, a forte participacdo universitaria (INPI, 2018b, p. 19). Respectivos
nimeros, além de comprovarem a forte participacdo estatal no sistema, indicam a tendéncia de
crescimento das universidades publicas e instituicdes governamentais a cada ano analisado,
além da repercussao proporcional de suas atividades no sistema de patentes nacional, denotando
a necessidade de discussdes acerca do tratamento das patentes nestas institui¢des.

Assim, o capitulo identifica o estreito vinculo tedrico entre inovagdo, propriedade
intelectual e universidade. Ademais, no cenério fatico, comprova que embora o pais possua um
importante potencial inovador, contando com uma produgdo cientifica significante, possuindo
um ndmero expressivo de pesquisadores, tendo uma das maiores economias do mundo e
investindo de forma consideravel, embora nao desejavel, em pesquisa, ndo consegue traduzir
esta pesquisa em inovagdo tecnoldgica e, consequentemente, em patentes. Além deste contraste,
os estudos técnicos indicam que, no pais, as universidades publicas detém praticamente o
monopdlio da pesquisa, financiada, na sua maioria, com recursos publicos, constituindo-se no
maior potencial inovador do pais e um dos principais sujeitos do sistema de propriedade
industrial nacional. Diante deste cendrio, observa-se a importincia de estudos direcionados a
estas institui¢des, sobretudo de forma a identificar elementos que demonstrem o necessario
processo de institucionaliza¢do da protecdo da propriedade intelectual na universidade publica

brasileira, conforme se passa a analisar no segundo capitulo.
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CAPITULO II - PROCESSO DE INSTITUCIONALIZACAO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS

No primeiro capitulo se verificou, além do estreito relacionamento entre inovagio,
patentes e universidade publica, que, no Brasil, embora haja o incremento do potencial inovador
nacional, este ndo acompanha o desenvolvimento efetivo de inovacdes tecnoldgicas e,
consequentemente, a obtencdo de patentes. Além disso, os estudos técnicos indicam que as
universidades publicas detém praticamente o monopdlio da pesquisa, financiada, na sua
maioria, com recursos publicos, além de ser o principal depositante de patentes, tornando-se no
maior potencial inovador do pais e um dos principais sujeitos do sistema de propriedade
industrial nacional, o que denota a necessidade de estudos direcionados a estas institui¢des.

Ademais, observa-se no contexto juridico nacional medidas que visam modificar este
cendrio e atender ao atual e fatico modelo, os quais para além de incentivarem criagdes
inovadoras, a participacdo da iniciativa privada e a aproximacdo entre universidades e
empresas, impdem a protecao do resultado deste trabalho estimulado pelo Estado, cujo principal
instrumento consiste na propriedade industrial. Neste contexto, verifica-se que, embora sejam
relevantes os estudos que incentivem a participagdo da industria e das empresas no ambiente
inovador, bem como a aproximacdo destas das universidades publicas, ha de se dedicar a
pesquisas que fomentem a protecdo dos resultados que ja sdo desenvolvidos no ambito
universitirio. Com esse dultimo intuito, pretende-se demonstrar a necessidade de
institucionalizacdo das patentes na universidade publica, bem como da valorizacio do
tratamento da propriedade industrial enquanto estratégia de financiamento das universidades.

Para isso, serdo expostos neste capitulo aspectos gerais voltados ao processo de
institucionalizagdo, consistentes na importancia da protecao da patente no ambito universitario,
no surgimento dos principios da apropriagdo e da confidencialidade no seio académico em
contraste a liberdade da divulgacao e disposi¢ao dos resultados da pesquisa tecnoldgica, € no
novo modelo de administracdo gerencial focado no resultado e na eficiéncia aliado a
aproximacao entre os ambitos publico e privado, os quais ji implementam a prote¢do da

propriedade intelectual no ambito universitario, conforme se passa a abordar.

2.1. Da sensibilizacao quanto a importancia da protecao

Como observado no primeiro capitulo, as politicas voltadas a inovacdo e as patentes no
Brasil sdo recentes, acarretando, muitas vezes, a auséncia de estudos e de divulgacdo de
conhecimentos do assunto as pessoas envolvidas sobre o tema. Buscando aclimatar este cenério,

observa-se acOes estatais, como a realizacdo de eventos e investimentos por agéncias de
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fomento voltados a “sensibilizacdo das comunidades académica e empresarial para a
necessidade de garantir a protecdo intelectual” (SANTOS, 2014, p. 21).

Verificando este cendrio de busca pela conscientizacao e sensibilizacao de pesquisadores
e de instituicdes acerca da importancia da protecdo da propriedade industrial, pretende-se
sistematizar alguns argumentos que destacam a relevancia do assunto na universidade publica
brasileira, como mecanismo inicial de implementacdo da politica e da cultura das patentes
nestas instituicoes.

Historicamente, a propriedade industrial, sem prejuizo de sua finalidade publica em
estimular novos conhecimentos e o desenvolvimento econdmico, tecnoldgico e social, nasce no
intuito da preservacdo do interesse privado, possuindo, segundo a maioria dos autores
brasileiros, a natureza juridica de direito real de propriedade (GUSMAO, 1990, p. 18 e 20).

Inclusive, observa-se que o adjetivo atribuido ao titulo denota a referéncia a atividade da
industria. Ademais, a Constituicdo Federal estabelece no artigo 5°, incisos XXVII, XXVIII e
XXIX, a propriedade industrial entre o rol das garantias fundamentais humanas (BASSO, 2008,
p. 39), fortalecendo o carater individual, liberal e privado do titulo.

Entretanto, como abordado no primeiro capitulo do trabalho, atualmente se verifica que
a pesquisa, e consequentemente a possibilidade de inovagdo e de obtenc@o de novos titulos de
patente, é realizada de forma preponderante nas universidades publicas. Dessa forma, verifica-
se o Estado como o principal financiador e incentivador de novas tecnologias, e as
universidades publicas um dos principais sujeitos do sistema de prote¢do de patentes nacional,
o que ja demonstra a importancia da protec¢ao da propriedade industrial e do cuidado mais atento
e responsdvel com os bens intangiveis gerados no seio destas instituicdes.

Além disso, como j& mencionado, a propriedade industrial, sem ignorar a sua finalidade
publica, surge para protecao de interesses privados, notadamente de individuos, empresas e
industrias a ser estudada de forma mais especifica no ambito do direito empresarial (BARROS,
2016, p. 143). Entretanto, como visto de forma estatistica, o protagonismo atual no pais no
sistema de patentes € das universidades publicas. E assim, o titulo produzido na universidade
estatal, em regra, serd da prépria Instituicao, tornando-o, consequentemente, um bem publico,
ao qual incide regime juridico especifico.

Com efeito, entende-se como bem publico aquele pertencente as pessoas juridicas de
Direito Publico, nos termos do artigo 98 do Cdédigo Civil, bem como aqueles que, embora ndao
pertencentes a estas pessoas, estejam afetos a prestacdo de uma atividade publica (MELLO,
2013, p. 929). Conforme ensina Di Pietro (2014, p. 748), a natureza juridica da propriedade

publica, conquanto ndo seja distinta na esséncia da propriedade privada, possui caracteristicas
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proprias em razdo da afetacdo dos bens. E assim, aos bens publicos, diferentemente dos bens
privados, incide um regime juridico préprio, que conta com quatro carateristicas bdsicas, quais
sejam, a alienabilidade condicionada, a impenhorabilidade, a impossibilidade de oneracado e a
imprescritibilidade (MELLO, 2013, p. 931-932). A existéncia deste regime juridico préprio aos
bens publicos visa assegurar a continuidade do servigo publico e a supremacia do interesse
publico, além de atender aos principios centrais da administracdio de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia, conforme art. 37 da CF, denotando o
cuidado ao patrimoénio publico, seja pelo administrador ou pelo servidor que utiliza a coisa
publica, limitando a sua livre disposi¢ao para o cumprimento da finalidade coletiva.

No particular, a Lei n® 9.279/96, em seu art. 88, dispde que a inven¢do e o modelo de
utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho
cuja execugdo se dé no Brasil e tenha por objeto a pesquisa e a atividade inventiva, ou resulte
dos servigos para os quais o empregado foi contratado. No caso, as universidades publicas, ao
prestarem um servico publico para o atendimento da necessidade coletiva, oferecem os meios
e equipamentos para a realizagdo da pesquisa e do desenvolvimento de tecnologias. Seus
pesquisadores e docentes, mediante relacdo contratual ou estatutdria, sdo remunerados para o
desenvolvimento dessas atribui¢cdes, ja que, para além do ensino, exercem as atividades de
pesquisa e de extensdo de forma indissocidvel, nos termos do artigo 207, da Constituicao.

Assim, seja em razdo do envolvimento dos pesquisadores publicos, na sua maioria
professores das universidades, seja em razdo dos recursos publicos utilizados, ou ainda da
atividade publica desempenhada no ambito universitario, ha de se tratar esse potencial inovador
como bem ptblico. Sobretudo diante do arranjo nacional que demonstra a quase exclusividade
do investimento e da realizacdo da pesquisa nas universidades publicas.

Na espécie, verifica-se que no ambito privado a propriedade industrial € considerada um
valioso bem patrimonial, equiparado aos méveis e imdveis que compdem o empreendimento.
J4 no ambito da universidade publica, diante da tradi¢do na propagacdo imediata do
conhecimento, a protecdo, muitas vezes, acaba sendo preterida pela publicac@o. Esse novo olhar
diante da realidade nacional e do tratamento juridico dado ao bem publico, indica a necessidade
do desenvolvimento e da protecdao dos ativos intelectuais, os quais devem ser adequadamente
acompanhados e tratados como qualquer outro bem fisico de propriedade da instituicdo.

Assim, 0s investimentos em pesquisa € inovacao e a protecdo de seus resultados como
bens publicos, para além de tdo somente demonstrar a sua importancia e o maior interesse da

coletividade, acabam por exigir das pessoas diretamente envolvidas o cuidado decorrente do
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regime juridico a que se submetem os bens publicos e a preocupacdo com os resultados deste
trabalho no interesse de todos.

Além dos argumentos acima expostos, nota-se que um dos grandes estimulos do sistema
de patentes consiste na concessao de um monopdlio temporério ao titular do direito. Assim, 0
instituto permite a exploragdo exclusiva do detentor do titulo durante um determinado periodo
de tempo, assegurando a este o retorno do investimento em pesquisa e a obten¢do de lucro em
um mercado competitivo. Particularmente, as entidades publicas, tais como as universidades
estatais, nao detém finalidade lucrativa. Além disso, tratando-se de fundacdes ou autarquias
publicas, ndo se verifica o intuito e o interesse das universidades na exploragdo comercial e
direta de eventuais titulos de propriedade, seja em razdo de suas funcdes ou da necessaria
compatibilidade com o art. 173 da Constituicao Federal.

De qualquer sorte, embora nio exista a busca pelo lucro, ha de se harmonizar diversas
necessidades (FUJINO et al, 2007, p. 106), verificando-se o interesse econdmico e social no
reembolso e na protecdo do investimento publico realizado, j4 que com base nos dados antes
mencionados, a maior parte desta atividade no pais € arcada com recursos de toda a sociedade.

Além do reembolso, verifica-se que a propriedade industrial pode se constituir em uma
eventual fonte de recursos, ndao voltado ao lucro em si, mas ao incremento e ao desenvolvimento
de novas pesquisas, € a produgdo de novos beneficios sociais pelas universidades. E ainda que
o retorno econdmico ndo seja tdo significante a permitir a qualificacdo da pesquisa jé existente,
a obtencao destes recursos pode, a0 menos, viabilizar a pesquisa ja realizada, assegurando uma
investigacao sustentdvel, sobretudo em época de limitacdo e escassez de recursos.

No ponto, conforme o atual artigo 18, pardgrafo tnico, da Lei n° 10.973/2004, cuja
redacdo foi dada pela Lei n° 13.243/2016, bem como pela redacdo anterior do mesmo
dispositivo e do artigo 19, §1° do Decreto n° 5.563/05, este revogado pelo Decreto n®9.283/2018
que nao disciplinou o assunto, observa-se a indicacdo legal de que os valores obtidos com a
exploracdo da propriedade industrial sejam aplicados em objetivos institucionais de pesquisa,
desenvolvimento e inovagao.

Relembra-se, também, que uma das finalidades da protecdo da propriedade industrial
equivale a impedir a utilizacdo e a exploragdo indevida da tecnologia desenvolvida por terceiros
(KRETSCHMANN, 2017, p. 399), assegurando os lucros do inventor. Na espécie, como visto
de forma especifica, ndo ha o interesse lucrativo e comercial da universidade. Contudo, ndo
pode esta deixar que terceiros, sobretudo particulares, se apropriem do conhecimento gerado
no seu ambito com recursos publicos. Tal fato permitiria, em um cendrio hipotético, que esta

mesma universidade, e a propria sociedade, pagassem por uma tecnologia que elas mesmas
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desenvolveram, ou eventualmente contribuiram para o seu desenvolvimento, afastando
qualquer proveito da instituicao e da sociedade (FUJINO et al, 1999, p. 52-53).

Ademais, nota-se que a tecnologia desenvolvida e protegida pela universidade pode
permitir a transferéncia gratuita desta técnica para terceiros, sobretudo a outros 6rgaos publicos
e a sociedade em suas necessidades bésicas. Contudo, deve-se evitar a obten¢do de lucros por
particulares que, ainda que parcialmente, possam se aproveitar, de forma indevida, de todo o
investimento e conhecimento ja obtido na universidade. Assim, também se observa o interesse
em se assegurar o retorno do investimento estatal mediante a utilizacdo da propriedade
industrial ao se impedir a apropriagdo privada dos resultados do trabalho publico, com a
posterior exploracdo econdmica pelo particular de algo que foi construido com o esforco de
todos.

Outro ponto importante consiste no fato de que, por se tratar de universidades publicas, a
quase totalidade de seus pesquisadores sdo docentes. E no particular hd um forte incentivo na
qualificacdo destes profissionais, sobretudo destinada a exceléncia em pesquisa, seja por meio
do estimulo aos afastamentos para Pés-Graduacdo, conforme previsdo do art. 96-A da Lei n°
8.112/90, ou pelo acréscimo a remuneragdo por progressdo funcional de acordo com a titulagdo
destes profissionais, consoante estabelecido no art. 12 da Lei n°® 12.772/12.

Na mesma ordem de ideias, parte da jornada de trabalho destes profissionais € justificada
com atividades de pesquisa, as quais devem ser compatibilizadas com o ensino e a extensao.
Veja-se que em todas essas etapas hd o investimento publico na qualificacdo destes
profissionais. Consequentemente, revela-se contraditério o Poder Publico incentivar e investir
nesta qualificacdo e permitir, eventualmente, que estes profissionais, ao atingirem niveis de
exceléncia, deixem as universidades e ndo retornem o investimento publico realizado na sua
capacitacdo para a realizacao de pesquisas e desenvolvimento tecnolégico.

Por conseguinte, verifica-se o interesse das instituicdes publicas na retengdo de
pesquisadores mais experientes e qualificados para os quais j4 foram feitos investimentos
significantes na sua capacitagdo, de forma a assegurar o eventual fruto decorrente desta
qualificacdo. E na espécie, inclusive, ha previsao de estimulos a participacdo dos pesquisadores
no resultado de eventuais ganhos econdmicos da universidade publica decorrentes da utilizacao
da propriedade industrial, com base no disposto no art. 93 da Lei n° 9.279/96, na Portaria n°
322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de Inovacdo, denotando a importincia da propriedade
intangivel no dmbito universitdrio como incentivo ainda maior para a manutencdo destes

profissionais.
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Da mesma forma, também se identifica o interesse publico na difusdo da protecdo da
propriedade industrial ao se verificar a necessidade de se inibir o investimento em pesquisa €
desenvolvimento pelo Estado em determinada tecnologia que ja existe. De fato, dados
estatisticos apontam para o desperdicio anual de 20 bilhdes de libras na Comunidade Europeia
em razdo de pesquisas duplicadas. Ademais, indicam que os custos de Pesquisa e
Desenvolvimento poderiam ser reduzidos a 30% caso a informagdo técnica mais recente fosse
identificada (INPI, 2015, p. 11-12). Assim, a utilizacdo dos instrumentos de propriedade
industrial permite as universidades publicas, sobretudo em fase inicial de projetos destinados
ao desenvolvimento de produtos ou processos, evitar o dispéndio de tempo e recursos em algo
J& pertencente a terceiro, em protecdo ao erdrio e ao interesse publico.

Por outro lado, relembra-se que uma das justificativas do sistema de protecdo da
propriedade industrial consiste na troca realizada entre o inventor e o Estado, ja que aquele se
compromete a divulgar as informagdes inovadoras, e este em troca oferece um privilégio
temporario de exploracio da criagdo (FERREIRA et al, 2009, p. 210). Tal circunstancia faculta
o conhecimento publico e torna acessivel a todos as informacdes até entdo existentes apos a
concessao do titulo de propriedade. E nesse sentido, verifica-se o interesse publico na formacao
do estado da técnica por tornar piblica a invengao, o que faculta o acesso por terceiros, a busca
por novos desenvolvimentos e, consequentemente, enriquece o acervo tecnolégico do pais.
Assim, as patentes servem como importante fonte de informacao, ja que revelam o que existe
de mais atual, havendo o interesse publico na formagao do estado da técnica (BARCELLOS,
2004, p. 38).

Entretanto, uma das formas consolidadas para avaliacdo da produgdo das universidades
consiste na publicagdo de trabalhos cientificos, o que consequente se traduz na busca e na
divulgacdo de novos conhecimentos em livros, periédicos e revistas especializadas. Assim,
além de ndo se utilizar dos bancos de patentes que detém as informacdes mais atuais
compreendidas no estado da técnica e que justificam o interesse publico no sistema de prote¢ao,
a publicacdo acaba eventualmente afetando a prote¢do da invencdo, agredindo o requisito
novidade exigido pelo artigo 8° da Lei n® 9.279/96, demonstrando que a cultura de protecao da
propriedade industrial vai além de interesses faticos e econdomicos ja abordados neste trabalho.

De fato, a maior parte do conhecimento tecnoldgico recente tem divulgacao exclusiva por
documentos de patentes, sendo esta considerada a mais completa das fontes de pesquisa
(UFRGS, 2003, p. 57). Relembra-se, inclusive, que um dos pressupostos da protecdo é a
suficiéncia descritiva, o que consequentemente permite a qualquer profissional da drea técnica

o adequado entendimento da inovacdo (BOCCHINO et al, 2012, p. 96).
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Por conseguinte, os bancos de patente contém a informagdo mais atual relacionada ao
estado da técnica, contemplam diversos campos tecnoldgicos, e para profissionais da drea,
tendem a ser de entendimento facilitado em razdo do pressuposto legal. Destaca-se, ainda, a
acessibilidade destes bancos, ja que a busca € realizada, sobretudo, de forma eletronica em bases
de dados, contendo a submissdo por codigos € nimeros de forma especifica que permitem a
pesquisa e a indexacao de forma auxiliada.

Assim, a utilizac@o do sistema de protecdo e das informagdes contidas em patentes evita
o desperdicio de recursos econdmicos antes abordado e também impede o investimento
intelectual em projetos e tecnologias ja desenvolvidas e devidamente protegidas, ou que ja
estejam sob dominio ptblico, havendo o interesse publico na utilizacdo da informagdo pelos
pesquisadores e docentes das universidades publicas, notadamente na elaboragdo e
desenvolvimento de seus projetos de pesquisa.

Da mesma forma, a informacdo obtida em documentos de patentes pode permitir a
melhoria de tecnologias ja existentes, de maneira a se utilizar desta informac¢do mais atual para
o desenvolvimento de novos projetos, produtos e processos dentro das universidades publicas.

Além disso, também se observa o interesse publico na identificacdo de determinados
especialistas em um campo especifico, os quais podem contribuir com o trabalho desenvolvido
no ambito universitario. E também se destaca a relevancia no acompanhamento dos prazos de
vigéncia das patentes, seja para evitar eventual violagdo do titulo ou para permitir a livre
utilizac¢do da invencao e das suas informagdes associadas.

Com relacdo especificamente a publicacdo e a prote¢ao, embora a primeira vista possam
ser identificados como institutos excludentes, respectivo conflito € tdo somente aparente, ja que
se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente, divulgad-lo, de forma a se
complementarem. Na espécie, verifica-se o cendrio desejavel de identificacdo e
acompanhamento de toda a pesquisa potencialmente inovadora no ambito da universidade,
desde o inicio até a sua conclusdo, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade.

Veja-se que, diante do exposto, além de se estabelecer nas universidades a utilizacdo
destas informagdes, de maneira a prestigiar e tratar de forma mais adequada e cuidadosa os
recursos publicos, tratando-se de uma institui¢do publica de ensino, a disseminagdo e o
compartilhamento do conhecimento se torna mais facilitado e compativel com o sistema de
protecdo, sobretudo diante do seu papel na produgdo, difusdo e abertura do conhecimento, sem
utiliza-lo para fins comerciais (KRETSCHMANN, 2014, p. 403).

Dessa forma, verifica-se o interesse publico e a importancia da protecao da propriedade

industrial nas universidades publicas, tanto na formagdo do estado da técnica, na utilizagdao
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eficiente da informacao mais recente, como também na preservacio do requisito novidade para
a obtencao do titulo de propriedade, de forma a permitir a adequada protecdo do patrimdnio
publico e a difusao do conhecimento.

Por fim, registra-se que a Constitui¢do Federal estabelece no seu artigo 5°, XXIX, como
finalidade do sistema de protecdo da propriedade industrial, o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldégico e econdmico do pais. No mesmo sentido se encontra o artigo 2°
da Lei n® 9.279/96. Com efeito, uma das justificativas do sistema de propriedade industrial
consiste na contribui¢do para o desenvolvimento econdmico, tecnoldgico e social, mediante o
estimulo dado aos inventores pela possibilidade de protecdo e exploracdo em regime de
monopolio tempordrio da tecnologia obtida (BARBOSA, 2003, p. 535).

Tal fato incentiva a competicdo e a inovacao tecnoldgica, gerando novas tecnologias e a
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Em consequéncia, o desenvolvimento econdmico e
social permite a reducao da desigualdade social, a produ¢do de riqueza interna e o atendimento
as promessas do Poder constituinte, enquanto o desenvolvimento tecnoldgico, além de
contribuir para aquelas finalidades, permite a redu¢do da dependéncia da tecnologia estrangeira,
assegurando a soberania nacional.

Como ja mencionado, na sociedade contemporanea, constata-se que o conhecimento
passa a ser uma varidvel significante no crescimento e desenvolvimento das nacoes,
relacionando-se a capacidade de geragdo de novos conhecimentos. A geracao de tecnologia por
meio dos processos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) consiste na base econdmica mundial,
permitindo que uma nagdo deixe de ocupar o lugar de fornecedor de matéria prima e passe a se
tornar um pais competitivo e desenvolvido em um ambiente globalizado.

E no Brasil, os dados antes abordados demonstram que, na realidade atual, as
universidades publicas sdo o principal potencial inovador e, por conseguinte, um dos principais
sujeitos do sistema de protecdo. Nesse sentido, verifica-se que as finalidades estabelecidas pelo
constituinte origindrio e pelo legislador nacional, no cendrio atual e diante de um mercado
internacional competitivo, acabam irradiando efeitos as atividades das universidades publicas.

Dessa forma, a justificativa de estimulo abordada pelo sistema de protecao tangencia, no
Brasil, algumas das atribui¢des das universidades, as quais, em razao do interesse publico,
acabam sendo incentivadas a perseguir, ainda que de forma indireta, o desenvolvimento de
conhecimentos que atendam as finalidades pretendidas pelo préprio sistema, quais sejam, o
progresso econdmico, social e tecnolégico do pais.

Veja-se que, sem discutir o papel da universidade e sem abordar os dispositivos

direcionados a inovagdo analisados no proximo capitulo, diante dos dados apresentados, os
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quais revelam que no Brasil a quase totalidade da pesquisa € realizada nas universidades
publicas, diante da notdria dependéncia nacional da tecnologia estrangeira e frente a realidade
social e econdmica nacional, constata-se a importancia da prote¢ao de titulos de propriedade
industrial no Ambito universitario.

Sublinha-se, também, a presenca do interesse publico na tendéncia de que parte das
patentes gere reserva de mercado, e ndo a adequada disseminacdo da inovagdo, o que pode ser
modificado com a participacdo mais efetiva das universidades, contribuindo para o
desenvolvimento econdmico e social do pais. E ainda, destaca-se que o desenvolvimento de
novas tecnologias acaba por permitir a captacao de novos investimentos em universidades que
j4 desenvolvem determinados produtos ou processos, aprimorando ainda mais a realiza¢do de
suas atividades de pesquisa e inovacao.

No ponto, observa-se que o surgimento da Lei de Inovacdo (Lei n°. 10.973/2004), da
Emenda Constitucional da Inovagdo (EC n° 85/2015) e do Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo (Lei n° 13.243/16), incentivando ainda mais o desenvolvimento de
tecnologias, e consequentemente de titulos de propriedade industrial, exige um repensar do
assunto no ambito universitdrio.

Com efeito, a Constituicdo Federal de 1988, além de estabelecer o desenvolvimento
nacional como um dos objetivos do Estado no seu art. 3° II, e de prever a soberania como
fundamento estatal no seu art. 1°, I, inaugurou nos seus artigos 218 e 219 a preocupacdo com a
ciéncia e a tecnologia, atualmente acrescida da inovacao, no intuito de concretizar a finalidade
constitucional. A Lei n° 10.973/04, modificada pela Lei n°® 13.243/16, regula os artigos 218 e
219 da CF, definindo medidas de incentivo a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no
ambiente produtivo, buscando a capacitacdo e o alcance da autonomia tecnoldgica, além do
desenvolvimento industrial do Pais, tornando a obtencdo de patentes essenciais para o
cumprimento das finalidades pretendidas.

Assim, além de tdo somente atender as exigéncias legais, o trabalho de protecdo e
valorizacdo deste bem intangivel acaba por atingir os objetivos visados pela legislacdo de
regéncia. Dessa forma, o uso adequado da propriedade industrial pode nao sé gerar beneficios
econOmicos as universidades publicas, como também poderd se constituir num importante
instrumento para o desenvolvimento social, econdmico e tecnoldgico nacional pretendidos pelo
Poder Constituinte e pelo legislador do pais.

Verificados alguns argumentos que demonstram a importancia da protecao da patente na
universidade publica, passa-se a abordar na préxima se¢dao o surgimento de dois principios

aplicaveis a atividade inovadora naquelas institui¢des, os quais jd indicam, diante do contexto
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fatico, tedrico e normativo nacional, a mudang¢a de paradigma no tratamento das patentes no

ambito universitario.

2.2. Da apropriacao e da confidencialidade

Como analisado, no pais, voltando os olhos para o arranjo inovador nacional, identifica-
se o predominio da pesquisa, do potencial inovador e da obten¢do de novos titulos de patente
pelas universidades publicas, o que impde um novo olhar sobre o assunto. Com efeito, para
além de trabalhos que incentivem a participa¢do da industria e das empresas no ambiente
inovador, bem como a aproximacdo destas das universidades publicas, identifica-se a
necessidade de pesquisas que fomentem ainda mais a prote¢do daqueles trabalhos que ja sdao
desenvolvidos no ambito universitario, sendo este um dos intuitos do presente estudo.

No ponto, observa-se que as universidades publicas, por se tratarem de instituicoes
publicas, de forma habitual tem suas atividades vinculadas a ideia de coisa publica, em oposi¢ao
a coisa privada, o que j4 aponta para eventuais dificuldades interpretativas relativas a
apropriacao do resultado por meio da propriedade industrial. Soma-se o fato de que na histéria
constitucional brasileira os textos anteriores a Constituicdo de 1988 tratavam
fundamentalmente da liberdade da ciéncia e do dever do Estado no apoio a pesquisa
(BARBOSA, 2015, p. 12), sem a efetiva preocupacdo com o desenvolvimento tecnolégico, o
que nao foi reproduzido pelo texto atual.

Ademais, tradicionalmente a universidade consiste na livre difusora e promotora do
conhecimento, sem vocagdo voltada ao atendimento das necessidades do mercado, o que
consequentemente representa naturais dificuldades no desenvolvimento e na consequente
apropriacdo da tecnologia, realizada por intermédio de suas pesquisas, € que se dd sobretudo
por meio da propriedade industrial.

Além disso, registra-se novamente que o préprio adjetivo atribuido ao titulo, de
propriedade “industrial”, somado a previsdo na Constitui¢io Federal no artigo 5°, incisos
XXVII, XXVIII e XXIX, da propriedade industrial entre o rol das garantias fundamentais
humanas (BASSO, 2008, p. 39), e ao adequado estudo de forma mais especifica no ambito do
direito empresarial (BARROS, 2016, p. 143), j4 que com clara vocagdo para protecdao de
interesses privados, notadamente de individuos, empresas e industrias, contrastam com o
arranjo fatico nacional e com o predominio das universidades publicas nesta atividade,
fomentando o debate.

Neste trabalho nao se discutird os fundamentos filos6ficos da propriedade, sobretudo no

tocante a propriedade industrial, j4 que neste caso a escassez, ao contrario dos bens naturais, €

48



determinada pelo Estado. Tao somente se afasta a expressao original, inspirada no principio do
Homestead Act, e adota-se como diretriz da apropriacio a passagem do objeto sem dono para o
estado de dominio de alguém. Ademais, relembra-se, novamente, que no presente estudo nao
se pretende discutir especificamente o papel da universidade. Contudo, diante do didlogo entre
inovagdo e propriedade industrial, em compara¢do ao desempenho inovador nacional, lanca-se
o foco a este importante sujeito do sistema de inovagao brasileiro, identificando a necessidade
de apropriacdo da tecnologia inovadora, no intuito de contribuir para uma mudanca cultural que
vise ao estimulo e ao adequado tratamento do potencial inovador e da propriedade industrial
(BONACELLI et al, 2016, p. 129) como bem publico. Na espécie, apenas se destaca que,
conquanto nao esteja especificamente entre as suas atividades, o contexto fatico atual denota a
preponderancia da universidade na pesquisa tecnoldgica, ndo havendo como negar a sua
importancia no desenvolvimento social, econdmico e tecnolgico do pais.

Por conseguinte, presume-se, para a efetiva realizacao dos objetivos constitucionais, para
o atendimento das finalidades normativas e para a mudanga fitica do desempenho nacional, a
necessidade de protecdo das atividades desenvolvidas nas universidades publicas,
consolidando-se a mudanca cultural e o contexto da pesquisa e da inovagao tecnoldgica. E neste
capitulo, constata-se que uma das estratégias identificadas para a busca desta finalidade e
estimulo ainda maior para a obtencao de resultados e titulos consiste na difusdo da necessidade
de apropriagdo da tecnologia, sobretudo por meio da propriedade industrial.

Com efeito, a Constitui¢do contemporanea além de ndo tratar mais da liberdade de
pesquisa, por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B refor¢ca a necessidade de
desenvolvimento cientifico, por meio da pesquisa e capacitacdo cientifica de um lado, e do
desenvolvimento tecnoldgico, por meio da pesquisa e capacitacao tecnoldgica, de outro, além
da inovagdo. Prestigia-se, assim, o principio do desenvolvimento, caracteristico da terceira
geragdo e estabelecido no art. 3°, II, da CF, bem como a soberania nacional, elemento do Estado
extraido do art. 1°, I, da CF. Inclusive, como mencionado, cotejando o texto constitucional
relativo a tecnologia e a inovagdo, com a Lei de propriedade industrial e com a Lei de Inovagao,
verifica-se que todos convergem para o desenvolvimento tecnolégico nacional, o qual
necessariamente ha de ser protegido.

Ademais, o texto constitucional indica uma possivel diferenca diddtica da atividade
cientifica, a qual se presume ndo apropridvel, da atividade tecnoldgica e da inovagdo, estas sim
presumivelmente objetos de apropriagdo, embora, na pratica, estas tarefas possam se confundir.
Respectiva preocupacdo constituinte que reflete a faculdade de apropriacio é reforcada pela

previsdo do art. 5°, XXIX, da CF, ao estabelecer a possibilidade da propriedade industrial,
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embora condicionada ao interesse social € ao desenvolvimento tecnolégico e econdmico do
pais, bem como a propriedade privada, a qual também constitui fundamento da ordem
econOmica, condicionada a sua funcdo social, conforme art. 5°, XXII e XXIII, e art. 170, Il e
I, todos da CF. Sem a efetiva apropriacao das tecnologias desenvolvidas, o pais faculta o ndo
atendimento das finalidades constitucionais estabelecidas e permite a agentes externos a
apropriacao do resultado produzido com esfor¢o de todos.

Além da tedrica distincdo das atividades cientificas e tecnoldgicas que deixam de ter
prioridade entre si, da busca a inovacao, ao desenvolvimento nacional e a soberania, bem como
a atenc¢do dada a func¢do social da propriedade e ao interesse social, invoca-se como fundamento
da apropriacd@o o principio da eficiéncia, estabelecido no caput do artigo 37 da Constituicdo.
Isso porque, sem a apropriagdo do resultado do trabalho publico, além de se permitir o
desperdicio de recursos publicos, ndo haveria retorno do investimento estatal, tdo pouco a
efetiva destinacao a sua finalidade, uma vez que se facultaria que a mesma sociedade pagasse,
ou eventualmente importasse, a tecnologia que ela mesma produziu ou contribuiu para seu
desenvolvimento, impedindo a concretiza¢cdo do mandamento constitucional.

Observando os textos infraconstitucionais, para problematizacdo do assunto, adota-se
como exemplo pratico e emblematico o fato de que uma das formas consolidadas para avaliacao
da producio técnica das Universidades ainda consiste na publicacdo de trabalhos cientificos.
Contudo, como € cedico, a publicacdo destas informac¢des pode afetar a protecio da invengao,
ja que a Lei n°® 9.279/96 exige no seu artigo 8° o atendimento dos requisitos de novidade,
atividade inventiva e aplica¢do industrial. Especificamente com relacao ao requisito novidade,
este € considerado pela Lei como aquilo que ndo estd compreendido no estado na técnica, ou
seja, acessivel ao publico de forma escrita ou oral, antes da data de depdsito do pedido de
patente, conforme art. 11, caput e §1°, da Lei n® 9.279/96.

Dessa forma, observa-se um aparente paradoxo consistente no fato de que, embora exista
o fomento da publicagdo cientifica no seio Universitdrio, esta mesma publicacdo pode
inviabilizar a protecdo da propriedade industrial ja que, no momento da publicacdo, elimina-se
o requisito novidade. Além de se tratar de um método destacado de avaliacdo da producdo
cientifica, verifica-se como fundamento para a publicacdo, em didlogo com a defesa da nao
apropriacdo, o argumento de vocacdo principal da ciéncia ao dominio publico, sobretudo em
razdo da redagdo original do artigo 218, §1° da CF, que priorizava a pesquisa cientifica, além
de se invocar a liberdade de expressao, prevista no art. 5°, IX, da CF.

No particular, cumpre destacar que a resisténcia a tese de vocacdo unica do dominio

publico da pesquisa j4 era sustentada no §2° do artigo 218 da CF, o qual ja estabelecia a ideia
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de apropriacdo da tecnologia, sobretudo de forma a solucionar problemas nacionais e
desenvolver o sistema produtivo interno e regional, sob pena de se permitir o favorecimento do
setor produtivo estrangeiro.

De qualquer forma, a Emenda Constitucional n°® 85/2015 modificou o artigo 218 da CF,
retirando a prioridade existente e prevendo, em igualdade de condi¢des, a inovagdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica, sendo a inovacdo e a pesquisa tecnoldgica, em regra, destinadas a
solucdo de um determinado problema técnico, e, consequentemente, apropridvel. Extrai-se,
assim, a possibilidade da apropriacdo dos resultados das pesquisas no ambito constitucional,
cogitando-se, inclusive, como regra, embora isto ndo seja sindnimo de que ndo haja excecoes.

Nesse sentido, os ensinamentos de Barbosa (2015, p. 22):

Assim, nio se consagra mais na Constitui¢do que a Ciéncia bdsica financiada pelo
Estado destina-se ao dominio publico, e a tecnologia 2 apropriacio. E uma vitéria dos
patrimonialistas: mantido em sigilo, resguardado, o saber cientifico agora pode (o que
ndo significa que deva ou seja em todos casos) excluido do dominio comum.

Com efeito, é fato que a prépria Constitui¢do, no art. 5°, IX, estabeleceu a liberdade de
expressdo da atividade cientifica, independente de censura ou licenga. Contudo, a prépria
constituicdo, em seus artigos 218, 219, 219-A e 219-B, para além de prever em igualdade de
condi¢des a pesquisa cientifica e tecnoldgica, a qual na pratica muitas vezes nao é de fécil
distin¢do, afastou a prioridade anterior e inclui a inovacao entre seus temas. Uma interpretacao
dos dispositivos constitucionais pode conduzir a presuncao de que permanece livre a publicacao
da pesquisa cientifica, ndo apropridvel, a qual deve ser diferenciada da pesquisa tecnoldgica,
cujos resultados inovadores sdo efetivamente apropridveis, sobretudo por meio da propriedade
industrial.

Entretanto, considera-se que nao mais se pode defender, com base no texto constitucional
que além de igualar as atividades incluiu a inovagdo entre seus temas, a presuncdo de que a
pesquisa seja cientifica, o que conduz a necessidade de tratamento da atividade e de seus
resultados como possivelmente tecnoldgicos e inovadores, ja que o fruto desta atividade pode
ser afetado caso ndao adequadamente protegido. Tao pouco se pode, diante do cendrio nacional,
ignorar que dado o protagonismo de uma institui¢ao publica, esta submete-se a regime juridico
proprio, visando ao interesse coletivo, ao qual estdo vinculados os servidores que nela atuam.

Frisa-se que a tensdo existente entre dominio publico e direito de exclusividade, como a
propriedade industrial, € consequéncia natural da inclinag@o a escolha politica e econdmica dos

Estados para o desenvolvimento tecnoldgico. Segundo Barbosa (2005, p. 4 € 5):
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Das muitas formas possiveis de estimulo ao investimento criativo, a histéria real das
economias de mercado inclinou-se por um modelo especifico: aquele que da ao
criador ou investidor um direito de uso exclusivo sobre a solugdo tecnoldgica, ou sobre
a obra do espirito produzida.

(..)

Nas situagdes em que a criacdo € estimulada ou apropriada pelo mercado, duas
hipéteses foram sempre suscitadas:

a) ou a da socializagd@o dos riscos e custos incorridos para criar;

b) ou a apropriacdo privada dos resultados através da construc@o juridica de uma
exclusividade artificial, como a da patente, ou do direito autoral, etc..

No particular, relembra-se que a discussdo acerca do dominio publico nasce quando o
direito estatal passa a limitar o uso de criagdes. Previamente a apropria¢do da tecnologia e ao
direito de exclusividade, ndo se falava em dominio publico e privado. Conforme afirma Barbosa
(2011, p. 14) “antes de se criarem patentes, direitos exclusivos de autor, ou monopdlios de
exploracdo de variedades de rosas, tudo era de dominio publico, e assim a questdo era
indistinta”. Dessa forma, a alega¢do de dominio publico, ao contrario do que possa parecer,
surge no século XIX visando limitar o prazo de apropriacdo e exclusividade do direito autoral.
Por conseguinte, caifam em dominio publico as obras apropriadas que ultrapassassem o prazo
de protecao legal, o que € reconhecido até hoje.

Buscando definir as suas caracteristicas, Barbosa (2005. p. 10), afirma que “o ingresso no
dominio publico em cada sistema juridico € incondicional, universal e definitivo; a criacao
passa a ser comum de todos, e todos tém o direito de manté-la em comunhdo, impedindo a
apropriacao singular”. O conceito, contudo, ainda nao € pacifico, conforme afirma Hely Lopes

Meirelles, a partir da doutrina administrativa (2016, p. 633):

O conceito de dominio publico ndo € uniforme na doutrina, mas os administrativistas
concordam em que tal dominio, como direito de propriedade, s6 é exercido sobre os
bens pertencentes as entidades publicas e, como poder de Soberania interna, alcanga
tanto os bens ptiblicos como as coisas particulares de interesse coletivo.

A expressdo dominio publico ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens
proprios e alheios, ora designa a condi¢@o desses bens.

A mesma expressdo pode ainda ser tomada como conjunto de bens destinados ao uso
publico (direto ou indireto - geral ou especial - uti singuli ou uti universia) como pode
designar o regime a que se subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse
publico.

Dessa forma, o dominio publico da pesquisa e da inovagao deve ser entendido ndo como
algo exclusivamente de dominio estatal. Para além daquilo que é de uso geral e livre, constitui-
se, sobretudo, por aquilo que é ndo apropridvel (BARBOSA, 2011, p. 19). E no ponto, os

resultados das pesquisas tecnoldgicas desenvolvidas na universidade publica sdo apropridveis

por meio da propriedade industrial. Recorda-se que o Estado, por meio da Constituicao Federal,
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no art. 5°, XXIX, e a Lei de propriedade industrial, Lei n® 9.279/96, afastam as criagdes do
dominio publico e estabelecem a apropriacao destes bens. E assim se destaca que, na verdade,
a criacdo tecnoldgica apropridvel somente cai em dominio publico apds a extin¢do da patente,
nos termos do pardgrafo tnico do art. 78 da Lei 9.279/96.

N3ao se ignora a defesa do dominio ptblico de toda a tecnologia, bem como o importante
posicionamento acerca do qual uma patente configura uma limitacdo legal a livre iniciativa e a
livre concorréncia, prejudicial a sociedade e aos consumidores (RAMOS; GUTERRES, 2016,
p. 30), associado a ponderagao de eventuais efeitos negativos decorrentes da “mercantilizacao
do sistema de patentes”, “independentemente de necessidade social ou humana em relagdao ao
uso da inven¢do” (BOFF; TOCCHETTO, 2018, p. 157). Contudo, enquanto existente o sistema
de protecdo, e consequentemente, enquanto permitida a apropriagdo deste bem, para atender
aos fins exigidos pela Constituicdo e pela Lei, entende-se que se impde a efetiva protecao.

Relembra-se, ainda, que a respectiva apropriacdo ndo impede a utilizacdo de outras
formas de distribuicd@o e acesso livre da tecnologia, tais como a autorizagdo e o licenciamento
gratuito. Contudo, conforme se observa, a apropriacdo nao se confunde com dominio publico,
ja que, como bem apropridvel, devera ser objeto de protecao para posterior disposi¢ao livre ou
limitada, de acordo com o interesse publico.

Além destes argumentos, como ja destacado no capitulo anterior, com base no artigo 88
da Lei n° 9.279/96, constata-se que a propriedade industrial, desenvolvida no ambito
universitdrio com a utilizagdo de recursos publicos e em decorréncia do exercicio das
atribui¢cdes do cargo de seus servidores, € da pessoa juridica, e consequentemente, da
universidade publica. Assim, o resultado dessa atividade, em regra, se torna um bem publico,
ao qual incide regime juridico especifico, o que ja denotaria a discussdo acerca da possibilidade
de divulgacdo de informagdes pelo pesquisador publico de maneira espontanea diante do
eventual prejuizo ao requisito legal para apropriacao do resultado final.

No ponto, como ja mencionado, embora ndo esteja especificamente entre as suas
atividades, o contexto fitico denota a preponderancia da universidade na pesquisa tecnoldgica,
nao havendo como negar a sua importancia no desenvolvimento econOmico, social e
tecnoldgico do pais. Consequentemente, impde-se o tratamento dos recursos que sdo utilizados
para a realizacdo da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias como uma atividade
publica potencialmente apropridvel, exigindo do administrador e dos agentes publicos
envolvidos o adequado tratamento do patrimdnio publico no interesse de todos. Este olhar

diante da realidade nacional e do tratamento juridico dado ao bem publico, indica a necessidade
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do desenvolvimento e da protecao dos ativos intelectuais, os quais devem ser adequadamente
acompanhados e tratados como qualquer outro bem fisico de propriedade da instituicdo.

Da mesma forma, ao se abordar a relacdo estatal estabelecida entre servidores publicos e
bens publicos, hd a incidéncia das duas pedras de toque do direito administrativo, quais sejam,
a supremacia do interesse publico, caracterizada pela prevaléncia do interesse coletivo sobre o
individual, e a indisponibilidade do interesse ptblico, as quais também delimitam o poder
administrativo impedindo a livre disposicao do agente (MELLO, 2013, p. 55).

Além destes parametros que vinculam o agente estatal, verifica-se a incidéncia de deveres
administrativos com o patrimdnio publico que também restringem a atividade dos servidores,
tais como o de zelo, atendido por meio de comportamentos € do cumprimento dos objetivos
preestabelecidos de eficiéncia; de eficiéncia, o qual exige do agente publico o melhor resultado
possivel com o minimo da aplicacdo de recursos; de controle, configurado no adequado
acompanhamento da aplicagdo e guarda dos recursos e bens publicos; e o dever de prestar
contas na gestdo e utilizacdo dos bens e interesses da coletividade, o que repercute, no caso
analisado, no desenvolvimento das pesquisas potencialmente protegidas.

Nestes dois tltimos pontos, destaca-se que o recente Decreto n® 9.283/2018, ao regular a
Lei de Inovacgao, expressamente prevé o capitulo VII, “Da Prestacdo de Contas”, estabelecendo
medidas de monitoramento e avaliagdo constante da atividade de desenvolvimento, bem como
regulando a prestacdo de contas final, em uma clara preocupacdo com a atividade
potencialmente apropridvel.

Anota-se que respectivos deveres prestigiam a administracdo publica gerencial, corolédrio
das modificagdes tecnoldgicas e da atual organizacdo econdmica e politica mundial, de forma
a permitir ao Estado a competicdo com outros paises diante da globaliza¢do. Respectiva
orientagdo foi valorizada pelo Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado lancado em
1995, culminando com a Emenda Constitucional n® 19/1998 e paulatinamente tem substituido
a administracdo burocratica, voltada ao controle de processos, para uma administracao
gerencial, dedicada ao controle de resultados (MAFRA, 2005). Assim, destaca-se que a
vinculagdo do agente publico a determinadas balizas ndo pretende o engessamento de suas
atividades, justamente atacado pela administracdo gerencial, mas sim o cuidado e o
comprometimento com o resultado daquelas atividades.

Dessa forma, tendo em vista que para a realizacao da pesquisa tecnolégica hé a utilizacdo
de recursos publicos e de servidores publicos, bem como que o resultado desta atividade pode

contribuir para o desenvolvimento e soberania nacional, o tratamento deste potencial, desde o
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inicio, como eventual patrimdnio publico j4 denota a necessidade de cuidado e eventual
protecdo, consagrando o principio da apropriagao.

Destaca-se, também, que uma das formas consolidadas para a realizacdo da atividade de
pesquisa nas universidades se dd por meio do fomento, sobretudo financeiro, aos docentes,
servidores e alunos por 6rgdos oficiais. E no particular, anota-se que sao atribuidos deveres aos
pesquisadores que recebem beneficios de 6rgdo de fomento, como por exemplo, do CNPq,
visando permitir a eventual apropriacdo do resultado da atividade.

De fato, o Conselho regula a prote¢cdo da propriedade industrial por meio da RN-
034/2014, exigindo dos pesquisadores beneficidrios e responsdveis por auxilios e bolsas
recebidos, a efetiva protecdo e a comunicagdo prévia a universidade, por meio do NIT, sobre a
eventual publicacdo. Observe-se o item 2 da norma que trata dos deveres dos beneficidrios e

seus responsdveis, destacando o intuito de apropriacao pelos 6rgaos de estimulo estatal:

2. Dos Deveres

2.1. Compete ao bolsista, ao pesquisador e ao responsdvel por auxilios e bolsas
outorgados pelo CNPq, no Brasil ou no exterior:

a) zelar pela protecao da propriedade intelectual gerada a partir de projetos financiados
pelo CNPq;

b) verificar, a qualquer tempo, se a execu¢do do projeto produz ou poderd produzir
resultado potencialmente objeto de Patente de Invengdo, Patente de Modelo de
Utilidade, Registro de Desenho Industrial, Registro de Programa de Computador,
Certificado de Protecdo de Cultivar ou Registro de Topografia de Circuito Integrado.
(...)

2.1.2. Confirmada a hipétese da alinea "b", o NIT ou o 6rgao/area responsavel pela
area de propriedade intelectual da ICT ou da empresa que sedia o projeto devera ser
comunicado.

2.1.3. Na hipétese do projeto produzir resultado conforme previsto na alinea "b", o
NIT ou o 6rgdo responsével pela drea de propriedade intelectual da ICT ou da empresa
deverd ser comunicado sobre a publicagdo dos resultados em periddicos, anais de
congressos, dissertagdes ou teses, ou em qualquer outra forma de divulgagao.
2.1.3.1. A comunicac¢do deverd ocorrer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
em relacdo & data da submissdo para a publicagdo.

Além dos mandamentos decorrentes do regime juridico do bem publico, da relacao entre
o patrimonio publico e os agentes estatais, e entre os 6rgdos de fomento e os envolvidos na
atividade universitdria, outro elemento significante para o acolhimento do principio da
apropriacdo consiste nas determinacdes de sigilo dos envolvidos pelo legislador ordindrio, o
que consagra o principio de confidencialidade da atividade de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia, protegido no ambito civil, administrativo e penal, na busca de se resguardar a
novidade e garantir o direito de propriedade (BOCCHINO et al, 2010, p. 193).

No particular, relembra-se que a Constituicdo Federal estabelece hipoteses de excegdes

ao principio da publicidade, como previsto nos artigos 5°, XIX, XXXIII, XXXIV e LX
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indicando a possibilidade de sigilo diante do interesse publico. No mesmo sentido, o Acordo
TRIPS, incorporado ao ordenamento juridico nacional pelo Decreto n° 1.355/94, no seu art. 39,
estabelece a viabilidade da protec@o da informacao confidencial.

Da mesma forma, a Lei de acesso a informacao, Lei n® 12.527/11, expressamente protege
o sigilo dos projetos de pesquisa e desenvolvimento cientificos ou tecnoldgicos, conforme
artigo 7°, §1°, artigo 22 e inciso VI do artigo 23. A Lei n° 9.279/96 consigna no art. 195, XI e
XII hipéteses de crime de concorréncia desleal decorrente da divulgagcdo sem autorizacdo de
informacdes, obtidos em decorréncia da atividade exercida ou de forma ilicita.

E recorda-se que o art. 116, VIII, da Lei n° 8.112/90 estabelece ao servidor publico o
dever de sigilo sobre assunto da reparti¢do e o artigo 325 do Cédigo Penal estabelece o tipo
penal de violagdo de sigilo funcional aquele que revelar fato de que tiver ci€ncia em razao do
cargo ou que deva permanecer em segredo, cujos agentes ativos sao estendidos pela norma do
artigo 327 do mesmo diploma.

Além destes dispositivos que jad permitiriam a discussdo do assunto, e denotariam a
mudanca paradigmadtica de abordagem da apropriacdo da tecnologia em face do dominio
publico e da livre difusdo de informagdes, o artigo 12 da Lei n° 10.973/04, de forma expressa,
estabeleceu, uma vez mais, o dever de confidencialidade de qualquer aspecto da criacdo

desenvolvida na universidade. Observe-se o seu teor:

Art. 12. E vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado
ou prestador de servigos de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de
criagdes de cujo desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado
conhecimento por forca de suas atividades, sem antes obter expressa autorizacdo da
ICT.

A norma exige a autorizacdo expressa da Universidade para divulgacdo de aspectos da
criacdo em desenvolvimento ou desenvolvida por qualquer um de seus envolvidos, o que pode
afetar diretamente as praticas até entdo adotadas no ambito universitario. Assim, consagra-se,
com base neste dispositivo legal, e nos anteriores analisados, o principio da confidencialidade.

Contudo, de forma l6gica, incide o dever de confidencialidade visando a uma finalidade.
E no caso, a finalidade mais ostensiva consiste na prote¢do do eventual resultado final, o que
concretiza o principio da apropriacao. Consequentemente, um principio € meio e fundamento
para a concretizacao do outro.

E no particular, vinculando-se a inovacgdo e as atividades voltadas para este resultado,
sobretudo por meio da pesquisa, a propriedade industrial, hd uma mudanga paradigmaética

acerca da apropriacdo da tecnologia, sobretudo no ambito universitdrio, principal potencial
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inovador do pais, cuja orientacdo como principio deverd nortear os agentes publicos e os
intérpretes das normas na realizacdo das atividades intermedidrias para obtencdo da tecnologia.

Sublinha-se novamente que nada impede que uma vez protegida e apropriada a tecnologia
seja livremente acessada e oferecida, j& que, como abordado por Barbosa (2015, p. 21),
“apropriacdo ndo quer dizer denegar acesso”. Ademais, anota-se que ndao hd principios
absolutos, os quais devem ser aplicados com parcimOnia e ponderacdo quando em conflito com
outros principios. O que se observa € que os mandamentos normativos analisados, como o dever
de sigilo determinado pelo legislador, consagram uma finalidade, da qual decorre o principio
da apropriacdo. E o atendimento a estes diplomas, acaba consagrando o principio da legalidade,
estabelecido no caput do art. 37 da CF.

Em sintese, observa-se que por uma interpretacio conforme a Constituicao
(FERNANDES, 2017, p. 187-188) do ordenamento juridico, a partir da busca do
desenvolvimento e da soberania nacional, previstos no artigo 3°, II e artigo 1°, I, concretizados
por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B, todos da CF; pela observancia dos principios da
legalidade e da eficiéncia, estabelecidos no caput do artigo 37 da CF; em decorréncia da
importancia do atendimento da propriedade industrial a uma finalidade social, decorrente do
art. 5°, XXIX, XXII, XXIII e art. 170, II e III, todos da CF; pela previsao do art. 88, da Lei n°
9.729/96, o qual fundamenta a propriedade da universidade publica e consequentemente origina
um bem publico em que incide regime juridico especifico; tendo em vista a incidéncia dos
principios da supremacia e indisponibilidade do interesse publico, bem como os deveres
administrativos de zelo, eficiéncia, controle e prestacdo de contas na utilizagdo e guarda de
recursos publicos, limitando a atuacdo dos agentes publicos; pela tendéncia de prestigio a
administracdo publica gerencial, voltada ao controle de resultados, em detrimento da
administracao publica burocratica, focada no controle dos processos; pelas determinacdes dos
orgdos de fomento que prestigiam a prote¢do e a limitacao da publicacao a seus beneficidrios e
responsaveis, como no caso do item 2, da RN-034/2014 do CNPq; pela imposicao do sigilo das
informacdes, decorrente do artigo 5°, XIX, XXXIII, XXXIV e LX, da CF, do art. 39 do TRIPS,
dos artigos 7°, §1° 22 e, 23, VI, da Lei n® 12.527/2011, do art. 195, XI e XII, da Lei n°
9.279/1996, do artigo 116, VIII, da Lei 8.112/90, do artigo 325 do CP, e atualmente, de forma
mais especifica, do artigo 12 da Lei n® 10.973/2004, exigindo a confidencialidade dos aspectos
da eventual criacdo e a necessidade de autorizacao das institui¢des para sua divulgacgdo; infere-
se a necessidade de apropriacdo da tecnologia e de confidencialidade das atividades, o que,

como regra, deve-se se sobressair ao dominio publico dos resultados de pesquisa das
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universidades publicas, impondo o seu resguardo e cuidado desde as atividades intermedidrias
até a efetiva obtencdo do potencial bem publico.

Demonstrada a mudanga do tratamento das atividades voltadas a tecnologia no pais, com
a consolida¢ao de mandamentos de apropriacdo e da confidencialidade que consequentemente
institucionalizam a propriedade intelectual na universidade, passa-se a se analisar outro
elemento importante nesta mudanga de foco, consistente no modelo atual de administracao
publica gerencial ao qual também se submetem as universidades publicas, influenciado pela
aproximacao entre o publico e o privado e voltado a eficiéncia e ao controle de resultados, os

quais também implementam a propriedade industrial no &mbito universitério.

2.3. Da administracao publica gerencial e da aproximacao entre o publico e o privado

No primeiro capitulo desta pesquisa se identificou que um dos importantes instrumentos
internacionais, e que atualmente conta com base constitucional no Brasil, consiste na busca do
desenvolvimento das nacdes por meio da inovacdo, o que acaba refletindo na atividade do
aparato estatal para a sua obten¢do. Ademais, verificou-se um potencial inovador do pais que
ndo se traduz em inovagdo tecnoldgica e se constatou que o principal sujeito deste sistema
consiste na universidade publica, a qual compde a administracdo publica nacional.

Dessa forma, hd de se analisar a maneira de atua¢do da administra¢do publica de forma
contemporanea, a qual possa contribuir para a mudanca do desempenho fatico. No ponto, frente
anovas demandas econdmicas e sociais, o Estado tem se debrucado sobre formas de adaptacao
“a modernidade, ao gerenciamento eficiente de atividades e ao fendmeno da globalizagdo
econOmica, que arrasta atrds de si uma série intermindvel de consequéncias de ordem politica,
social, econdmica e administrativa” (CARVALHO FILHO, 2014, p. 355).

Buscando o atendimento destas finalidades, a administracdo publica atua com base em
trés modelos, quais sejam, patrimonialista, burocrdtico e gerencial, os quais se sucedem no
tempo sem que sejam totalmente abandonados. Na administra¢do publica patrimonial, hd uma
extensdo do poder do soberano, confundindo-se o patrimonio estatal com o privado de seus
agentes e atribuindo a seus servidores a natureza de nobreza, o que permite, negativamente, o
nepotismo e o favorecimento da corrup¢do. Com o capitalismo e a democracia, 0 modelo passou
a ndo ser ordinariamente aceito (BRASIL, 1995, p. 20).

Na administragdo publica burocratica, inspirada nos ideais liberais do século XX e na
desconfianca com o modelo entdo vigente, visa-se combater a corrup¢do € 0 nepotismo
patrimonialista. S3o criados principios de profissionaliza¢do, hierarquia, impessoalidade,

formalismo e de controle dos meios, contribuindo para a conten¢do dos abusos do
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administrador. Contudo, permite-se a inefici€ncia, o formalismo excessivo e o esquecimento da
finalidade da administragdo pelo foco no processo (BRASIL, 1995, p. 20).

Assim surge a administracdo gerencial, apds a segunda guerra mundial, atendendo as
novas fungdes econdmicas e sociais, a crise fiscal dos Estados, a globalizagao e a competicao
econOmica internacional, bem como a necessidade do desenvolvimento tecnolégico, buscando
mecanismos do setor privado, com os devidos ajustes, para a geracdo de produtividade e
eficiéncia (MIRANDA; KEMPFER, 2018, p. 132). De fato, inspirada nos resultados e no
modelo da iniciativa privada, torna essencial a ideia de eficiéncia da administracdo e de
qualidade dos servigos prestados, tendo como diferenga marcante da burocracia a simplificacao
de processos e o foco nos resultados (BRASIL, 1995, p. 21).

Em sintese, a administracdo publica gerencial, sem abandonar totalmente o modelo
burocratico, busca ‘“reestabelecer a relacio da sociedade com o Estado e trazer para a
administracao publica técnicas utilizadas no setor privado, com os devidos ajustes, para conferir
a essa produtividade e especializacdo” (MIRANDA; KEMPFER, 2018, p. 132).

No ambito normativo, destaca-se que o Decreto-Lei n° 200/1967 definiu principios de
racionalidade administrativa, os quais seriam posteriormente traduzidos como eficiéncia
(PINTO, 2001, p.1). A partir de 1979, o esfor¢co da reforma administrativa do Estado se
debrucou sobre dois programas, a desburocratizacio e a desestatizacdo, sendo o primeiro objeto
do ja revogado Decreto n° 83.740/1979, denominado de Plano Nacional de Desburocratizagao,
o qual, além de combater a burocratizacio e a expansao da administragdo, substituiu o controle
prévio pelo eficiente e modificou o objeto de sua orientagdo, da administra¢do, para o usudrio
do servico publico (WAHRLICH, 1984, p. 53).

Ao lado deste, foi editado o Decreto n° 86.215/81, denominado de Plano de
Desestatiza¢do, o qual visava, por meio de uma reforma da administracdo denominada de
desenvolvimentista, resolver os problemas de industrializagdao interna do pais e reduzir a
interferéncia do Governo no mercado, transformando, desativando e transferindo empresas
estatais, com a pretensdo de reduzir o tamanho do Estado (MIRANDA; KEMPFER, 2018, p.
141-142).

Na atualidade, observa-se que a Constitui¢ao dedicou espaco especifico a administracao
publica no capitulo VII, titulo III de seu texto. Em sua redagdo origindria, o artigo 37 consignou
seus principios de atuacdo, representados pela legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade. Entretanto, a politica gerencial foi efetivamente lancada com a publicacdo do Plano
Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), em 1995, tendo como marco normativo

a Emenda Constitucional n° 19/1998, a qual incluiu o principio da eficiéncia entre os principios
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da administracdo publica, irradiando efeitos ao Direito administrativo e a forma de conducao
da administragdo (CORREIA, 2012, p. 1311-1312).

Ademais, a Emenda criou a figura do contrato de gestdo, ampliou e alterou as
competéncias administrativas e legislativas da Unido, reestruturou o sistema de cargos publicos,
estabelecendo a possibilidade de perda da estabilidade por meio de avaliagdo de desempenho e
de perda do cargo por excesso de quadro, definiu um teto salarial para os cargos, empregos e
funcdes publicas, e previu a criagao, por lei ordindria, de formas de participag¢do do cidaddo na
administracao publica (MIRANDA; KEMPFER, 2018, p. 142-143). Nota-se, assim, que hd uma
importante mudanga de foco da administracdo, a qual deixa de se concentrar no processo,
simplificando e flexibilizando os procedimentos, para se voltar aos resultados e, sobretudo, na
eficiéncia de suas atividades.

Tanto pelo contexto nacional, como pela influéncia de um novo modelo de administragdo,
focado na simplificacdo de processos, na eficiéncia e no resultado, ha de se realizar uma nova
leitura das atividades voltadas a inovacgdo, preocupadas com o desenvolvimento nacional diante
do arranjo inovador estabelecido e dos resultados nacionais obtidos. No ponto, destaca-se
novamente que ndo se pretende discutir a finalidade da universidade neste trabalho, mas tao
somente, partindo-se do desempenho e do arranjo nacional, demonstrar a necessidade de
discussdo dos instrumentos legais nestas instituicdes para o cumprimento dos objetivos
normativos.

Como observado, a administragcao gerencial € fruto da influéncia das medidas da iniciativa
privada que deram resultados positivos e que puderam ser adaptadas a atuagdo estatal. Na
espécie, tal fato destaca que a tradicional divisdo do direito positivo entre privado e publico
realizada pelos romanos (REALE, 2002, p.339), embora util a estrutura didatica do ensino
juridico e favordvel ao plano pratico, vem sofrendo mitigacao, ja que invidvel o entendimento
de forma absolutamente separada de tais ramos (NADER, 2014, p. 101), razdo pela qual
“muitos juristas ja reconheceram a necessidade de relativizacdo da histdrica dicotomia entre
Direito Publico e Direito Privado” (ADOLFO, 2008, p. 34).

Os limites menos nitidos devem-se, sobretudo, as transformagdes sociais acompanhadas
de dois fendmenos interligados, quais sejam, a publicizac¢do do direito privado e a privatizacao
do direito publico. Conforme ensina Bobbio (2001, p. 26), “de fato, o processo de publicizacao
do privado € apenas uma das faces do processo de transformacdo das sociedades industriais
mais avancadas. Ele € acompanhado e complicado por um processo inverso que se pode chamar

de ‘privatizacao do publico’”.

60



No particular, apés a Revolugdo Francesa, observa-se uma evolugdo da abordagem do
direito com primazia do privado sobre o publico, prestigiando-se o individualismo e a liberdade
formal. Passa-se a uma primazia do publico sobre o privado, notadamente a partir do
constitucionalismo social, abandonando-se a ética individualista pela solidariedade social e pela
dignidade da pessoa humana. E, atualmente, constata-se uma convergéncia entre o publico e o
privado, passando o Estado a se utilizar mais de institutos de direito privado e os particulares
de instrumentos coletivos e difusos nas suas relacdes interpessoais (FACCHINI NETO, 2013,
p. 12-20).

Assim, o que se verifica € a dificuldade de separagdo estatica dos ramos publico e privado,
e se nota uma confluéncia entre estas esferas, sobretudo diante das novas demandas econOmicas
e sociais, em uma sociedade dindmica. E um exemplo disto consiste, justamente, na inovacao
tecnoldgica, cuja forma importante de protecao consiste na propriedade industrial.

Com efeito, os artigos 218 e 219, da CF, por intermédio da pesquisa e da inovagdo
tecnoldgica, buscam assegurar o desenvolvimento nacional e a constru¢do de uma sociedade
livre e menos desigual, objetivos tragados no art. 3°, incisos I, II e III, da CF, o que passa pela
autonomia e soberania tecnoldgica do pais, e remete ao esfor¢o coletivo e particular.

Ademais, a inser¢do nos art. 218 e 219 da CF de temas marcadamente econdmicos, € até
entdo voltados aos particulares, como inovacao e mercado nacional, no ambito da ordem social
da Constitui¢do, denota a convergéncia entre publico e privado, na busca da realizagdao dos
objetivos constitucionais. Regulamentando os artigos 218 e 219 da CF, a Lei n° 10.973/2004,
influenciada pelos atos Bayh-Dole e Stevenson-Wydler Technology, ambos norte-americanos,
e pela Lei da Inovacgdo francesa, estimula essa simbiose, trazendo hipéteses de interagdo entre
o interesse publico e privado, na busca do desenvolvimento de novas tecnologias (TEDESCHI,
p. 27-28).

Esta preocupagao foi constitucionalizada por meio da EC n°® 85/2015, a qual, visando
reestruturar o cendrio inovador nacional, definiu trés eixos fundamentais, quais sejam, a criagao
de um Sistema Nacional de Inovag¢do, mediante organizacdo cooperativa entre os atores
publicos e privados; a interagdo entre o setor publico e privado, atribuindo ao Estado o seu
dever de promocdo e estimulo desta articulagdo; e a desburocratizacdo e simplificacdo de
processos administrativos, orcamentérios e financeiros, voltados a eficiéncia desta atividade
(MINGHELLL, 2018, p. 147).

O modelo estabelecido prestigia tanto a administragdo gerencial, quanto a relacdo de
alianca e cooperacgao entre publico e privado. Esta interagdo € fruto de teorias que investigam a

producdo do conhecimento com base em uma abordagem sistémica (IPEA, 2017, p. 114). E no
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ponto, a proposta concilia o modelo tedrico buscado pela maioria dos paises, € j4 mencionado
neste trabalho, denominado de hélice triplice (GOMES et al., 2015, p. 263). Esta teoria
reconhece que cada uma das hélices pode ter um desenvolvimento desigual, o que impacta na
elaboracgao das estratégias de inovacao por diferentes pontos de partida (ETZKOWITZ; ZHOU,
2017, p. 41), como no caso brasileiro em que hd destaque na atuacdo universitéria.

No mesmo sentido, a Lei n° 13.243/2016 tem como principio a promog¢do da cooperacao
e interacdo entre os setores publico e privado. Ademais, duas, das trés bases do diploma,
consistem em integrar empresas privadas ao sistema publico de pesquisa e simplificar processos
administrativos, financeiros e pessoais nas instituicdes publicas de pesquisa (NAZARENO,
2015, p. 7). Cita-se, como exemplo, a nova previsao do art. 27, V, da Lei de Inovacdo, que
estabelece como diretrizes para aplicacao da respectiva Lei a simplificacdo de procedimentos e
o controle por resultados em sua avaliagdo.

O texto € regulado pelo Decreto n° 9.283/2018 que prestigia a cooperacdo e o
estreitamento entre o publico e o privado para realizacdo das atividades, além da busca pela
simplificacdo e foco no resultado, conforme se observa, por exemplo, no estimulo da criagao
de aliangas estratégicas entre as universidades e empresas (Secao I) e na prestacdo de contas
simplificada e preocupada com os resultados obtidos (art. 58) (BRASIL, 2018b, p. 5).

Neste contexto, a andlise fatica, normativa e tedrica revela o importante desafio nacional
na modificacdo do cendrio de contrastes, a partir de um arranjo inovador caracterizado pela
aproximacao e interagao entre o publico e o privado. E diante do protagonismo da universidade
publica, observa-se a necessidade da aplicacio de um modelo de administragdo publica
gerencial, voltado a simplificacdo e desburocratizacao de processos, a efici€éncia e ao controle
de resultados, instrumentos muitas vezes preteridos no ambito publico, ainda voltado a
administra¢ao burocratica, desconfiada de seus executores e consagradora do formalismo e do
controle de meios.

Com efeito, um dos principais desafios da politica de inovag@o nacional consiste na maior
interacdo entre as necessidades empresariais e a infraestrutura de pesquisa qualificada das
universidades (MCTIC, 2016, p. 65). E no particular, o art. 4°, da Lei de inovagdo, com a
redacdo dada pelo marco legal da inovacdo, faculta o compartilhamento de recursos e
infraestrutura das universidades com outras universidades ou empresas, além da utilizacao do
proprio capital intelectual destas instituicdes para projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, atividades recentes e que representam um desafio a estas institui¢des, seja no tocante
a forma de celebracdo ou de execucgao desta atividade, as quais deverao ser orientadas pela visao

gerencial.
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Ademais, o protagonismo dos recursos e da atividade em uma instituicdo publica indicam
a importancia do tratamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento como servico
publico relevante, além da administracao do seu resultado como bem publico apropridvel, em
prestigio ao principio da eficiéncia.

No mesmo sentido, instrumentos tradicionais, como a publica¢do de trabalhos cientificos,
hao de ser ponderados. No ponto, como ja mencionado, uma das formas consolidadas para
avaliacdo da producao técnica das universidades consiste na publicacdo de trabalhos cientificos
e de novos conhecimentos em livros, periédicos e revistas especializadas. Contudo, a
publicacdo destas informacdes pode afetar a protecao da eventual inovagdo, ja que a Lei n°
9.279/96 exige no seu artigo 8° o atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva
e aplicacao industrial. E a publicagdo permite ferir o requisito novidade, afastando a apropriacao
do resultado.

Em consequéncia, observa-se um aparente paradoxo consistente no fato de que, embora
exista o fomento da publicacdo cientifica no seio universitdrio, esta mesma publicagdo pode
inviabilizar a protecdo da inovacd@o incentivada pelas normas acima indicadas. Ademais, a
prioridade da publicacdo permite afastar a interacdo com o agente privado, atraido pela
seguranca e obtenc¢do do titulo de propriedade. Tal fato devera ser adequadamente tratado pelas
institui¢des, destacando a aparéncia do conflito, ja que € possivel proteger o resultado de uma
pesquisa e, posteriormente, divulga-lo, em relacdo de complementariedade.

Da mesma forma, como observado na se¢do anterior, ao contrario da tradicional livre
difusdo do conhecimento consolidado nestas instituicdes, hd no contexto nacional diversos
dispositivos que determinam o sigilo dos envolvidos, consagrando o principio de
confidencialidade da atividade de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, na busca de se
resguardar a novidade e garantir o direito de propriedade (BOCHINO et al, 2010, p. 193).

No particular, menciona-se novamente o art. 116, VIII, da Lei 8.112/90, o artigo 325 do
Cdédigo Penal e, sobretudo, o artigo 12 da Lei n° 10.973/04, o qual estabeleceu, de forma
expressa, o dever de confidencialidade pelos envolvidos de qualquer aspecto da criacdo
desenvolvida na universidade, exigindo autorizac¢do da institui¢do para divulgagao de aspectos
da criacdo em desenvolvimento ou desenvolvida por qualquer um de seus envolvidos.
Novamente se destaca que nada impede que protegida a tecnologia, seja esta livremente
oferecida e disponibilizada, ressaltando apenas a previsdo de mandamentos normativos que
consagram a confidencialidade, essencial a atividade inovadora, a protecdo e a seguranca de
seus resultados, o que, em regra, também € demandado para as interacdes com a iniciativa

privada.
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Registra-se também o desafio da administragdo gerencial acerca das fontes de consulta
de informagdes. Isso pois, como ja destacado, a busca de informagdes por exceléncia nas
universidades consiste na pesquisa por publicacdes cientificas. Entretanto, a maior parte do
conhecimento tecnolégico recente tem divulgacao exclusiva por documentos de patentes, sendo
esta considerada a mais completa das fontes de pesquisa (UFRGS, 2003, p. 57). Além do acesso
a informacdo mais atual e do interesse dos eventuais parceiros privados, a utilizacdo de bancos
de patentes impede o investimento de tempo e recursos em projetos de pesquisa cujas
tecnologias ja foram desenvolvidas, além de aproximar a instituicdo do setor privado, em clara
preocupacdo com os resultados e com o modelo gerencial.

H4 ainda o desafio acerca da sensibilizagdo da titularidade da criacdo, j4 mencionado.
Com efeito, observa-se que a Lei n® 9.279/96, no art. 88, estabelece que a invencdo e o modelo
de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de
trabalho cuja execug¢do ocorra no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva,
ou resulte esta natureza dos servigos para os quais o empregado foi contratado. E no caso, além
dos investimentos publicos em infraestrutura e projetos, os pesquisadores e docentes, por
relacdo contratual, legal ou estatutdria, acabam sendo remunerados ou estimulados para o
exercicio dessas fungdes.

Assim hd duas importantes consequéncias. De um lado, observa-se que a propriedade dos
resultados da pesquisa €, em regra, da universidade publica. De outro, que se trata de um bem
publico, o qual merece adequado tratamento pelas pessoas diretamente envolvidas e o cuidado
decorrente do regime juridico a que se submetem estes bens no interesse de todos. E em ambos
recai um modelo gerencial preocupado com a eficiéncia e o resultado inovador, consequéncia
dos limites menos nitidos entre os Ambitos publico e privado.

Outro importante fator da administragdo gerencial consiste na profissionaliza¢cdo do
Nicleo de Inovacao Tecnoldgica (NIT), estrutura fundamental e obrigatdria as universidades,
segundo o art. 16 da Lei n° 10.973/2004, para a obtencdo dos resultados pretendidos pelo
legislador. Sobretudo, no tocante a aproximacao e interacdo entre universidades e empresas,
bem como acerca da educacdo e promocao da inovacao entre dirigentes, pesquisadores, alunos
e servidores das universidades publicas, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura
inovadora.

No ponto, respectivo mecanismo recebeu valorizacao pela Lei n°® 12.243/2016. Menciona-
se a faculdade de delega¢do da representacao da universidade publica ao gestor do NIT (art. 16,
§2°) e a possibilidade de constituicdo do NIT com personalidade juridica prépria e privada, sem

fins lucrativos (art. 16, § 3°) ou na forma de fundacdo de apoio. Tais elementos buscam, além
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de prestigiar o NIT como 6rgdo essencial a politica de inovacdo, dar maior autonomia,
flexibilidade e simplificacdo aos processos (RAUEN, 2016, p. 33). Além da obtencdo de
resultados inovadores, a qualificagdo deste 6rgao aumenta a seguranca juridica e a atratividade
do investimento pela iniciativa privada, em evidente atuagao gerencial.

Além destes argumentos, menciona-se que o artigo 26 da Lei de Inovacao passou a exigir
das Universidades a obrigatéria associacao dos dispositivos legais a agdes de formacgdo de seus
alunos e servidores. No particular, observa-se que a Lei prevé medidas de incentivo a inovacao
no ambito publico e privado, de forma simplificada e eficaz, o que ja denota a adoc@o de um
modelo gerencial e, uma vez mais, a aproximacao entre o publico e o privado. Ademais, por
meio do dispositivo legal, aparentemente se demonstra o intuito do legislador em assegurar o
cumprimento das finalidades da Lei, por meio da formacdo e informacdo as pessoas
potencialmente envolvidas, e consequentemente garantir a protecdo de seus resultados, na
tentativa de aclimatacdo do cendrio nacional e atendimento das finalidades normativas.

Verificada a institucionalizacdo da propriedade industrial, a partir do modelo de
administracao gerencial decorrente da aproximacao entre as esferas publico privado, focado na
eficiéncia e no controle dos resultados, passa-se a abordar a implementacdo das patentes, a
partir dos dispositivos normativos que regulam a atividade inovadora, sobretudo por meio da

Lein°® 10.973/04, da EC n° 85/2015 e da Lei n° 13.243/16.
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CAPITULO III - DA OBRIGACAO LEGAL DE PROTECAO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PUBLICAS BRASILEIRAS

Os capitulos anteriores ja denotariam a necessaria mudanca de tratamento e valorizagcao
da propriedade industrial no ambito universitario. De fato, no primeiro capitulo verificou-se a
relacdo existente entre inovacao, propriedade intelectual e universidade publica. Além disso,
observou-se que, no pais, as universidades publicas consistem no principal potencial inovador
e no principal depositante de patentes, denotando a necessidade do tratamento institucional
universitario sobre o assunto.

No segundo capitulo constatou-se a importancia da prote¢do da propriedade industrial na
universidade por diversos angulos, destacou-se os principios da apropriagdo e de
confidencialidade em contraste a livre disposi¢do e divulgacao dos resultados da atividade de
pesquisa, além de se expor o atual modelo de administragdo publica gerencial e de aproximagao
entre os Ambitos publicos e privados, todos convergindo para a necessidade de implementacao
de dispositivos que regulem e incentivem internamente a protecdo da propriedade intelectual
na universidade publica.

Ainda assim, neste capitulo, pretende-se analisar os instrumentos legais que visam
promover a inovacdo tecnolégica no pais, e por conseguinte, a obtencdo de titulos de
propriedade intelectual pelas universidades publicas, quais sejam a Lei da Inovacdo, a Emenda
Constitucional da Inovacdo e o Marco Legal da Inovagdo. Destaca-se, sobretudo, os
dispositivos que fazem mencao a propriedade intelectual, a cria¢do, objeto de prote¢do daquela,
e a universidade, com vistas a comprovar a implementacdo, pelo legislador nacional, da
protecdo da propriedade intelectual na universidade publica, enquanto obrigacdo legal na defesa

do patrimonio publico.

3.1. Da Lei da Inovacao

O surgimento da Lei de Inovagdo (LI) brasileira foi influenciado por normas estrangeiras,
com destaque ao papel dos Estados Unidos e da Franga. De fato, os Estados Unidos, por meio
dos Atos Bayh-Dole e Stevenson-Wydler Technology Innovation, ambos langados no ano de
1980, permitiram o depdsito de patentes pelas universidades norte-americanas e o
compartilhamento de laboratérios, de tecnologias e de parcerias das universidades com o setor
industrial (TEDESCHI, 2011, p. 27-28). J4 a outra inspiracdo da Lei n° 10.973/2004, a Lei de
Inovacdo e Pesquisa da Franga, n® 99-587, de 12/07/1999, estabeleceu “os procedimentos legais
da relac@o publico-privada, além de criar mecanismos que estimulam a inovagdo tecnoldgica

no ambiente universitdrio” (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005, p. 9), com
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destacado intuito da atividade nas universidades (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA,
2005, p. 1018). Nesse sentido, Tedeschi (2011, p. 29) afirma que a totalidade dos temas

previstos na Lei francesa foram abordados na Lei brasileira:

Todos os assuntos abordados na legisla¢do francesa foram assimilados pela legislacdo
nacional: a mobilidade de pesquisadores € tratada no artigo 15; a cooperacdo entre
empresas e o setor ptblico € amplamente difundida principalmente através dos artigos
3°, 4°, 5° 8°, 9°% e o quadro fiscal privilegiado foi previsto na Lei 11.196/05; a Lei
12.349/10 alterou a Lei de Licitacdes para estabelecer privilégios em licitagdes para
empresas brasileiras inovadoras.

Considerando a influéncia destas Leis estrangeiras, desde logo se nota o intuito original
daqueles instrumentos em fomentar e incentivar a participacdo universitiria no ambiente
inovador. Soma-se a isso a adocdo do modelo tedrico de hélice-triplice pela Lei da Inovagao,
inserindo as universidades no contexto inovador de forma central, ao lado de empresas e do
governo (ETZKOVITZ, 2009, p. 1), o que ja indica a participacdo universitaria no contexto da
legislagdo de inovagao no pais, facultando a apropriacdo dos seus resultados.

De forma sucinta, a Lei n° 10.973/2004, regulamentada pelo revogado Decreto n°
5.563/05, estabeleceu medidas de incentivo a inovagdo e a pesquisa no ambiente produtivo,
com vistas a capacitacao e ao alcance da autonomia tecnolédgica e ao desenvolvimento industrial
do Pafs, nos termos dos artigos 218 e 219 da Constituicao Federal. De fato, o texto legal esta
estruturado em trés grandes eixos, os quais coincidem com os capitulos II, III, IV do diploma,
quais sejam, a criacdo de ambientes especializados e cooperativos de inovacao entre diversos
atores; o estimulo a inovacao nas ICTs, e por conseguinte, nas universidades; e o fomento a
inovacao nas empresas (VETTORATO, 2008, p. 66).

Entre diversos mecanismos previstos, menciona-se as autoriza¢des as incubadoras de
empresas no espago publico, a possibilidade de compartilhamento da infraestrutura,
equipamentos e recursos publicos e privados para a criagdo de produtos e processos inovadores,
além de regras que permitem ao pesquisador publico, normalmente vinculado as universidades,
desenvolver  pesquisas  voltadas as novas tecnologias (MATIAS-PEREIRA,
KRUGLIANSKAS, 2005, p. 11). Ocorre que, ao lado de promover a criacdo de ambientes
propicios a inovagdo, a Lei acaba exigindo novas atitudes das universidades, sobretudo de
forma a proteger o conhecimento tecnoldgico ali desenvolvido e permitir a eventual
transferéncia destes conhecimentos, o que destaca o papel da propriedade industrial. Neste

sentido, ensinam Kruglianskas e Matias-Pereira (2005, p. 1020):
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A regulamentacdo da Lei de Inovacdo Tecnolégica (LIT) implica uma série de
mudangas no comportamento das instituicdes de pesquisa, visando preservar o
conhecimento tecnoldgico desenvolvido nessas instituicdes, bem como a sua possivel
transferéncia para negdcios no setor industrial.

Todo o conhecimento tecnoldgico desenvolvido dentro da universidade por meio de
pesquisas envolvendo seus servidores € de propriedade do empregador. Nos casos em
que o conhecimento tem a participac@o financeira de outras entidades, publicas ou
ndo, devera ser feito um acordo envolvendo as partes para a definicdo da percentagem
de propriedade de cada entidade envolvida.

Esclarecido o contexto, com relacdo a titularidade da propriedade intelectual, observa-se
que, no Brasil, o patenteamento ndo foi regulado de forma expressa pela Lei de Inovacdo. No
particular, esclarece-se que embora a LI tenha como inspiragdo o Bayh Dole Act, nota-se que
aquele instrumento buscou resolver a discussdo acerca da titularidade das patentes pelas
universidades, bem como a possibilidade de transferéncia de tecnologia para terceiros
(TEDESCHI, 2011, p. 27), ja que antes desse ato os titulos de propriedade ficavam com os
orgdos de fomento. Contudo, no Brasil, ao contrario dos EUA, a Lei n°® 9.279/96 (LPI), antes
da Lei de Inovacao, regulou os direitos de propriedade industrial, permitindo a titularidade das
patentes pelas universidades, o que afasta a necessidade de nova previsdo exaustiva. Observe-

se o teor do artigo 88 e 93 da Lei n°® 9.279/96:

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

(...)

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da
Administracdo Publica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.
Parigrafo tinico. Na hipé6tese do art. 88, serd assegurada ao inventor, na forma e
condigdes previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este
artigo, premiacdo de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a
patente, a titulo de incentivo.

Como ja mencionado, este artigo legal foi regulado pelo Decreto n® 2.553/1998, que
estabeleceu a participacao do servidor na exploracao da patente da universidade. Note-se o teor

dos artigos 3° e 4° do instrumento normativo:

Art 3° Ao servidor da Administracdo Publica direta, indireta e fundacional, que
desenvolver invencdo, aperfeicoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial,
serd assegurada, a titulo de incentivo, durante toda a vigéncia da patente ou do
registro, premiagdo de parcela do valor das vantagens auferidas pelo érgdo ou entidade
com a exploracdo da patente ou do registro.

§ 1° Os 6rgios e as entidades da Administracdo Publica direta, indireta e fundacional
promoverdo a alteracdo de seus estatutos ou regimentos internos para inserir normas
que definam a forma e as condicdes de pagamento da premiacdo de que trata este
artigo, a qual vigorard apds publicagdo no Didrio Oficial da Unido, ficando
convalidados os acordos firmados anteriormente.
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§ 2° A premiacdo a que se refere o caput deste artigo ndo poderd exceder a um terco
do valor das vantagens auferidas pelo 6rgdo ou entidade com a exploracio da patente
ou do registro.

Art 4° A premiacgdo de que trata o artigo anterior ndo se incorpora, a qualquer titulo,
aos saldrios dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.

Além disso, embora nao defina expressamente a titularidade, a Lei de Inovagao traz outros
dispositivos que acabam por exigir a titularidade, pressupondo a propriedade pelas
universidades. Com efeito, a LI prevé no seu art. 6° a possibilidade da celebracdo de contratos
de licenca e transferéncia de tecnologia pelas universidades para exploragao ou outorga de
direito de uso de criacao desenvolvida, pressupondo a prévia propriedade da criagdo. Da mesma
forma, observa-se a previsao do art. 9° da LI, o qual denota a necessidade de regulagado prévia,
pela universidade, da titularidade da propriedade intelectual em atividades de parcerias.

No mesmo sentido, verifica-se, em aspecto semelhante ao Decreto n® 2.553/1998, a
participacao do criador nos ganhos econdmicos auferidos pela universidade com a exploragao
da criacdo, estabelecida no art. 13 da Lei de Inovacdo, exigindo a protecdo e a titularidade
prévia. Além disso, nota-se a possibilidade de ado¢do da criacdo de inventor independente pela
universidade, prevista no art. 22 da LI, a qual também permite a titularidade, a0 menos quanto
aos resultados da exploragdo, da propriedade industrial pela universidade publica. Ademais,
tendo em vista que a LPI estabelece a possibilidade de titularidade da patente pela universidade
publica, além de se tratar de um bem publico indisponivel obtido com o esfor¢o de todos,
somente com sua prote¢ao, explorac¢ao ou transferéncia a terceiros, ainda que gratuita, este bem
atenderd a uma finalidade social (TEDESCHI, 2011, p. 28), exigindo, consequentemente, a
protecdo pelas universidades para o cumprimento de seus fins.

Assim, seja pela influéncia das legislagdes estrangeiras que incluiam as universidades,
seja pelo modelo tedrico de hélice triplice, acolhido pela LI e que inseriu a universidade como
centro do arranjo inovador nacional, seja pela previsdo dos artigos 88 e 93 da Lei n® 9.279/96 e
dos artigos 3° e 4° do Decreto n° 2.553/1998 que regulam a possibilidade de propriedade pelas
universidades, seja pelas regras previstas nos artigos 6°, 9°, 13 e 22, da LI, os quais pressupdem
a faculdade de titularidade por estas instituicdes, bem como pela prépria fungdo do
conhecimento potencialmente apropridvel e financiado com recursos publicos que exige sua
apropriacdo e protecdo, verifica-se a possibilidade de titularidade de patentes pelas
universidades publicas.

Defendida a possibilidade de titularidade de patentes pelas universidades publicas, ainda
que ausente previsao direta na Lei de inovacdo, cumpre destacar que o texto legal também nao

prevé expressamente a universidade publica entre os sujeitos da Lei da Inovagdo. Na espécie,
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observa-se que um dos principais sujeitos da Lei da Inovacdo, em sua redacao original, € tratado
como Institui¢do Cientifica e Tecnoldgica (ICT), contendo o seguinte conceito no seu art. 2°,
V: “6rgdo ou entidade da administracdo publica que tenha por missdo institucional, dentre
outras, executar atividades de pesquisa bésica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico”.

Além do histérico, das influéncias estrangeiras € do modelo de aproximagio
universidade-empresa contemplado na Lei, verifica-se que, nos termos do art. 207, caput, da
CF, bem como do art. 52 da Lei de Diretrizes e Bases, as universidades publicas, entidades da
administracao publica, detém, entre suas atividades, a indissociabilidade da pesquisa, inserindo
as universidades no texto legal que visa, segundo sua ementa e art. 1°, dispor sobre incentivos
“a inovacgao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo”.

Ademais, cumpre destacar que a Lei n° 8.958/1994, ao regular as relacGes entre
institui¢des federais de ensino superior e de pesquisa com as fundacdes de apoio, de forma
gramatical, insere as instituicdes federais de ensino superior, as quais naturalmente se incluem
as universidades, no conceito de ICT, conforme se observa no inicio do seu art. 1°, por meio da

expressao “‘e as demais Institui¢des Cientificas e Tecnoldgicas — ICT”. Observe-se:

Art. 1° As Instituicdes Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Institui¢des
Cientificas e Tecnoldgicas - ICTs, de que trata a Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de
2004, poderdo celebrar convénios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do
art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com
fundagdes instituidas com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa,
extensdo, desenvolvimento institucional, cientifico e tecnoldgico e estimulo a
inovacdo, inclusive na gestdo administrativa e financeira necessdria a execucdo desses
projetos.

Ao lado disso, com base no contexto fatico nacional, analisado no primeiro capitulo,
verificou-se que as atividades de P&D se ddo no pais de forma predominante nas universidades
publicas, recaindo, de maneira l6gica, a legislac@o sobre os incentivos destas atividades também
no ambito universitario. De fato, a Lei surge com o desafio de “superar um equivoco cultural
brasileiro que incumbiu somente as universidades toda a responsabilidade pelo
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico do pais”, presumindo, “por exceléncia, como sendo
ICTs todos os centros universitarios” (VETTORATO, 2008, p. 65-66).

Por fim, cumpre destacar que o MCTIC definiu a Estratégia Nacional de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo 2016-2022 indicando os atores que compdem o Sistema Nacional de
CT&I, bem como sua forma de organizacdo (MCTIC, 2016, p. 14-29). E no particular,
expressamente registrou a possibilidade de inclusdo das universidades publicas como ICTs

(MCTIC, 2016, p. 18).
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Assim, seja em decorréncia da influéncia estrangeira, seja em razdo do modelo de
aproximacao universidade, empresa e governo, denominado hélice triplice, seja, por contemplar
entre suas atividades a pesquisa basica e aplicada, de caréter cientifico ou tecnoldgico, seja pela
propria Lei n® 8.958/1994 incluir as ICTs no ambito das Institui¢des federais de ensino superior,
seja pelo contexto fatico e historico que aborda a universidade como principal sujeito inovador
do pais, ou ainda pela inclusdo das universidades publicas como ICTs na estratégia nacional de
CT&I, observa-se que a universidade publica € sujeito da Lei de inovagdo, configurando-se
como ICT no texto legal.

Registrada a questdo da titularidade e da inser¢do das universidades publicas no texto
legal, os quais ndo estdo expressamente previstos na Lei de Inovagdo, anota-se que o presente
trabalho nao pretende discutir os mecanismos da legisla¢do, sobretudo voltados a cooperagao
entre universidades e empresas, buscando, apenas, destacar as previsdes legais relativas a
propriedade intelectual e a criacio que comprovam a institucionalizacdo da patente na
universidade publica, conforme se passa a expor.

Assim, para fins deste trabalho, inicia-se destacando que a Lei de inovagdo estabelecia,
em seu artigo 17, o dever das Universidades em informar anualmente o Ministério da Ciéncia
e Tecnologia quanto a politica de propriedade intelectual da institui¢do, as criagdes
desenvolvidas em seu ambito, as protecdes requeridas e concedidas e os contratos de
licenciamento ou de transferéncia de tecnologia firmados. Trata-se de uma clara preocupacgao
politica com o uso e o tratamento da patente desenvolvida pelas universidades, conforme se

observa do texto origindrio:

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou 6rgio ao qual seja subordinada ou
vinculada, manterd o Ministério da Ciéncia e Tecnologia informado quanto:

I - a politica de propriedade intelectual da instituigdo;

II - as criagdes desenvolvidas no ambito da instituigcdo;

III - as protegdes requeridas e concedidas; e

IV - aos contratos de licenciamento ou de transferéncia de tecnologia firmados.

Com efeito, nota-se que o texto legal passou a exigir que as universidades discutissem e
definissem suas politicas quanto ao tratamento e a protecdo da propriedade intangivel
desenvolvida, trazendo para o ambito interno a necessidade do debate, além de demandar das
institui¢des informacdes sobre as protecdes requeridas e concedidas. Em atendimento ao
mandamento legal, as universidades publicas paulatinamente passaram a regular o tema no
ambito interno, como por exemplo, no caso da Universidade Federal do Rio Grande (FURG),

a qual langou, em 04/04/2014, a Resolucdo n° 003/2014, dispondo sobre a politica de
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propriedade intelectual da instituicdo (FURG, 2018). Assim, observa-se que respectiva previsao
legal ja institucionaliza a patente no ambito universitario, passando a demandar destas
institui¢des medidas de regulacdo e controle para o atendimento da finalidade legislativa.
Com o mesmo intuito de implementar a prote¢do no ambito interno, verifica-se que o art.
9°, §2° da LI estabelecia o dever da universidade publica em definir, de forma prévia, a
titularidade da propriedade das patentes e a participacao nos resultados desta criacdo, quando
fruto de atividades realizadas em parcerias. Note-se o texto origindrio, cujo intuito foi mantido

pelo Marco Legal a ser posteriormente analisado:

Art. 9° E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnolégica e desenvolvimento de tecnologia,
produto ou processo, com institui¢des publicas e privadas.

(..)

§ 2° As partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual e
a participacdo nos resultados da exploracdo das criagdes resultantes da parceria,
assegurando aos signatdrios o direito ao licenciamento, observado o disposto nos §§
4° e 5° do art. 6° desta Lei.

§ 3° A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados referidas no § 2° deste
artigo serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, na propor¢do equivalente ao
montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria e dos
recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes.

Dessa forma, tendo em vista que a realizagao das parcerias consiste no foco da Lei, além
da ja abordada ligagc@o entre inovacdo e patentes, verifica-se que esta previsao legal também
traz para o ambito interno da universidade a necessidade do conhecimento, do debate e da
definicdo acerca da propriedade industrial, implementado o assunto no seio universitario.

Além disso, como ja mencionado, no intuito de fomentar o debate institucional quanto a
propriedade industrial e evitar futuras discussdes de ordem patrimonial no seio universitario, o
preceito do art. 13 da Lei n° 10.973/2004, reforcava a previsdo do Decreto n°® 2.553/98,
assegurando ao criador participagdo minima de 5% (cinco por cento) e maxima de 1/3 (um
terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela universidade, resultantes da exploracdo de
criacdo protegida. No mesmo dispositivo, a Lei n° 10.973/2004 definiu o que seja ganho
econdOmico, no seguinte sentido: “toda forma de royalties, remuneracao ou quaisquer beneficios
financeiros resultantes da exploragdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e
obrigacdes legais decorrentes da protecao da propriedade intelectual”.

Estas previsdes, uma vez mais, denotam a implementagao da propriedade industrial no
ambito universitario, estabelecendo a necessidade de definicdo acerca da participacdo do
criador nos ganhos econdmicos decorrentes da exploracdo de patentes. Cumpre destacar, ainda,

que o art. 20, do Decreto n° 5.563/2004, ja revogado, visando regular a Lei de Inovagao,
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estabeleceu o dever das universidades em ‘“‘incentivar o desenvolvimento de produtos e
processos em empresas nacionais para atender as prioridades da politica industrial e tecnoldgica
nacional” (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005, p. 1021), em mais uma indicacao
da institucionaliza¢do de produtos e processos inovadores que serdo protegidos por meio de
patentes no meio universitdrio.

Por outro lado, cumpre destacar que a Lei de inovagdo, no seu art. 18, definiu a
necessidade de previsdo pelas universidades, em seus orcamentos, das despesas e receitas
relativas a protecdo e exploracdo da propriedade industrial, além dos valores a serem pagos a

criadores e eventuais colaboradores. Note-se o texto legal originério:

Art. 18. As ICT, na elaboracdo e execugdo dos seus orcamentos, adotardo as medidas
cabiveis para a administracdo e gestdo da sua politica de inovacdo para permitir o
recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicacdo do
disposto nos arts. 4°, 6°, 8° e 9°, o pagamento das despesas para a prote¢do da
propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e eventuais
colaboradores.

Paragrafo tnico. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo, percebidos
pelas ICT, constituem receita propria e deverdo ser aplicados, exclusivamente, em
objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovacao.

Assim, observa-se que, uma vez mais, a institucionalizac¢do restou comprovada, devendo
as universidades definirem em seus or¢amentos receitas e despesas decorrentes de patentes.

Outra inovagado da Lei n° 10.973/04 consiste na previsao da figura do Nucleo de Inovacado
Tecnoldgica. De fato, o diploma legal estabeleceu em seu artigo 16, entre outras coisas, o dever
das Universidades em dispor de um nticleo de inovacao tecnolégica (denominado NIT), préprio
ou em associac¢ao com outras Universidades, com a finalidade de gerir sua politica de inovagao.

Dessa forma, devem as universidades, seja através da criagdo ou de associagdo, dispor de
uma estrutura capaz de atender as competéncias previstas em lei, que sdo, entre outras: o zelo
pela manutengdo da politica institucional de estimulo a prote¢ao das criacdes; a promog¢ao da
protecdo das criacdes desenvolvidas na instituicdo; a manifestacdo quanto a conveniéncia de
divulgacdo das criacOes desenvolvidas na institui¢do, passiveis de protecdo intelectual; e o
acompanhamento do processamento dos pedidos e a manutenciao dos titulos de propriedade
intelectual da instituicao.

Por conseguinte, o NIT tem a obrigacdo genérica de acompanhar a producao e divulgacdo
de pesquisas relacionadas a inovagcdo nas Universidades, identificar os bens passiveis de
protecdo, acompanhar e executar os procedimentos de obten¢ao da prote¢ao, e conduzir a defesa
da titularidade destes bens. O inciso III, do artigo 16, da Lei 10.973/04, estabelece ainda a

legitimidade do 6rgdo para avaliar a adoc@o de invencao independente, feita por pesquisador
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individual. Fica implicita a obrigacdo do NIT no tocante a educagdo e promoc¢ao da propriedade
industrial entre dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores das Universidades Publicas, que
serdo as pessoas diretamente envolvidas no tratamento da matéria.

Dessa forma, além dos dispositivos que ja tratam da obrigatoriedade da discussdo e
definicdo do tema no seio universitdrio, verifica-se que a Lei expressamente determinou a
criacdo de uma estrutura que liderasse esse processo, de forma institucional, indicando a
comprovacao da internalizacao do tema.

Ressalta-se, ainda, que o artigo 26 da Lei da Inovacao exige que “as ICT que contemplem
o ensino entre suas atividades principais deverdo associar, obrigatoriamente, a aplica¢do do
disposto nesta Lei a agdes de formacgao de recursos humanos sob sua responsabilidade”. Como
analisado, a Lei além de abordar a criagdo de ambientes inovadores, acaba por exigir
modificagdes no tratamento dos novos conhecimentos produzidos dentro da universidade
publica. E tal demanda representa o fomento a atividades inovadoras e, consequentemente, de
apropriacdo de seus resultados, denotando, uma vez mais, a institucionalizacdo da patente no
ambito universitario, no que se inclui a formacao de todos os envolvidos.

Em que pese se observe a possibilidade da titularidade da propriedade industrial pela
universidade publica, constatava-se a previsdo legal acerca da eventual exploracdo da criagdo
desenvolvida, o que seria decorréncia do direito de propriedade, aparentemente visando evitar

questionamentos na hipétese. Observe-se o texto origindrio:

Art. 6° E facultado & ICT celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagdo por ela
desenvolvida.

§ 1° A contratacdo com cldusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput
deste artigo, deve ser precedida da publicacao de edital.

Sublinha-se que, como analisado no primeiro capitulo, a “criagdo” se refere aos bens
apropridveis pela propriedade industrial segundo a definicao da prépria Lei no art. 2°, II. Assim,
novamente se constata a necessidade de discussdo interna sobre o assunto. Anota-se que, na
redacdo original, o fornecimento da tecnologia com cariter exclusivo era precedido de
publicagdo de edital, o que foi modificado pelo marco legal a ser apreciado posteriormente.

Além da transferéncia ou licenciamento da tecnologia, destaca-se que o art. 11 da LI

também estabelecia a possibilidade de cessdo da criacdo pela universidade. Note-se:

Art. 11. A ICT poderd ceder seus direitos sobre a criacdo, mediante manifestacio
expressa e motivada, a titulo ndo-oneroso, nos casos e condi¢des definidos em
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regulamento, para que o respectivo criador os exerga em seu préprio nome e sob sua
inteira responsabilidade, nos termos da legislacdo pertinente.

Por conseguinte, uma vez mais se observa a previsao legal acerca da possibilidade de
disposicdo da criacdo pela universidade e se constata a necessidade de mudangas no
comportamento das universidades, ‘“visando preservar o conhecimento tecnoldgico
desenvolvido nessas instituicdes, bem como a sua possivel transferéncia para negdécios no setor
industrial” (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005, p. 1020).

No particular, o texto da LI, no seu art. 22, ainda permite a ado¢do, pela universidade, da
adoc¢do de criagdo de inventor independente, com o objetivo de desenvolvimento de novas
tecnologias. Para tanto, exige o depdsito prévio do pedido de patentes. Evidentemente que, para
eventual ado¢do, ha a necessidade de conhecimento e qualificacido acerca do assunto, ndo s6
para sua adequada protecdo, como para sua prudente avaliacio quanto a conveniéncia e
oportunidade administrativa, além do interesse publico. Por conseguinte, observa-se novamente
a necessidade de tratamento e institucionalizagdo da propriedade industrial na universidade
publica, permitindo a adequada aplicacdo dos dispositivos legais.

Analisados os dispositivos da Lei n® 10.973/04 relacionados a propriedade intelectual e a
criacdo, verifica-se a institucionalizagdo da patente na universidade publica, sobretudo se
destacando o dever institucional no estabelecimento da politica de propriedade industrial no
ambito interno; o fornecimento de informacdes sobre estas politicas e sobre as criacdes no
ambito interno; a obrigatoriedade de previsdo prévia acerca da titularidade de patentes em
acordos de parcerias; a regulacdo acerca da participa¢do do servidor em parcela dos ganhos
auferidos com a exploracdo da criagdo; a previsdo no or¢amento da instituicdo de despesas e
receitas decorrentes da propriedade industrial; a criagdo de uma estrutura especifica voltada a
protecdo, exploracdo e promocao da patente no ambito universitdrio; a necessidade de associar
as previsodes da Lei, que trazem aspectos voltados as patentes, na formacao de seus recursos
humanos; e a possibilidade de ado¢ao de patente de inventor independente pela universidade.

Em que pese estas previsoes do texto legal a incidir na atividade da universidade publica,
passa-se, agora, a analise do segundo instrumento normativo editado no intuito de aclimatagcdo
do cendrio féatico nacional, consistente na EC n°® 85/2015, destacando-se os dispositivos que

remetem a prote¢ao da propriedade industrial no ambito universitario.

3.2. Da Emenda Constitucional da Inovaciao
Neste trabalho se observou que as politicas de estimulo a inovacao foram colocadas como

centro do desenvolvimento nacional, destacando-se no ambito legislativo, no ano de 2004, a LI
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recentemente analisada. Entretanto, o esfor¢co do legislador ordinério nio alcangou os resultados
desejados. O niimero de publicacdes ndo parou de crescer, mas o nimero de inovagdes e a
interacdo entre universidades e empresas permaneceram timidas no cendrio nacional. Ademais,
o tema suscitou duvidas e receios entre os pesquisadores e as institui¢des, influenciando a
resisténcia e a desconfianga na aplicacdo dos dispositivos legais. (RAUEN, 2016, p. 22-23).

Em face deste panorama, no ano de 2011 foi proposto na Camara dos Deputados o projeto
de Lei n°® 2.177/2011, prevendo a criacdo do Cddigo Nacional de Ciéncia, Tecnologia e
Inovagdo. Contudo, ap6s debates e estudos sobre a proposta, destacando a importancia do
assunto e evitando o questionamento acerca da constitucionalidade dos dispositivos do Cédigo,
sobretudo sobre a articulacio entre entes publicos e privados, o financiamento e a transferéncia
de recursos publicos a entidades privadas de pesquisa, foi apresentada em 07/08/2013 a
Proposta de Emenda a Constitui¢ao (PEC) n® 290/2013 (J UNIOR et al., 2018, p. 180).

Com alteracdes de texto, uma emenda e um destaque supressivo, na Camara Federal, em
primeiro turno, o texto obteve 399 votos sim € um ndo, e no segundo, 354 votos sim e uma
abstencao (BRASIL, 2019). No Senado Federal, a emenda foi protocolada sob o n® 12/2014,
recebendo duas emendas de reda¢do. Em primeiro turno, obteve 49 votos sim e nenhum nao, e
em segundo, 50 votos sim e nenhum nao (BRASIL, 2018a). Desde logo os nimeros denotam a
ampla legitimidade do documento. E assim, o Poder Constituinte Reformador incluiu, por meio
da EC n° 85/2015, a inovagdo entre os temas da ordem constitucional social, atualizando o
tratamento das atividades de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao.

Em sintese, no entender de Barbosa (2015, p. 29), a emenda “apenas alterou a relagao dos
interesses correlativos de ciéncia e tecnologia, fazendo empanar os limites da ciéncia (que em
1988 devia ficar no dominio publico para a frui¢do de todos) e o da tecnologia”.

Note-se que, ao contrario do movimento contemporaneo acerca da constitucionalizacao
do direito, locucdo que contempla, entre outros sentidos, a irradiacdo dos valores
constitucionais para todo o ordenamento juridico brasileiro com uma releitura das diversas areas
juridicas (BARROSO, 2005, p. 15), no presente caso a constitucionalizacdo foi expressa. Ou
seja, a inovacao foi acolhida entre os temas da ordem social e refletiu uma preocupag¢do mundial
sem descuidar da realidade nacional (FERNANDES, 2018, p. 1652), incorporando ao texto
tema até entdo afetado ao direito infraconstitucional.

Em linhas gerais, extrai-se da justificativa para apresentacao da PEC (BRASIL, 2013a, p.
32965) e do parecer da comissdo especial de atividade de CT&I da Camara (BRASIL, 2013b,
p. 57864-57865), as seguintes finalidades do instrumento: a) ampliar a norma constitucional

para alcancgar, além da ci€ncia e tecnologia, a inovagdo, e fundamentar a articulagdo entre o
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setor produtivo e a academia; b) afastar a prioridade exclusiva da pesquisa cientifica bésica; c)
harmonizar as normas e a¢des dos entes federativos, por meio da competéncia concorrente; d)
desburocratizar processos e dotar a atividade de maior eficdcia; e) compartilhar infraestrutura e
conhecimento para a atividade de pesquisa; g) criar um sistema nacional de CT&I; h) atribuir
ao Estado: o dever de promocdo e estimulo da articulagdo entre agentes publicos e privados
para a inovacdo; o estimulo e o fortalecimento das empresas inovadoras e de outros
instrumentos inovadores; o incentivo a criacdo e a transferéncia de tecnologia.

Abordado brevemente o contexto e as finalidades do instrumento, passa-se a enumerar as
modificagdes, as quais contribuem para a institucionalizagdo da patente na universidade
publica, tendo como base a relac@o intrinseca entre inovagao, universidade publica e patentes
demonstrada no primeiro capitulo do trabalho, ja que o texto constitucional menciona de forma
mais explicita medidas voltadas a inovacao.

No tocante aos impactos da emenda na prote¢do das patentes na universidade publica,
verifica-se que o §2°, do art. 213, da CF, foi modificado, permitindo ao poder publico estimular
atividades de pesquisa, extensdo e inovacdo em universidades e instituicoes de educacao
profissional e tecnolégica (MARRAFON, 2016). No particular, menciona-se que o texto
constitucional se referiu, expressamente, acerca do incentivo as atividades de pesquisa, de
extensdo e de estimulo e fomento a inovagdo realizadas nas universidades, fundamentando o
apoio financeiro do Poder Publico, o que afasta eventuais questionamentos acerca do incentivo
estatal destas atividades no ambito universitério.

Menciona-se que a alteracao foi sugerida pelo Ministério da Educacao e Cultura (MEC),
como forma de assegurar a participacdo de todas as “entidades educacionais no processo de
pesquisa, extensdo e inovacdo no Pais” (BRASIL, 2013b, p. 57867), ndo se limitando ao
ambiente universitario, o que, mediante interpretagdo contraria, demonstra que a medida ja era
direcionada especificamente as universidades. Assim, desde logo se extrai a participag¢ao das
universidades, em sede constitucional, no cendrio inovador do pais, o que em cotejo com a
andlise realizada no primeiro capitulo, indica a valorizagdo da protecdo das patentes como
resultado desta atividade.

Além da previsdo da participacdo das universidades nas praticas inovadoras, a inovagcao
foi expressamente acrescida aos temas que constituem o titulo VIII da Constituic¢ao, alterando-
se o nome do capitulo IV desse titulo, o qual passou a se denominar “Da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo”. Respectiva previsao, no ambito ideoldgico, indica o fortalecimento do Estado
Social, ja que trata de um tema marcadamente econdmico dentro da ordem social constitucional,

0 que deverd nortear os intérpretes que se debrucarem sobre o tema. E no ambito politico,
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destaca a importancia da participacdo do Estado no estimulo a tecnologia de exceléncia, a ser
protegida pelas patentes, afastando qualquer questionamento sobre o assunto.

No mesmo sentido, no caput do art. 218 a Emenda modifica o texto, que passa a prever
expressamente a inovagao entre os temas de promogao e estimulo do Estado. No particular,
observa-se que a redagdo ndo apenas insere a inovacao como dever do Estado na sua promogao,
como ainda inclui a capacitacao cientifica, ausente no texto anterior, indicando a importancia
desta previsdo para a protecdo das patentes no ambito universitario.

Destaca-se que a redagdo original da proposta da Emenda incluia no caput do art. 218 a
“articulacdo entre entes publicos e privados nessas atividades, nas diversas esferas de governo”
(BRASIL, 2013a, p. 32964), em prestigio ao arranjo da hélice triplice estabelecido na Lei de
Inovagdo. Apds substitutivo oferecido na Camara, o texto relativo a articulagdo prestigiada na
Lei de Inovacdo foi redigido de forma isolada no pardgrafo sexto do mesmo art. 218, com a
seguinte redacdo: “§ 6° O Estado, na execu¢do das atividades previstas no caput, estimulard a
articulacdo entre entes, tanto publicos quanto privados, nas diversas esferas de governo”.

A justificativa apresentada pelos parlamentares foi de que dar-se-ia maior autonomia ao
Estado no incentivo das articulagdes, e se destacaria que as demais condi¢des do art. 218 nao
seriam essenciais para a realizacdo do estimulo a articulac@o entre entes publicos e privados.
Além disso, trocou-se a expressdo ‘“‘entre entes publicos e privados”, por “entre entes, tanto
publicos quanto privados”, afastando uma interpretacdo restritiva ao ressaltar que a articulagdao
ndo € exclusiva entre um ente publico e outro privado (BRASIL, 2013b, p. 57868).

Assim, o §6°, do art. 218, da CF, estabeleceu o estimulo pelo Estado da articulacio entre
os entes publicos e privados no dmbito da inovacdo, talvez principal intuito da Emenda
d UNIOR, 2018, p. 184), em prestigio ao arranjo da hélice triplice MINGHELLI, 2018, p. 150),
o qual destaca o papel da universidade na sua formagao como elemento central, somado ao foco
na protecdo dos resultados desta atividade, sobretudo representado pela propriedade industrial.

No mesmo sentido, o novo artigo 219-A, da CF, estabeleceu a possibilidade de
cooperacao entre 6rgaos dos poderes publico e privado, inclusive mediante compartilhamento
de pessoal especializado, para as atividades de pesquisa, o que incentiva e consolida o modelo
de interagdo e cooperacdo para a obtencao de novas tecnologias, o qual, como ja mencionado,
detém o protagonismo das universidades. Anota-se a significativa discussdo deste dispositivo,
J4 que um dos obstaculos da interacdo consiste na dificuldade da cessdo de recursos humanos
do setor publico, conquanto existente previsao legal. Tendo em vista que acerca de
equipamentos e instalacdes ja havia interpretacdo favoravel dos 6rgaos de controle, concentrou-

se 0 texto na cessdo de recursos humanos (BRASIL, 2019). Assim, buscou-se “aumentar a
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abrangéncia da norma, focar nos temas de maior importancia e dirimir a possibilidade de
interpretacOes equivocadas” (BRASIL, 2013, p. 57869).

Ademais, frisa-se a previsdo da obrigatoriedade da contrapartida do colaborador, ainda
que nao financeira, de forma a prestigiar o principio da moralidade, o que foi exigido pela
Comissdo de Constituicdo e Justica da Camara para aprovacdo (BRASIL, 2019). A
possibilidade da contrapartida ndo financeira visa atender a empresas recém-criadas em
ambientes tipicos de inovacdes tecnoldgicas, como as startups e incubadoras no seio
universitario, que podem disponibilizar outras formas de colaboragdo como conhecimentos e
mao de obra especializada.

Consolidando o respectivo arranjo entre publico e privado, observa-se que a EC n°
85/2015 estabeleceu, no artigo 219-B, a criagdo do Sistema Nacional de CT&I (SNCTIC), o
qual deve ser organizado de forma cooperativa entre os atores publicos e privados. Trata-se de
norma de eficdcia contida, a qual depende de Lei geral regulamentadora. Embora ainda ndo
existente o regulamento, o MCTIC, por meio da Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e
Inovagao 2016-2022 indica os atores que o compde, bem como sua forma de organizacdo. E no
particular, ao lado dos atores politicos e das agéncias de fomento, destaca as universidades
como operadores de CT&I (MCTIC, 2016, p. 14-29) e como principal ator entre os agentes
operacionais (MCTIC, 2016, p. 18):

Diversos arranjos institucionais sdo admitidos para os operadores de CT&I, sendo o
de maior relevincia para o SNCTI os Programas de Pés-Graduacdo instalados em
universidades publicas. E nelas que a maior parte da produgio cientifica nacional
ocorre, devendo-se aos docentes dessas universidades a primazia dessa atividade.

Assim, além de se identificar a consolidacdo do modelo de articulagdo entre agentes
publicos e privados para a obten¢ao de novas tecnologias, e consequentemente de novos titulos
de patentes, observa-se a importancia da participacdo da universidade publica no sistema
nacional pretendido pelo constituinte reformador.

Ainda de forma a afastar debates no ambito universitario acerca da producdo de
tecnologia, e consequente protecao de patentes, no §1°, do art. 218, da CF, a emenda estabeleceu
a mudancga no tratamento da pesquisa dentro do texto constitucional, o qual deixa de prever o
cuidado prioritdrio da pesquisa bdsica e passa a estabelecer a igualdade com a pesquisa
tecnoldgica. Note-se o novo texto constitucional: “§1° A pesquisa cientifica bésica e
tecnoldgica receberd tratamento prioritdrio do Estado, tendo em vista o bem publico e o

progresso da ciéncia, tecnologia e inovacao”.
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De fato, discutia-se, com €nfase no ambito universitario, acerca da diferenca entre aquela,
voltada a compreensdo da natureza e de suas leis, e a pesquisa aplicada, sindbnimo de
tecnoldgica, direcionada a um melhoramento préatico econdémico ou produtivo, passando-se a
reconhecer o cardter complementar entre ambas atividades (MARQUES, 2018, p. 3671).

Da mesma forma, afasta-se o debate acerca da possibilidade de apropriacdo dos resultados
da pesquisa, que dividia o dominio publico da ci€ncia bdsica, a qual tinha a prioridade do
tratamento, e a apropriacdo da tecnologia, que seria objeto da ciéncia aplicada (BARBOSA,

2015, p. 22). Destacando o cardter de complementariedade entre as atividades, constata-se

trecho da justificativa da Proposta da Emenda Constitucional (BRASIL, 2013a, p. 32965):

Como efeito da demanda por inovagdo, perde sentido a separac@o antes vislumbrada
entre ciéncia bdsica e pesquisa tecnoldgica, pois diversas linhas de pesquisa “pura”
t&ém potencial para desdobrar-se em novas solugdes para o setor produtivo. Tal
constatagdo motiva a mudanca de redacio do § 1° do art. 218, retirando do texto atual
a expressdo “basica” e inserindo a expressdo “tecnologia”.

No ponto, embora se observe, por uma interpretacio conforme a Constituicao
(FERNANDES, 2017, p. 187-188) que este entendimento deva prevalecer, verifica-se da
justificativa da segunda emenda ao texto pelo Senado Federal, realizada em plendrio, a
possibilidade de alguma discussdo. Isso pois, o Senado, em plendrio, alterou o §1° da emenda
aprovada na Camara para a inclusdo do termo “bdsica” a pesquisa cientifica, apds sugestdo da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciéncia. A leitura permite a interpretacao de que tal
fato se deu para colocar em igualdade as duas atividades de forma literal, o que, embora de
forma dispensavel, denotaria a auséncia de mudanca de sentido e a mera alteragcdo de texto.

Ocorre que, na justificativa da emenda, o Senado aparentemente realizou uma
interpretacdo auténtica do dispositivo, retroagindo a interpretagdo anterior e contrastando com

o amplo debate e a polémica sobre o assunto. Observe-se a justificativa apresentada:

A emenda objetiva deixar claro, como jd previsto na redac¢do original do texto
constitucional, que a modalidade de pesquisa que deverd receber tratamento
prioritdrio é a pesquisa bésica, essencial para a criagdo das condi¢des bdsicas para o
desenvolvimento tecnolégico nacional (BRASIL, 2018a).

Como destacado, a justificativa cede em face da doutrina selecionada e das razdes da
Camara dos Deputados, as quais visavam a elimina¢d@o da hierarquia e da distin¢ao literal entre
ambas, bem como o prestigio a relagdo de complementariedade entre as atividades. Ademais,
as razdes nao se conformam com o texto final aprovado, o qual ndo estabeleceu hierarquia entre

as pesquisas. Além disso, as razdes apresentadas pelo Senado representam vicio de
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constitucionalidade formal, j4 que caso modificado o sentido do texto deveria,
obrigatoriamente, ter sido submetida a Camara para apreciacao, e ndo o foi.

Menciona-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3510/DF, a qual
envolvia a discussdo acerca da constitucionalidade da pesquisa com células tronco, em uma
visdo contemporanea, ndo distinguiu a pesquisa, mencionado pesquisa bdsica atividade que se
enquadraria na visdo literal como tecnoldgica, bem como destacando a relagdo de
complementariedade entre ambas, sem qualquer vestigio de hierarquia. Note-se trecho da

ementa:

Nao cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre qual das duas formas de pesquisa
basica é a mais promissora: a pesquisa com células-tronco adultas e aquela incidente
sobre células-tronco embriondrias. A certeza cientifico-tecnoldgica estd em que um
tipo de pesquisa ndo invalida o outro, pois ambos sdo mutuamente complementares
(STF, ADI 3510/DF, Rel. Ministro Ayres Brito, Pleno, 29/05/2008).

Dessa forma, sugere-se uma interpretacdo conforme a Constituicio (FERNANDES,
2017, p. 187-188), afastando-se a hierarquia e o foco na conceituagdo e protagonizando a
complementariedade das atividades para o desenvolvimento nacional. Tal circunstancia acaba
por demandar a apropriacdo das tecnologias desenvolvidas, cujo elemento essencial consiste
nas patentes, indicando a institucionalizacdo do assunto no dmbito da universidade publica,
principal agente no desenvolvimento de novas pesquisas no cendrio brasileiro.

Buscando assegurar o desenvolvimento nacional previsto no art. 3° da Constituicao, o
§1°, do art. 218, da CF, além de incluir a pesquisa tecnoldgica, inseriu o progresso da tecnologia
e da inovacdo entre os objetivos do Estado, em atendimento a sugestdo do MEC, o que amplia
expressamente e de forma constitucional as prioridades estatais. De fato, verifica-se, a partir do
caput do artigo 218, que o Estado tem de promover a capacitagao também em inovagdo, bem
como dar ao tema inovacao e tecnologia tratamento prioritdrio para seu progresso, conforme
seu §1°, onde antes havia previsdo de prestigio apenas para a pesquisa cientifica basica. Assim,
de um lado se observa a natural participacdo das universidades como entidades estatais para
obtencao dos resultados pretendidos pela emenda, e de outro se destaca a participacdo do MEC
na proposta, ministério ao qual estdo vinculadas as universidades publicas.

A emenda estabeleceu a nova redacao do §3°, do art. 218, segundo a qual a inovagao sera
objeto de apoio do Estado em relacdo aos recursos humanos, este o principal insumo para a
producdo de CT&I, tanto nas dreas de ciéncia, pesquisa, tecnologia, inova¢do, como nas
atividades de extensao. Além de todas as atividades mencionadas que ja impactariam nas tarefas

desenvolvidas pelas universidades, ente estatal, anota-se a inclusao da atividade de extensao, ja
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prevista entre as atribuicdes universitarias no art. 207 da CF, o que além de demonstrar o
aparente intuito do constituinte reformador em tratar diretamente das universidades, estende
suas atividades inovadoras & participagio da sociedade (ABRAO, 2018, p. 1119).

Menciona-se, ainda, que o §7°, do mesmo art. 218, prevé o incentivo a atuagdo
internacional de institui¢des publicas, relacionadas as atividades de CT&I, em claro fomento a
participacdo das universidades estatais no ambiente globalizado e de inovacdo tecnoldgica, a
qual exige a protecao do resultado de suas atividades.

Ja no artigo 219, manteve-se a redacdo do caput e foi incluido um pardgrafo tnico
contendo diversas finalidades. De fato, este dispositivo inicia determinando ao Estado o
estimulo a criagdo e promog¢do da inovagdo em empresas e outros entes, bem como a formacao
e a manutencdo de parques e polos tecnoldgicos, além de outros ambientes nos quais as ideias
inovadoras possam ser desenvolvidas.

Claramente busca-se a interagdo entre empresas e universidades para o desenvolvimento
de tecnologias, por meio do compartilhamento de infraestrutura, conhecimento e recursos
humanos. No ambito universitario, estes ambientes permitem a convivéncia entre empresarios,
pesquisadores e estudantes, bem como estimulam o empreendedorismo e geram programas de
estdgio. Ademais, permitem as empresas um acesso a laboratérios e profissionais de alta
qualificacdo, cujos custos ndo seriam economicamente vidveis se arcados de forma exclusiva.
Observando-se a justificativa do texto na Camara, anota-se que foram incluidos outros
ambientes promotores da inovacdo, como os parques tecnolégicos, além de se deixar ampla a
conceituagdo do termo, visando assegurar a atualidade da Constitui¢io diante de novos arranjos
e entes inovadores (BRASIL, 2013b, p. 57868).

Diante do exposto, observa-se o intuito do reformador constituinte em estabelecer, de
forma explicita, o compromisso estatal no progresso da tecnologia e da inovagao, cujo cendrio
nacional indica o protagonismo da universidade publica e denota a necessidade de
transformacgdo das pesquisas em patentes.

No final do art. 219, pardgrafo tunico, a emenda constitucional ainda estabeleceu o dever
do Estado no estimulo a criag¢do, absorcao, difusdo e transferéncia de tecnologia, denotando a
relac@o da inovagao com a propriedade industrial fruto daquela atividade, em clara preocupacgao
com obtencdo de tecnologias para o desenvolvimento nacional. Observe-se o dispositivo

constitucional, sobretudo sua parte final:

Paragrafo tnico. O Estado estimulard a formacio e o fortalecimento da inovag@o nas
empresas, bem como nos demais entes, ptblicos ou privados, a constituicdo e a
manuten¢do de parques e polos tecnoldgicos e de demais ambientes promotores da
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inovagdo, a atuagdo dos inventores independentes e a criacdio, absor¢do, difusdo e
transferéncia de tecnologia.

Sublinha-se que embora com base em uma interpretacao sist€mica do arranjo normativo
e fatico nacional ja se pudesse denotar a necessidade de protecdo das patentes que sdo frutos de
trabalhos inovadores, este mandamento constitucional previsto no final do art. 219, pardgrafo
unico, passa a fundamentar, de maneira expressa, a institucionalizacdo da patente no ambito
universitario, ja que se trata de um ente estatal, comprometendo a instituicdo em estimular a
criacdo, a absorcdo, a difusdo e a transferéncia de tecnologia. Além de comprovar a
institucionalizacdo da patente na universidade publica, destaca-se, também, o viés social
estabelecido na Constituicdo, a qual trata tema notadamente patrimonial na ordem social
(MARQUES, 2018, p. 3690), o que deve orientar a interpretacdo dos dispositivos.

Diante do exposto, a partir da andlise da Emenda Constitucional da Inovacao se destaca,
para fins de comprovacao da institucionalizag¢ao das patentes na universidade publica a previsao
expressa do dever de estimulo a inovacdo pelo Estado. Da mesma forma, estabelece-se
expressamente a possibilidade de incentivo financeiro do Estado a inovagdo nas universidades,
afastando qualquer questionamento das atividades nestas institui¢des. Ademais, exclui-se a
diferenca entre pesquisa cientifica e tecnoldgica, substituindo a livre difusdo de conhecimento
pela apropriacao da tecnologia. E ainda, de maneira expressa, estabelece-se o dever do Estado
em incentivar a criagdo, a absor¢do, difusdo e transferéncia de tecnologia, o que acaba impondo
respectivas finalidades as universidades publicas como ente estatal. Passa-se, agora, a anédlise

do imediato fruto da Emenda, o Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao.

3.3. Do Marco Legal de CT&I

Em termos pragmaéticos, observa-se o objetivo da emenda da inovagdo em “dar as bases
necessdrias para a plena aplicabilidade daquilo que se pretende alterar nas normas legais
brasileiras desse setor” (BRASIL, 2013b, p. 57865). E assim, registra-se que o legislador
ordindrio, a luz do novo texto constitucional, desistiu da proposta original de um cédigo de
inovagdo, optando pela alteracao das normas j4 existentes sobre o assunto, sobretudo a Lei de
Inovacdo apds quase 12 anos de vigé€ncia. Dessa forma, editou-se a Lei n° 13.243/16,
denominada de Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (JUNIOR, 2018, p. 181-180).

Além de modificar substancialmente a Lei de Inovacdo, visando regular a emenda
analisada e seguindo as diretrizes da triplice hélice (ETKOVITZ, 2009, p. 1), a medida
provocou impacto em outras 8 (0ito) normas, quais sejam, a Lei n° 6.815/80, a Lei n°® 8.666/93,

a Lein® 12.462/11, a Lei n°® 8.745/93, a Lei n°® 8.958/94, a Lei n° 8.010/90, a Lei n° 8.032/90 e
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a Lei n° 12.772/12, buscando reduzir obsticulos legais e burocriticos, conferir maior
flexibilidade as instituicdes atuantes neste sistema, além de estimular a inovagdo no pais.

Na espécie, verifica-se que a Lei n° 13.243/2016 tem como principio a promog¢ao da
cooperacao e interacao entre os setores publico e privado, ja destacados pela Lei da inovagao e
pela EC n° 85/2015. Além disso, observa-se que as trés bases do diploma consistem em integrar
empresas privadas ao sistema publico de pesquisa, simplificar processos nas institui¢oes
publicas de pesquisa, e descentralizar o estimulo de desenvolvimento de CT&I nos Estados e
Municipios, repercutindo em trés objetivos centrais reproduzidos pela doutrina, quais sejam,
integracdo, simplificacdo e descentralizacdo (NAZARENO, 2015, p. 7).

Para fins deste trabalho, observa-se, sobretudo, as modificacdes realizadas na Lei de
Inovacdo e relacionadas a propriedade intelectual e a criac@o, impactando na institucionalizagcao
da propriedade industrial na universidade. Todas as alteragdes seguem os objetivos de
integracao, simplificacdo e descentralizagdo, além de facilitar “as agdes conjuntas entre o poder
publico e privado no sistema de ciéncia, tecnologia e inovagdo do pais” (DINIZ; NEVES, 2017,
p. 10). E inicialmente se constata que o novo diploma estabeleceu quatorze principios
relacionados as medidas de incentivo a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica, por meio
do pardgrafo unico do art. 1° da Lei n° 10.973/2004.

Entre os principios estabelecidos, destaca-se alguns de cardter marcadamente social, tal
como a promoc¢ao de atividades estratégicas para o desenvolvimento econdmico e social (inciso
I) e a reducdo das desigualdades regionais (inciso III), bem como outros de carater
acentuadamente econdmico, como, por exemplo, a promog¢ao da competitividade empresarial
(inciso VII), e a adogdo de gestdo de projetos mediante controle por resultados em sua avaliacao
(XII). Ha de forma inovadora a previsdo da descentralizacdo das atividades vinculadas a
inovacdo em cada esfera de governo, com desconcentracao em cada ente federado (inciso 1V),
de forma semelhante ao sistema tnico de saide. Como ndo poderia deixar de ser, entre os
principios se encontram a criagdo de ambientes favordveis a inovacao (incisos II, VIII, IX, X,
X1, XIII e XIV), e a cooperagdo entre instituicdes publicas, sobretudo universidades, e a
iniciativa privada (incisos V e VI).

Além dos principios, o diploma normativo realizou uma revisao dos conceitos previstos
até entdo na Lei de Inovacdo. No ponto, para o presente trabalho se destacam dois conceitos
centrais, o de inovagdo e o de ICT, iniciando-se com a andlise do novo conceito legal de
inovacdo, previsto no art. 2°, IV, da Lei n® 10.973/2004. Para tanto, cumpre colacionar o texto

da redacao anterior com o novo texto incluido pela Lei n°® 12.243/2016, para comparagao:
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IV - inovagdo: introducdo de novidade ou aperfeigoamento no ambiente produtivo ou
social que resulte em novos produtos, processos ou servigos;

IV - inovagdo: introdu¢do de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e
social que resulte em novos produtos, servicos ou processos ou que compreenda a
agregacdo de novas funcionalidades ou caracteristicas a produto, servico ou processo
j& existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou
desempenho;

Tendo em vista que o trabalho ndo pretende discutir o conceito, considera-se, a partir da
nova redacdo, duas modificagdes substanciais que pretendem atingir a dois objetivos definidos.
A primeira na singela troca da conjun¢do alternativa ‘ou’ pela aditiva ‘e’ entre produtivo e
social, ja que o primeiro texto considerava como excludente o fato de que a inovagao social
poderia ser também produtiva. A nova redagdo corrigiu o equivoco, passando a permitir uma
interpretacdo mais adequada a inovagao social, que ndo é objeto desta pesquisa.

A outra modificacdo destacada consiste na continuacdo do texto do artigo origindrio. A
proposta, aparentemente, tem como objetivo permitir a busca pelo modelo de utilidade, o qual
ficava prejudicado na redagdo origindria que indicava como inovador apenas a espécie de
patente de invencdo. Cumpre relembrar, de forma singela, que a patente de invengao se origina
de algo absolutamente novo, enquanto o modelo de utilidade, também apelidado de invengao-
and, decorre de uma melhoria inovadora de algo ja existente.

O préximo conceito ora selecionado consiste na modificacao da defini¢ao legal de ICT,

prevista no art. 2° V, da Lei n°® 13.243/16:

V - Institui¢do Cientifica e Tecnolégica - ICT: 6rgdo ou entidade da administracio
publica que tenha por missdo institucional, dentre outras, executar atividades de
pesquisa bdsica ou aplicada de cardter cientifico ou tecnolédgico;

V - Instituicdo Cientifica, Tecnolégica e de Inovagdo (ICT): 6rgio ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado sem fins
lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no Pafs, que
inclua em sua missdo institucional ou em seu objetivo social ou estatutdrio a pesquisa
basica ou aplicada de cardter cientifico ou tecnolégico ou o desenvolvimento de novos
produtos, servigos ou processos;

Embora se mantenha a mesma sigla, passa-se a se denominar de Institui¢ao Cientifica,
Tecnoldgica e de Inovacdo. Ademais, passa-se também a prever, além de 6rgios ou entidades
da administrag¢do publica, a possibilidade de pessoa juridica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, como ICT. E o caso, por exemplo, de algumas organizagdes sociais, as quais fazem
parte do sistema de inovagdo nacional, e atualmente podem ser reconhecidas como ICT segundo
o texto legal, como no caso do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)

e do Instituto Nacional da Matematica Aplicada (Impa) (RAUEN, 2016, p. 25).
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Apods a breve andlise geral do instrumento, e da abordagem da modificagdo de dois
conceitos para os fins deste trabalho, passa-se a abordar as medidas de institucionalizacdo da
propriedade industrial utilizando-se da mesma analise da lei de inovacdo. No particular, frisa-
se que embora a Lei modifique 9 diplomas, concentra-se a abordagem nas modifica¢des da lei
de inovacdo, ja que se utiliza, como realizado quando da anélise da LI, da busca por dispositivos
que mencionem os termos propriedade industrial e criagao.

No ponto, o marco legal modificou a LI para separar as medidas de implementacdo da
politica de patentes, com a inclusdo do art. 15-A, da obrigacdo da universidade em prestar
informacdes ao MCTIC, mantendo no art. 17 da LI apenas a remissdo a sua regulamentagdo a

dispositivo infralegal. Observe-se o novo art. 15-A e a nova redagdo do artigo 17:

Art. 15-A. AICT de direito publico deverd instituir sua politica de inovacio, dispondo
sobre a organizacdo e a gestdo dos processos que orientam a transferéncia de
tecnologia e a geracdo de inovag¢do no ambiente produtivo, em consondncia com as
prioridades da politica nacional de ciéncia, tecnologia e inovacdo e com a politica
industrial e tecnolégica nacional.

(...)
Art. 17. A ICT publica deverd, na forma de regulamento, prestar informacdes ao
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao.

Nota-se que o art. 15-A estabeleceu diversas diretrizes e objetivos para a definicdo da
politica de inovacdo, o que acaba refletindo na protecao da propriedade industrial. No ponto,
menciona-se a previsao dos incisos V e VII, do pardgrafo tinico do art. 15-A, que dispdem como
diretriz da politica de inovacdo a ser observada pelas universidades publicas a gestdo da
propriedade industrial e a orientacdo das acOes institucionais de capacitacdo de recursos
humanos em propriedade intelectual. Tais elementos demonstram, uma vez mais, a
implementacdo das patentes na universidade publica, impondo a definicdo no ambito
universitario acerca da gestdo da patente e da formacao de pessoal qualificado no tema.

A Lei n° 13.243/2016 manteve a obrigacao das universidades, relativa a necessidade de
prévio estabelecimento da titularidade das patentes em instrumento especifico, em razao de
acordos de parcerias envolvendo as universidades. H4, como se nota, pequenas modificacdes

no texto, no intuito de se atualizar o contetido da Lei e deixar mais claro o texto normativo:

Art. 9° E facultado a ICT celebrar acordos de parceria com institui¢des publicas e
privadas para realizacio de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica
e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.

(...)

§ 2° As partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico, a titularidade da
propriedade intelectual e a participacdo nos resultados da exploracdo das criagdes
resultantes da parceria, assegurando aos signatdrios o direito a exploracdo, ao
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licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o disposto nos §§ 4° a 7° do
art. 6°.

§ 3° A propriedade intelectual e a participacdo nos resultados referidas no § 2° serdo
asseguradas as partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao
parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante
compensac¢do financeira ou ndo financeira, desde que economicamente mensurdvel.

A mais significativa inovagdo estabelece a possibilidade de que a universidade, mediante
instrumento proprio, eventualmente “ceda ao parceiro privado a totalidade dos direitos de
propriedade intelectual mediante compensac¢do financeira ou nao financeira, desde que
economicamente mensurdvel” (PEDROSA, 2018, p. 28). Assim, verifica-se que foi mantida e
aprimorada a obrigacdo de deliberacdo prévia acerca da titularidade da propriedade industrial
uma vez mais indicando a institucionalizacio do instituto no ambito universitdrio.

Paralelamente, a garantia ao criador de participacio minima foi assegurada no texto
original, conforme se observa no artigo 13 da Lei da inovac@o que indica a implementagdo do

assunto no ambito universitario. Observe-se:

Art. 13. E assegurada ao criador participagio minima de 5% (cinco por cento) e
méxima de 1/3 (um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de
contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de
uso ou de exploracdo de criacdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou
autor, aplicando-se, no que couber, o disposto no pardgrafo tinico do art. 93 da Lei n°
9.279, de 1996.

§ 1° A participacdo de que trata o caput deste artigo podera ser partilhada pela ICT
entre os membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento tecnolégico que tenham
contribuido para a criag@o.

§ 2° Entende-se por ganho econdmico toda forma de royalty ou de remuneracio ou
quaisquer beneficios financeiros resultantes da exploracdo direta ou por terceiros da
criagdo protegida, devendo ser deduzidos:

I - na explorag@o direta e por terceiros, as despesas, os encargos e as obrigacdes legais
decorrentes da prote¢@o da propriedade intelectual;

IT - na exploracio direta, os custos de producdo da ICT.

§ 3° A participagdo prevista no caput deste artigo obedecerd ao disposto nos §§ 3° e
4° do art. 8°.

§ 4° A participacdo referida no caput deste artigo deverd ocorrer em prazo nio superior
a 1 (um) ano apods a realizacdo da receita que lhe servir de base, contado a partir da
regulamentagdo pela autoridade interna competente.

Note-se que, mais uma vez, o final do caput do art. 13 remete o texto legal ao disposto no
pardgrafo tnico do art. 93 da Lei de propriedade industrial, em clara implementacdo da
propriedade industrial na universidade. No particular, relembra-se que o dispositivo ao qual se
remete a lei colacionado da primeira se¢ao deste capitulo, destaca a possibilidade de titularidade
pela universidade, bem como a participac@o do inventor da patente nos ganhos econémicos.

Entretanto, destaca-se a ocorréncia de duas modificacdes promovidas pelo Marco. A

primeira consiste na definicdo mais precisa de ganhos econdmicos (PEDROSA, 2018, p. 29),
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sobretudo por meio da defini¢cdo das deducdes a serem realizadas. No que toca ao presente
trabalho, o novo inciso I, do art. 13, §2° prevé expressamente a necessidade de deducdo das
despesas, dos encargos e das obrigacdes legais decorrentes da protecdo da propriedade
intelectual. A segunda é representada pela previsao do §4°, incluido ao art. 13 da LI, que passou
a estabelecer o prazo miximo de um ano para repasse dos ganhos econdmicos obtidos com a
exploracdo da patente aos criadores. Todos esses dispositivos, uma vez mais, indicam a
implementacgao legislativa da propriedade industrial na universidade publica.

Na sequéncia, o Marco legal reproduziu a obrigatoriedade da previsao entre as receitas e
despesas da universidade das rubricas relativas a propriedade intelectual e ao pagamento dos

criadores e colaboradores. Observe-se a nova redagdo do art. 18 da LI:

Art. 18. A ICT publica, na elaboracdo e na execucdo de seu orcamento, adotard as
medidas cabiveis para a administra¢do e a gestdo de sua politica de inovagdo para
permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes da aplicagdo
do disposto nos arts. 4° a 9°, 11 e 13, o pagamento das despesas para a protecdo da
propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos eventuais
colaboradores.

Pardgrafo Unico. A captagdo, a gestdo e a aplicagdo das receitas préprias da ICT
publica, de que tratam os arts. 4° a 8°, 11 e 13, poderdo ser delegadas a fundagdo de
apoio, quando previsto em contrato ou convénio, devendo ser aplicadas
exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovacao,
incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestao da politica de inovagao.

A modificacdo no caput do art. 18 apenas elucidou que esta obrigatoriedade se aplica as
ICTs publicas e ndo as privadas, sob pena de se interferir indevidamente na livre iniciativa. Por
outro lado, o pardgrafo unico do artigo 18 passou a facultar a administragdo das receitas
advindas das atividades inovativas, e entre elas de exploracdo da propriedade industrial, a
fundacdes de apoio (NAZARENO, 2016, p. 12), as quais mant€ém relacionamentos com as
universidades publicas do pais, com base no art. 1° da Lei n® 8.958/94. Além de buscar maior
celeridade e simplificacdo ao processo, a modificagdo € vista como avango “na diminui¢ao de
inseguranca juridica sobre procedimentos para captacdo de recursos externos, além de um
grande incentivo ao envolvimento de ICTs em atividades inovativas” (RAUEN, 2016, p. 26).

Cumpre registrar a modificacdo promovida no tocante aos NITs, sobretudo mediante o
aumento das competéncias minimas destes 6rgaos (MARINHO; CORREA, 2016, p. 48), onde
se observa que todas as competéncias previstas, diretamente ou indiretamente, referem-se a

propriedade industrial. Note-se o teor do art. 16, §1°, I a X, da LI

§ 1° Sdo competéncias do Niicleo de Inovagdo Tecnoldgica a que se refere o caput,
entre outras: (Redagdo pela Lei n® 13.243, de 2016)
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I - zelar pela manuteng@o da politica institucional de estimulo a prote¢@o das criagdes,
licenciamento, inovagdo e outras formas de transferéncia de tecnologia;

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa
para o atendimento das disposi¢des desta Lei;

IIT - avaliar solicitagdo de inventor independente para ado¢do de invencao na forma
do art. 22;

IV - opinar pela conveniéncia e promover a protecdo das criagdes desenvolvidas na
instituicao;

V - opinar quanto a conveniéncia de divulgagdo das criacdes desenvolvidas na
institui¢do, passiveis de protecdo intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutengdo dos titulos de
propriedade intelectual da institui¢do;

VII - desenvolver estudos de prospeccdo tecnoldgica e de inteligéncia competitiva no
campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as a¢des de inovacdo da ICT;
VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inovacdo gerada pela
ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial
para as atividades previstas nos arts. 6° a 9°;

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

Além dos incisos que mencionam propriedade intelectual, invengdo e criagdo, observa-se
que o inciso II determina a avalia¢do do resultado das atividades, cuja apropriacdo se da por
meio das leis de propriedade industrial. Ademais os incisos VIII e X tratam de transferéncia de
tecnologia, sendo que uma das formas tradicionais de sua formalizacio € por meio do contrato
de patentes, a ser averbado no INPI. E ainda o inciso IX menciona a promocdo e
acompanhamento de atividades especialmente previstas nos arts. 6° a 9° da LI, sendo que as
atividades do art. 6° preveem a exploracdo de criacao da universidade, a do art. 7° o direito de
exploracdo da criagdo protegida e o art. 9° trata da possibilidade de acordos de parcerias entre
universidade e empresas, no qual deverdo ser estabelecidos previamente os parametros de
titularidade da propriedade industrial. Assim, observa-se que as competéncias do NIT passam
a de forma direta se relacionar com a propriedade industrial, “dando destaque a gestdo da
politica de propriedade intelectual, visando a protecdo das criagdes, € a transferéncia de
tecnologias produzidas pelas ICTs” (RAUEN, 2016, p. 23), comprovando, uma vez mais, a
institucionaliza¢cdo da PI na universidade publica.

Menciona-se ainda a previsdao do Marco que incluiu o art. 15-A, VI, da Lei de Inovagao
e ja colacionado, o qual determina como diretrizes da politica de inovacao da universidade, a
efetiva institucionalizacdo e gestdo do NIT, em clara preocupacdo com a criacdo de uma
estrutura adequada para o tratamento do assunto no ambito interno.

Além dos dispositivos diretamente voltados a propriedade industrial, cumpre frisar que
respectivo 6rgdo recebeu significativa valorizacdo na Lei. Destaca-se, por exemplo, a faculdade
de delegacdo da representacdo da universidade publica ao gestor do NIT (art. 16, §2°) e a

possibilidade de constituicdo do NIT com personalidade juridica prépria e privada, sem fins
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lucrativos (art. 16, § 3°) ou na forma de fundagdo de apoio. Tais elementos buscam, além de
prestigiar o NIT como 6rgdo essencial a politica de inovacdo, dar maior independéncia,
autonomia, flexibilidade e simplificacdo aos processos (RAUEN, 2016, p. 33), na busca, entre
outros, do adequado tratamento da propriedade industrial da universidade.

O Marco legal ainda manteve a redacdo da LI no art. 26, exigindo a associagdo, pelas
universidades, da aplicacdo dos dispositivos da Lei na formagdo de recursos humanos sobre sua
responsabilidade. A inovacgdo legal consiste na inclusd@o do art. 26-A, o qual estabelece a
previsdo da aplicacdo dos dispositivos legais a outras ICTs puiblicas que também exercam as

atividades de producdo e oferta de bens e servigos. Observe-se a redacdo dos dois artigos:

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverdo
associar, obrigatoriamente, a aplicacdo do disposto nesta Lei a acdes de formagado de
recursos humanos sob sua responsabilidade.

Art. 26-A. As medidas de incentivo previstas nesta Lei, no que for cabivel, aplicam-
se as ICTs publicas que também exercam atividades de producio e oferta de bens e
Servicos.

Como se nota, a partir de um interpretacao literal e sistematica do diploma, aparentemente
o legislador fortalece a imposi¢do da aplicacdo dos dispositivos legais as universidades,
amenizando a incidéncia dos dispositivos para as ICTs que exercam atividades de producdo e
oferta de bens e servico, como é o caso da EMBRAPA e da FIOCRUZ (NAZARENO, 2016,
p. 13), denotando, ainda mais, a relevancia da propriedade industrial no ambito universitario.

No tocante a possibilidade de disposi¢c@o da criagcdo pela universidade, embora se tenha
reformulado o art. 6° da Lei de inovagao, tanto na redagdo ja existente, quanto na inclusao de
diversos pardgrafos no mesmo artigo, verifica-se que o marco manteve a faculdade. O que se
observa € a tentativa de se facilitar esta disposicdo, sobretudo regulando a concessdo de forma
exclusiva, a qual anteriormente exigia prévio edital. Com efeito, cita-se a atual auséncia de
edital para a concessdo exclusiva, permitindo-se a oferta da tecnologia por site oficial da
universidade, bem como a possibilidade atual de concessao exclusiva, sem oferta publica, caso
direcionada ao parceiro que desenvolveu a tecnologia com a universidade. Note-se o novo texto
que faz referéncia a transferéncia de tecnologia das criacdes desenvolvidas isoladamente pelas

universidades ou por meio de parcerias:

Art. 6° E facultado a ICT puiblica celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagdo por ela
desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

§ 1° A contratacdo com cldusula de exclusividade, para os fins de que trata o caput,
deve ser precedida da publicacdo de extrato da oferta tecnoldgica em sitio eletronico
oficial da ICT, na forma estabelecida em sua politica de inovacdo.
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§ 1°-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderd ser
contratada com cldusula de exclusividade, dispensada a oferta publica, devendo ser
estabelecida em convénio ou contrato a forma de remuneragao.

§ 2° Quando ndo for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao
licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderdo ser firmados
diretamente, para fins de explorac¢do de criacdo que deles seja objeto, na forma do
regulamento.

§ 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploragdo de criagdo protegida
perderd automaticamente esse direito caso ndo comercialize a criagdo dentro do prazo
e condicdes definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

§ 4° O licenciamento para exploracdo de criacdo cujo objeto interesse a defesa
nacional deve observar o disposto no § 3° do art. 75 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de
1996.

§ 5° A transferéncia de tecnologia e o licenciamento para exploracdo de criagdo
reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse publico,
somente poderdo ser efetuados a titulo nao exclusivo.

§ 6° Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer
outros servidores, empregados ou prestadores de servicos sdo obrigados a repassar 0s
conhecimentos e informacgdes necessdrios a sua efetivacdo, sob pena de
responsabiliza¢do administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.

§ 7° A remuneracdo de ICT privada pela transferéncia de tecnologia e pelo
licenciamento para uso ou exploracdo de criacdo de que trata o § 6° do art. 5°, bem
como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovacao, ndo representa impeditivo
para sua classificacdo como entidade sem fins lucrativos.

Assim, observa-se que os dispositivos destacam a possibilidade de exploracdo das
criacoes desenvolvidas por universidades, impondo a protecio e adequada gestdo da
propriedade industrial nestas institui¢des.

No mesmo sentido, observa-se que a nova redagdo do art. 11 da Lei de inovag@o permite
a cessdo ao criador a titulo ndo oneroso, e também a terceiros, mediante remuneracao
(NAZARENQO, 2016, p. 11). E no particular, nota-se que a nova redacao excluiu a necessidade
de regulamento, ao qual o antigo texto fazia remissao, dando mais autonomia a universidade
que podera estabelecer suas proprias normas para a disposicdo da criacdo. Ademais, o texto
além de expressamente destacar a possibilidade de cess@o ao inventor de forma gratuita, o que
poderia ser questionado no texto anterior, faculta a negociacdo da patente com outras pessoas
que nao apenas o criador, mas também terceiros (PEDROSA, 2018, p. 29), demonstrando a
imprescindibilidade da discussao e defini¢ao do assunto no ambito das universidades publicas.

Na sequéncia, o marco legal manteve a possibilidade de adocdo pelas universidades de
criacdo advinda de inventor independente. De forma mais simbdlica, alterou a previsdo do
“setor produtivo” pela “inser¢ao no mercado”. Ao lado disso, estabeleceu a competéncia do
NIT para avaliacdo e decisdo acerca da ado¢do, além da necessidade de instrumento especifico
sobre o compartilhamento dos ganhos eventualmente auferidos com a exploragdo da invencao

protegida. Observe-se:
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Art. 22. Ao inventor independente que comprove depésito de pedido de patente
facultado solicitar a adocdo de sua criacdo por ICT publica, que decidird quanto
conveniéncia e a oportunidade da solicitacdo e a elaboragcdo de projeto voltado
avaliacdo da criagdo para futuro desenvolvimento, incubacgdo, utilizacdo,
industrializacdo e inser¢do no mercado.

§ 1° O niicleo de inovacdo tecnoldgica da ICT avaliard a invencdo, a sua afinidade
com a respectiva drea de atuacdo e o interesse no seu desenvolvimento.

§ 2° O nidcleo informard ao inventor independente, no prazo maximo de 6 (seis) meses,
a decisdo quanto a adog@o a que se refere o caput deste artigo.

§ 3° Adotada a invencdo por uma ICT, o inventor independente comprometer-se-4,
mediante contrato, a compartilhar os ganhos econdmicos auferidos com a exploracéo
industrial da invencéo protegida.

[~

Na sequéncia, o texto legal alterou a Lei da inovagao para incluir o art. 22-A, permitindo
a universidade publica, ainda que ndo adote a patente, dar assisténcia ao inventor em analises e
orientagdes, no intuito de transformar patentes em produto de mercado (NAZARENO, 2016,

p-13). Note-se o texto da Lei:

Art. 22-A. A Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios, as agéncias de
fomento e as ICTs ptiblicas poderdo apoiar o inventor independente que comprovar o
depésito de patente de sua criagdo, entre outras formas, por meio de:

I - andlise da viabilidade técnica e econdmica do objeto de sua invengdo;

IT - assisténcia para transformagdo da inven¢do em produto ou processo com 0s
mecanismos financeiros e crediticios dispostos na legislag¢do;

III - assisténcia para constituicdo de empresa que produza o bem objeto da invengao;
IV - orientacdo para transferéncia de tecnologia para empresas ja constituidas

Por conseguinte, para viabilizar as finalidades previstas na Lei, tanto acerca da avaliacdo
e adocdo da criacdo, quanto do apoio ao inventor independente, observa-se a necessidade de
profissionalizacdo e tratamento do assunto no ambito da universidade publica, demonstrando,
uma vez mais, a sua institucionalizacgao.

Dessa forma, analisados os dispositivos da Lei n° 13.243/16 que modificaram a LI
relacionados a propriedade intelectual e a criac@o, a secdo demonstra a institucionaliza¢do da
patente na universidade publica, sobretudo se destacando, novamente, a necessidade de
defini¢ao de politica de propriedade industrial no ambito institucional; o fornecimento de
informacdes sobre estas politicas e sobre as criacdes no ambito interno; a obrigatoriedade de
defini¢do prévia acerca da titularidade de patentes em acordos de parcerias; a regulagdo acerca
da participacdo do servidor em parcela dos ganhos auferidos com a exploracdo da criagdo; a
previsdo no orcamento da instituicio de despesas e receitas decorrentes da propriedade
industrial; a criacdo de uma estrutura especifica voltada a protecao, exploragao e promog¢ao da
patente no Ambito universitario contendo competéncias relacionadas diretamente a propriedade
industrial; a necessidade de associar as previsdes da Lei, que trazem aspectos voltados as

patentes, na formacgao de seus recursos humanos; e a possibilidade de ado¢do de patente e de
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apoio do inventor independente pela universidade, exigindo a discussdo, definicdo e
qualificacdo no assunto no ambito universitario.

A andlise de todos estes elementos demonstra a institucionalizac¢do das patentes no ambito
universitario, os quais para além da sensibilizacao dos atores envolvidos quanto a importancia
do tema, passam a exigir a efetiva prote¢do. De qualquer forma, menciona-se, a seguir, algumas
boas préticas decorrentes desta modificacdo de comportamento e verificados no decorrer desta
pesquisa, visando contribuir com o debate e a mudanga cultural acerca da percep¢do da
necessidade de valorizagdo da protecao das patentes na universidade publica, diante do atual

contexto fatico, tedrico e juridico, para o efetivo cumprimento das finalidades normativas.
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CAPITULO IV - BOAS PRATICAS NA PROTECAO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

Comprovada a institucionalizagdo da propriedade intelectual na universidade publica
diante do novo tratamento politico e juridico dado a busca pela inovac¢do, bem como se
inserindo as universidades publicas no ambito do sistema de protecao da propriedade industrial
nacional como protagonista, neste momento se destaca algumas particularidades do tratamento
deste bem intangivel no seio destas institui¢des, em face da mudanca de paradigma e no intuito
de contribuir com o debate para a valorizacdo da protecdo da propriedade intelectual na
universidade publica. De fato, aborda-se alguns itens, mencionados no presente trabalho e
selecionados de forma empirica como importantes para a discussdo do assunto, sobretudo pelos
atores envolvidos no ambito universitario, de forma a fomentar a discussdo e auxiliar o
fortalecimento da protec¢do da propriedade industrial nas universidades publicas.

Com este intuito, na primeira se¢do deste capitulo sdao destacados elementos para o
adequado tratamento das atividades de pesquisa e desenvolvimento no seio universitario, como
no caso da publicacao de trabalhos cientificos, divulga¢gdes de monografias, dissertagdes e teses,
além da correta utilizacdo dos bancos de patentes como importante fonte de informacao.

Na segunda sec@o sdo agrupados itens relacionados ao tratamento institucional as
criacdes, notadamente acerca da titularidade da propriedade intelectual na universidade publica,
a necessidade de avaliacdo do interesse da instituicdo na inovagdo, o compartilhamento dos
ganhos econdmicos, a necessidade da previsdo da propriedade intelectual em instrumentos
administrativos internos, a pertinente profissionalizacdo e estruturacdo dos Nucleos de
Inovacao Tecnoldgica, e a apropriada aplicacdo dos dispositivos legais no relacionamento entre
instituicdes, alunos e servidores no processo de formagdo e diplomagdo. A terceira secdo
encerra o trabalho abordando as politicas de patentes nas principais agéncias de fomento, diante
da significativa atividade de pesquisa e desenvolvimento auxiliada com recursos daqueles

orgdos, conforme se passa a expor.

4.1. Do tratamento das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
Como ja abordado, uma das formas consolidadas para avaliacdo da producao cientifica
das Universidades consiste na publicacao de trabalhos cientificos, o que, consequentemente, se
traduz na divulgacdo de novos conhecimentos em livros, periddicos e revistas especializadas.
Entretanto, salienta-se que as respectivas publicagdes podem afetar a protecdo da invencao.
De fato, para a concessdo da patente, a Lei n® 9.279/96 exige no seu artigo 8° o

atendimento dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial.
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Especificamente com relagdo ao requisito novidade, este € considerado pela Lei como aquilo
que ndo estd compreendido no estado na técnica, ou seja, acessivel ao publico antes da data de
depdsito do pedido de patente, por descricdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio,
no Brasil ou no exterior, nos termos do art. 11, caput e §1°, da Lei n°® 9.279/96.

Por conseguinte, como ja destacado, nota-se que hd um aparente paradoxo. Embora exista
o fomento da publicagdo cientifica no seio Universitdrio, esta mesma publicacdo pode
inviabilizar a prote¢ao da propriedade intelectual ja que, no momento da publica¢do, elimina-
se o requisito novidade.

Além disso, o prestigio a publicacdo permite afastar a interacdo com o agente privado,
atraido pela seguranca e obtencdo do titulo de propriedade, o que contraria o intuito da
legislagdo apreciada anteriormente voltada a inovagdo e a articulac@o entre atores publicos e
privados.

Cumpre destacar que, excepcionalmente, no Brasil, o artigo 12 da Lei n° 9.279/96 nao
considera como estado da técnica a divulgacdo de invengdo ou modelo de utilidade ocorrida
durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depdsito ou a da prioridade do pedido de
patente. Assim, verifica-se a possibilidade de protecdo até 12 meses apds a publicagdo,
utilizando-se deste instituto denominado periodo de graga.

Todavia, os riscos para a protecdo consistem no fato de que a maioria dos paises
estrangeiros ndo possui tal dispositivo contemplado por suas legislagdes e assim, uma vez mais
se verifica que uma publicacdo pode tornar invidvel a protecdo no exterior por ofender o
requisito novidade (BARBOSA, 2003, p. 330).

Além disso, menciona-se novamente que ao contrdrio da tradicional livre difusdo do
conhecimento consolidado nestas institui¢des, hd no contexto nacional diversos dispositivos
que determinam o sigilo dos envolvidos, consagrando o principio de confidencialidade da
atividade de P&D, na busca de se resguardar a novidade e garantir o direito de propriedade
(BOCCHINO et al, 2010, p. 193). No ponto, cita-se o art. 116, VIII, da Lei 8.112/90, o artigo
325 do Cédigo Penal e, sobretudo, o artigo 12 da Lei n° 10.973/04, o qual estabeleceu o dever
de confidencialidade aos envolvidos de qualquer aspecto da criacdo desenvolvida ou em
desenvolvimento na universidade, exigindo autorizacdo da institui¢do para sua divulgacao.

Ademais, no seio universitdrio, sublinha-se a participacdo das agéncias de fomento nas
pesquisas que sdo desenvolvidas, as quais podem regulamentar a publicacdo, no intuito de
proteger a propriedade industrial da criacdo. Como exemplo, cita-se a RN-34/2014 do CNPq, a
qual determina ao beneficidrio e o responsavel pela bolsa ou auxilio financeiro a comunicacao

ao NIT da institui¢do, com antecedéncia prévia de 30 (trinta) dias, do intuito da publicacgdo.
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Destaca-se que nada impede que protegida a tecnologia, seja esta livremente
disponibilizada, ja que, como abordado por Barbosa (2015, p. 21), “apropriacao nao quer dizer
denegar acesso”. Ademais, anota-se novamente que nao ha principios absolutos, os quais devem
ser aplicados com ponderacdo quando em conflito com outros principios. O que se observa é
que, em que pese o prestigio da livre divulgagdo, h4 mandamentos normativos que consagram
a confidencialidade, essencial a atividade inovadora e a protecdo de seus resultados, o que
também é demandado pelas interagdes com a iniciativa privada.

Cumpre destacar que embora possam parecer excludentes, isto é, a publica¢do e a
protecdo, respectivo conflito € aparente. Isso pois estes procedimentos podem ser
complementares, jd& que se pode proteger o resultado de uma pesquisa e, posteriormente,
divulgd-lo. E no particular, destaca-se a importancia de estruturas especializadas nas
universidades, como os NITs, para sensibilizacdo e apoio ao pesquisador no assunto, além do
mapeamento € acompanhamento da pesquisa potencialmente inovadora para a adequada
protecdo da informacao, em harmonia com a pratica de outros paises, como no caso do aparente
auxilio e acompanhamento realizado pelos escritérios de tecnologia das universidades norte
americanas (UFRGS, 2003, p. 20).

Enfrentando o assunto, registra-se a importante previsdo normativa recentemente
estabelecida pela Universidade Federal de Pelotas, a qual além de refor¢ar aos pesquisadores o
dever de sigilo, regulamenta o dever destes em notificar 6rgao do NIT, no caso a Secdo de
Depésito e Acompanhamento de Patentes — SDAP, acerca da pesquisa potencialmente
apropridvel, estabelecendo o processo de notificacdo de invencdo, conforme caput dos artigos

3° e 4° da Resolugdo n°® 33/2018 que se transcrevem (UFPEL, 2018, p. 2-3):

Art. 3° Nos termos do Art. 12 da Lei 10.973/04, € vedado ao dirigente, ao aluno, ao
criador ou a qualquer servidor, empregado ou prestador de servicos, divulgar, noticiar
ou publicar qualquer aspecto de Criacdo de cujo desenvolvimento tenha participado
diretamente ou tomado conhecimento por forca de suas atividades, sem antes obter
expressa autorizagdo da universidade.
(...)
CAPITULO II

DO PROCESSO DE NOTIFICACAO DE INVENCAO
Art. 4° Sempre que de uma pesquisa resultar Criacdo ou desenvolvimento de qualquer
nova forma de conhecimento ou tecnologia passivel de protecdo legal, o Criador
deverd encaminhar para a Secdo de Depdsito e Acompanhamento de Patentes — SDAP
uma Notificacdo de Invengdo, com a finalidade de comunicar formalmente a
universidade da sua Criacdo e permitir a andlise, pela CIT, da conveniéncia ou ndo da
sua divulgacdo e da necessidade de aplica¢do de procedimento de protecdo, de sigilo
ou de depdsito ou registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI,
ou oOrgdo equivalente, o que deverd ser feito através da abertura de Processo
Administrativo especifico (Pesquisa: Registro de Propriedade Intelectual e Patentes),
do qual deverdo constar, a0 menos, os seguintes documentos:
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Diante deste cendrio, devem os pesquisadores, antes de publicar um resultado de pesquisa
potencialmente patentedvel, procurar o Nicleo de Inovacdo Tecnoldgica de sua Universidade,
para que este adote as medidas necessarias a garantir o privilégio e os direitos assegurados pelo
sistema de protecao da propriedade industrial.

Ainda no tocante a preocupagdo do requisito novidade acima analisado, constata-se a
necessidade do cuidado com algumas monografias, teses e dissertacdes que sejam
potencialmente patentedveis. Isso em decorréncia da exigéncia da defesa publica de
monografias, dissertacdes e teses, como requisito parcial para obteng¢do dos titulos de
graduacio, mestre e doutor.

Dessa forma, como verificado anteriormente, sem prejuizo da atuacdo do NIT em mapear
e identificar eventuais pesquisas potencialmente inovadoras, faz-se necessario que o professor
orientador ou o aluno interessado que perceber a possibilidade de protecao, procure o NIT de
sua Instituicdo para que este possa proceder de forma que assegure o direito de prote¢do, sem
perder o requisito novidade.

No ponto, verifica-se o cendrio desejavel de identificagcdo e acompanhamento de toda a
pesquisa potencialmente inovadora no ambito da Universidade, sobretudo pelo NIT, desde o
inicio até a sua conclusdo, de maneira a resguardar o requisito legal da novidade. Inclusive,
anota-se a possibilidade de depodsito do pedido de patente prévio a oportunidade, caso ja
presentes os seus requisitos legais durante a pesquisa, para posterior aperfeicoamento ou
desenvolvimento no decorrer dos trabalhos, momento no qual podera ser utilizado o certificado
de adi¢ao de invengdo, acessorio ao pedido de patente ja realizado.

Além da atribuicao do NIT na apuragdo das pesquisas desenvolvidas no ambito interno,
ndo se olvida, como ja destacado, o dever dos envolvidos em ndo publicar e comunicar aquele
orgdo a potencialidade tecnoldgica do trabalho desenvolvido. Ainda assim, caso isso nao
ocorra, e se verifique a potencialidade da patente apenas na conclusdo da pesquisa e da
apresentacdo do trabalho, observa-se que algumas institui¢des estabeleceram procedimentos
para defesa de dissertacdes ou teses de forma sigilosa, de maneira restrita ao publico e com a
ado¢do de termos de confidencialidade aos respectivos envolvidos com a solenidade,
preservando, assim, o requisito novidade. Note-se algumas das obrigacdes definidas pela

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, 2018, p. 1):

3. No encaminhamento do processo na secretaria, solicitar ao orientador que
encaminhe diretamente aos membros da banca as cépias das dissertacdes ou teses e,
junto destas, o anexo 6 do Regimento da PG: Termo de Confidencialidade e Sigilo,
atendendo ao Art. 63, pardgrafo oitavo do Regimento da PG. Isso facilita aos membros
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da banca o preenchimento e reconhecimento de firma antecipadamente. Estes Termos
de Confidencialidade e Sigilo devem ser anexados ao processo, quando da defesa;

4. Uma vez entregue o processo para constituicio de banca na PRPGP, esta
encaminhard ao NIT para andlise e parecer, atendendo ao Art. 73, pardgrafo primeiro
do Regimento da PG. Caso o parecer do NIT seja favoravel, a PRPGP encaminhard o
processo ao DERCA para liberacdo discente e, apds, retornard a PRPGP para emissdo
da portaria de homologag¢do a defesa;

5. A defesa deve acontecer fechada ao publico e obedecer aos demais
procedimentos usuais e compativeis, definidos no regimento geral da PG;

Por outro lado, a partir da institucionaliza¢do da propriedade intelectual na universidade
publica, registra-se a importancia da utilizacdo dos bancos de patentes como fontes de consulta
de informacdes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento realizada por estas instituicoes.
Isso pois, a busca de informacdes por exceléncia nas universidades consiste na pesquisa por
publicacdes cientificas em livros e periddicos. Entretanto, a maior parte do conhecimento
tecnoldgico recente tem divulgagao exclusiva por documentos de patentes, considerada a mais
completa das fontes de pesquisa.

Além do acesso a informacdo atual, a utilizacio de bancos de patentes evita o
investimento de tempo e recursos em pesquisas de tecnologias ja desenvolvidas, cujas
estimativas na Comunidade Europeia indicam o desperdicio anual de 20 bilhdes de libras
(UFRGS, 2003, p. 57). Ademais, respectivo elemento, aumenta a atratividade do eventual
parceiro privado, ndo apenas pela reducdo do risco no investimento em algo ja protegido, como
em razao da informacdo obtida e direcionada a demandas que atendam ao mercado.

Assim, destaca-se a necessidade da sensibilizacdo e qualificagdo dos atores diretamente
envolvidos na universidade para utilizacdo de bancos de patentes como ferramenta para a
elaboracgdo de suas pesquisas. Nesse contexto, registra-se a importancia do conhecimento acerca
de elementos especificos de buscas, tais como a Classificagcdo Internacional de Patentes (ICP —
International Patente Classification), oriunda do Acordo de Estrasburgo, a qual separa
hierarquicamente ramos da tecnologia e permite identificar os documentos de patente segundo
a area tecnoldgica, bem como dos operadores légicos, de truncagem e de proximidade,
fundamentais em buscas de documentos de patente.

Ademais, anota-se a existéncia de importantes bancos de patentes de acesso eletronico
gratuito, tais como o do INPI, que informa os pedidos realizados no Brasil, o Latipat, o qual
permite a pesquisa de patentes depositadas na Espanha e paises da América Latina, o Espacenet,
o qual conta com informacdes de patentes de mais de 90 paises e o Patentscope, que também
fornece dados de patentes de mais de 40 paises.

Ainda assim, diante das particularidades de sistemas e das eventuais dificuldades e

auséncia de cultura na utilizacdo dos bancos de patentes, sublinha-se a importancia dos NITs,
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tanto no apoio ao pesquisador, como por meio da difusdo dessa ferramenta no ambito da
instituicdo para o cumprimento das finalidades pretendidas. Inclusive, os NITs podem, através
da CAPES, ter acesso a base paga Derwent World Patents Index, poderosa ferramenta de
pesquisa que combina mais de 40 oficinas de patentes no mundo.

De fato, o NIT se trata da estrutura fundamental e obrigatdria as universidades, segundo
o art. 16 da Lei n° 10.973/2004, para a obtenc@o dos resultados pretendidos pelo legislador.
Sobretudo, no tocante a aproximacao e interacao entre universidades e empresas, bem como
acerca da educagdo e promogao da inovacgao entre dirigentes, pesquisadores, alunos e servidores
das universidades publicas, de maneira a fomentar neste ambiente a cultura inovadora e a
protecdo da propriedade industrial.

No ponto, respectivo mecanismo recebeu importante valorizagao pela Lei n® 12.243/2016.
Menciona-se a faculdade de delegacao da representacdo da universidade publica ao gestor do
NIT (art. 16, §2°) e a possibilidade de constitui¢do do NIT com personalidade juridica prépria
e privada, sem fins lucrativos (art. 16, § 3°) ou na forma de fundagdo de apoio. Tais elementos
buscam prestigiar o NIT como 6rgdo essencial a politica de inova¢ao, dando maior autonomia,
flexibilidade e simplificacdo aos processos (RAUEN, 2016, p. 33). Além da obtengdo de
resultados inovadores, a qualificacio deste 6rgdao aumenta a seguranca juridica e a atratividade
do investimento pela iniciativa privada.

Para o adequado exercicio de suas atribuicdes, hd de se mencionar a importancia da
estruturacdo dos NITs. No particular, em que pese se cogite de eventuais dificuldades na sua
composi¢do, sobretudo diante da auséncia de pessoal especifico para sua atuacdo, nao se
observa obstaculos para a atividade dos servidores ja em exercicio no ambito interno das
universidades, j4 que estas, como destacado, acabam por acolher as atividades de inovagao,
ainda que muitas vezes ndo de forma expressa, mas relacionada as atividades de ensino,
pesquisa e extensao.

De fato, para além da conscientizacdo acerca da importancia da propriedade intelectual,
observa-se que as atividades relativas a gestio e protecdo destes bens na universidade publica
podem ser exercidas por docentes e servidores técnicos administrativos destas instituicoes,
locais que contém diversos talentos com diferentes formacgdes profissionais e académicas que
podem contribuir com a adequada formacdo do NIT e o tratamento do assunto no dmbito
interno. No particular, verifica-se que as atribui¢cdes dos docentes das universidades publicas

estdo previstas no artigo 2° da Lei 12.772/2012:
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Art. 2° Sdo atividades das Carreiras e Cargos Isolados do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal aquelas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensdo e as
inerentes ao exercicio de direcdo, assessoramento, chefia, coordenagdo e assisténcia
na prépria instituicdo, além daquelas previstas em legislacdo especifica.

Por conseguinte, observa-se que as tarefas voltadas a inovagao, sejam porque vinculadas
a pesquisa, ou ainda a gestdo da prépria instituicdo, acabam por permitir a atividade dos
docentes nestas atividades. No mesmo sentido, observa-se as atribuicdes dos técnicos
administrativos em educagdo, como por exemplo no caso dos assistentes em administragao,
0

cujas atividades, de forma sumdria, estdo previstas no Oficio Circular n

015/2015/CGGP/SAA/SE/MEC:

Dar suporte administrativo e técnico nas dreas de recursos humanos, administracao,
financas e logistica; atender usudrios, fornecendo e recebendo informagdes; tratar de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessdrio referente aos
mesmos; preparar relatérios e planilhas; executar servicos dreas de escritdrio.
Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensao.

Uma vez mais se observa a possibilidade de participagdo dos servidores nas tarefas
voltadas a inovacdo, mormente relacionadas ao seu assessoramento. Além da inser¢ao dentre
as tarefas ja previstas, relembra-se a atual presen¢ca marcante da administracao publica gerencial
antes analisada, voltada a eficiéncia e ao controle de resultados das atividades de acordo com
sua complexidade, e ndo a definicdo precisa e exaustiva de cada atribuigdo.

Ainda assim, cumpre destacar que algumas das atividades dos NITs acabam sendo
terceirizadas, como no caso dos servicos de escritérios de protecdo e da redacdo de patentes,
em razdo da auséncia de profissionais capacitados (GARNICA; TORKOMIAN, 2009, p. 631).
No particular, como mencionado, algumas destas atividades, em tese, poderdo ser executadas
pelos préprios servidores das universidades. Evidentemente que, para tanto, os profissionais
selecionados para estas tarefas deverdo ser adequadamente treinados e capacitados,
incentivando o debate e a qualifica¢do sobre o assunto no ambiente interno.

No caso da redacdo de patentes, por exemplo, eventuais servidores especialistas na
mesma area da tecnologia desenvolvida podem contribuir com o atendimento aos requisitos
legais. No particular, ndo se ignora a dificuldade da atividade, a qual detém diversos requisitos
normativos, previstos, sobretudo, no Ato Normativo n° 127 e na Instrucdo Normativa n°
031/2013, ambos do INPIL. Soma-se os diferentes destinatirios da redacdo, tais como o
examinador quanto ao convencimento da patenteabilidade, os tribunais em eventuais disputadas
judiciais e os possiveis interessados na producdo industrial da tecnologia (UFRGS, 2001, p.

58). Entretanto, o que se observa € uma nova atividade, a qual denota naturais dificuldades e
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resisténcias iniciais, as quais sugerem a apreciacdo quanto a possibilidade, ou ndo, de
atendimento no ambito institucional.

Além da atuacdo técnica e administrativa dos servidores, no tocante aos aspectos
juridicos, em que pese a utilizac¢do de escritorios de protecao, registra-se que a representagao e
orientacdo das universidades publicas € realizada por meio de suas Procuradorias. No ambito
federal, a representacdo judicial e extrajudicial das universidades publicas federais e do proprio
INPI ¢ realizada por Procuradores Federais, pertencentes ao mesmo 6rgdo de atuacdo, a
Procuradoria-Geral Federal vinculada a Advocacia-Geral da Unido, nos termos do art. 10 da
Lei n° 10.480/2002.

Tal instituicao além de deter corpo técnico capacitado, ja que como mencionado realiza,
inclusive, a representacdo do préprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial, com o
surgimento de novos temas buscard, naturalmente, atualizacdo e capacitacdo, além da
uniformizacao de entendimento sobre os assuntos contemporaneos, gerando um ciclo saudavel
acerca do debate e da aprendizagem do tema no ambito de toda a administracio federal. Em
consequéncia, deverdao os NITs se utilizarem da estrutura juridica disponivel e qualificada no
ambito da universidade publica para a realizacdo da protecao da propriedade intelectual.

Uma possivel alternativa para a auséncia de pessoal e de outros recursos consiste na
associacdo dos NITs entre diferentes Universidades, somando esforcos fisicos, estruturais e
financeiros. No ponto, a andlise de Querido (2011, p. 86 e 87), apontou que, no Brasil, “apenas
um Nicleo de Inovagao Tecnoldgica concentrou 52,40% dos depdsitos, 56,41% das concessoes
e 65,47% dos licenciamentos de patentes no Brasil (periodo 1997-2008)”, enquanto “79,4% dos
NITs possuem um pequeno nimero de depdsitos”. Além disso, a mesma pesquisa indica que
“56,04% dos NITs possuem até 3 funciondrios em seu quadro funcional” (QUERIDO, 2011, p.
71-72). Ademais, o estudo registra que, no periodo de 1997 a 2008, 59% dos NITs realizaram
até 3 depdsitos de patentes no INPI (QUERIDO, 2011, p. 73), o que demonstra a possibilidade
da ociosidade relacionada a propriedade intelectual com a formacdo individualizada de
servidores em cada universidade. Dessa forma, tais nimeros indicam a importancia da
utiliza¢do dos NITs de forma articulada, em rede ou associada, de forma a otimizar recursos.

No particular, denota-se a existéncia de importantes redes, como o Férum Nacional de
Gestores de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia (FORTEC), na colaboracio do
aperfeicoamento do sistema e estruturacdo dos NITs (QUERIDO, 2011, p. 84), a Rede de
Propriedade Intelectual, Cooperagao, Negociagdo e Comercializa¢do de Tecnologia (REPICT),
a Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI), e a Rede Gaticha de Propriedade Intelectual

(RGPI), esta contendo 14 institui¢des associadas, sendo quatro universidades publicas (ALVES
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et al., 2015, p. 633). Com relagdo a esta tltima rede, por exemplo, verifica-se além da pequena
participacdo das universidades publicas, o foco aparentemente voltado as atividades de
sensibilizac¢do e capacitacdo em propriedade intelectual.

Embora o trabalho de capacitacao em rede seja adequado e evidentemente relevante, este
nao se confunde com a formac¢do de um NIT que associe mais de uma universidade, faculdade
prevista no caput do art. 16 da Lei da Inovacdo. No ponto, observa-se que o antigo MCTI
regulou em 2014, por meio da Portaria n°® 251, de 12/03/2014, os arranjos de Nucleos de
Inovacgao Tecnoldgica, determinando que, no ambito do MCTIC, as ICTs se associassem. Como
fruto desta regulamentacao cita-se a constituicao do NITRio, Nucleo de Inovagao Tecnoldgica
das Unidades de Pesquisas do Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicagdes
no Rio de Janeiro, a qual atende 8 (oito) unidades de pesquisa distintas.

Assim, ao invés de se estabelecer um NIT em cada universidade publica e de se trabalhar
em rede a partir da estrutura independente de cada institui¢do e com atividades direcionadas
mais a capacitacdo, pode-se cogitar da formag¢do de um NIT que associe mais de uma
universidade, diminuindo-se os custos, otimizando e compartilhando recursos, permitindo-se
prestigiar eventuais vocacoes tecnoldgicas e caracteristicas locais e histéricas das instituicoes
mais proximas e com pesquisas relacionadas.

Por fim, destaca-se que o artigo 26 da Lei de Inovacao passou a exigir das Universidades
a obrigatdria associacao dos dispositivos legais a acdes de formacao de seus alunos e servidores.
Como visto sdo estabelecidas medidas de incentivo a inovagao no ambito publico e privado, de
forma simplificada e eficaz, além de se institucionalizar as patentes na universidade publica, o
que representa mais um desafio as instituicdes protagonistas do sistema de inovagdo, na
tentativa de aclimatacdo do cendrio nacional e atendimento das finalidades normativas.

Menciona-se, novamente, a inclusdo do art. 26-A da Lei da inovagao, a qual fortalece a
imposicao da aplica¢do dos dispositivos legais as universidades, ja que ameniza a incidéncia
dos dispositivos para as ICTs que exercam atividades de producdo e oferta de bens e servico,
como € o caso da EMBRAPA e da FIOCRUZ, denotando ainda mais a relevancia da
propriedade industrial no ambito universitario.

E no ponto se registra o interessante exemplo da Diretoria de Avaliacio da CAPES na
area de Biotecnologia, a qual no tltimo relatério de avaliagdo dos Programas de P6s-Graduacao
do Brasil, considerou, de forma destacada, a presenca de disciplinas de Patente e Propriedade
Intelectual como critério de exceléncia dos cursos. Observe-se trecho do critério de avaliacao

quantitativa dos programas (CAPES, 2017, p. 7):
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Também foi observada a existéncia de disciplinas de importancia para a Biotecnologia
(Gestdo de negdcios, Patente e Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e
Inovagdo, entre outras), bem como a atualizagdo do ementdrio e das referéncias das
disciplinas do programa.

Assim, 0s mecanismos para o cumprimento do fim legal deverdo ser adequadamente
discutidos no ambito interno das institui¢des, cogitando-se do ensino relacionado a propriedade
industrial de maneira interdisciplinar, € ndo apenas em unidades juridicas, de maneira a facultar

o amplo conhecimento dos recursos humanos acerca dos dispositivos legais.

4.2. Do tratamento institucional as criacées

Como j4 destacado, a Lei n° 9.279/96, em seu art. 88, dispde que a patente pertence
exclusivamente ao empregador quando decorrer de contrato de trabalho cuja execucdo ocorra
no Brasil e tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta natureza dos
servicos para os quais o empregado foi contratado. Assim, seja em razdo dos pesquisadores
publicos, na sua maioria professores das universidades, seja em razdo dos recursos publicos
utilizados, ou ainda da atividade publica desempenhada no ambito universitario, verifica-se
que, na quase totalidade, a patente desenvolvida dentro da Universidade ha de se tratar como
da universidade publica.

Nessa logica e sustentadas neste dispositivo, algumas universidades em seu ambito
interno estabeleceram o que seria de sua titularidade. Cita-se o caso da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), a qual definiu como sendo de propriedade exclusiva da
Instituicdo os direitos de propriedade industrial desenvolvidos em seu ambito, desde que
decorrente da aplicacdo de recursos humanos, or¢camentarios e ou de utilizagdo de recursos
dados, meios informagdes e equipamentos da universidade ou realizados durante o horario de
trabalho, independentemente da natureza do vinculo existente entre a Institui¢do e o inventor
(UFRGS, 2003, p. 31).

Nesse mesmo sentido, define-se como propriedade da Universidade Federal de Santa
Catarina a criagdo intelectual desenvolvida no seu ambito, decorrente da atuagao de recursos
humanos, da aplicacdo de dotagdes or¢camentdrias com ou sem utilizacdo de dados, meios,
informagdes e equipamentos, independentemente da natureza do vinculo existente com o
criador (PIMENTEL, 2005, p. 31).

Da mesma forma, a Universidade Federal do Rio Grande (FURG), por meio da Resolu¢ao

n°® 003/2014 do Conselho Universitério, considera-se como “titular dos direitos de propriedade
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intelectual da criacdo gerada nas suas dependéncias ou com a utilizacdo dos seus recursos
humanos, financeiro ou de infraestrutura” (FURG, 2014, p.1).

Ja o Direito Autoral, porém, pertence tnica e exclusivamente ao autor. Entretanto, pode
o autor ceder os direitos patrimoniais sobre a obra, permitindo a sua exploracdo pela
universidade, seja a titulo gratuito ou oneroso. Nesta ordem de ideias, tendo como base a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), os direitos autorais, sejam patrimoniais ou
morais, sobre a publicacdo pertencerdo integralmente aos seus autores. Ja os direitos
patrimoniais poderao ser cedidos a Universidade, mediante contrato de cessdo ou licenga de
direitos autorais (PIMENTEL, 2005, p. 37).

A excecdo dessa titularidade, em regra, consiste nos programas de computador que,
embora pertengcam ao grupo dos direitos autorais, no que concerne a titularidade, identificam-
se com a propriedade industrial. Isso porque, consoante o artigo 4° da Lei n° 9.609/98, a qual
regula os programas de computador, verifica-se que estes direitos deverdo pertencer
exclusivamente ao empregador, contratante de servicos ou 6rgao publico, sobretudo quando
desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vinculo estatutério,
expressamente destinado a pesquisa e ao desenvolvimento, ou em que a atividade do
empregado, contratado de servigo ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da prépria
natureza dos encargos concernentes a esses vinculos.

No particular, entretanto, cumpre destacar que poderao existir regulacdes especificas de
forma diversa. Cita-se o exemplo da Universidade Federal de Pelotas, a qual excepcionou a
titularidade dos programas de computador, por meio da Resolu¢ao n° 33/2018, em seu art. 2°,
§1°, os quais somente pertencerdo “a UFPel quando, nos termos da lei, forem desenvolvidos
mediante demanda ou vinculo com finalidade expressa e para atendimento de interesse da
mesma, através de projeto especifico para este fim” (UFPEL, 2018, p. 2).

Ja no caso da Universidade Estadual de Campinas, os programas de computador sdo, em
regra, da Universidade. Contudo, segundo item 2.1.4 do Anexo I da Deliberacio CONSU-A-
016/2010, de 30/11/2010, os programas equiparam-se as demais criagcdes dos direitos autorais
caso “os codigos-fonte desses programas sejam previamente tornados disponiveis ao publico
em geral, de forma gratuita, por meio da Internet, acompanhados de uma licenga que garanta a
sua livre utilizacdo” (UNICAMP, 2010, p. 2).

Além da consolidacdo da titularidade, outro desafio das universidades publicas
relacionado a propriedade intelectual consiste na criteriosa verificacdo do interesse da
institui¢do na prote¢ao do invento. Na espécie, identifica-se a dificuldade na protecdo de toda

e qualquer inveng¢do ou inovagdo obtida por estas Institui¢des, merecendo rigorosa anélise.
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De fato, além da necessidade do efetivo impacto da tecnologia, sobretudo de forma a
atingir os interesses fomentados pelo Estado, a protecdo da propriedade industrial exige um
desembolso de meios e recursos significativos, tanto para a obtencao como para a manutencao
deste privilégio, demandando um tratamento responsavel na utilizacao do sistema de protecao.

Além disso, observa-se a sobrecarga de atividade do INPI, cujo prazo médio para andlise
e concessdo de patentes estd em torno de dez anos (INPI, 2018b, p. 4), o que indica a
inconveniéncia do mero registro formal diante da realidade do sistema.

Ademais, nota-se o intuito de se buscar que as tecnologias sejam efetivamente transferidas
a sociedade. E no particular, observa-se em pesquisa de doutorado que analisou diversos NITs
das universidades do pais, que apenas 8,96% das patentes foram licenciadas (QUERIDO, 2011,
p. 76), indicando a necessidade de preocupagdo com o depdsito que permita a efetiva
transferéncia da tecnologia para a coletividade. Consequentemente, nem toda a invencao e
inovagdo desenvolvida na Universidade deverd ser objeto de protecdao, devendo-se privilegiar
o desenvolvimento tecnoldgico e social.

E dessa forma, devem as Universidades, sob pena de responsabilidade, fazer uma
avaliacdo sobre o interesse institucional na prote¢do da invencao que, teoricamente, seria de sua
titularidade. Respectiva tarefa de avaliacdo, nos termos do artigo 16, IV, da Lei n° 10.973/2004,
encontra-se entre as atribui¢des do Nucleo de Inovacio Tecnoldgica, o qual podera se utilizar
de profissionais da prépria Instituicdo ou de eventuais consultores externos para definir o
efetivo interesse na protecao pela Universidade.

Nesse sentido se observa a regulacao da Universidade Federal de Santa Maria, a qual por
meio da Resolugdo n® 022/2016, definiu a politica interna de protecao da propriedade intelectual
no ambito interno, estabelecendo um capitulo especifico sobre a viabilidade econdmica, qual
seja, o capitulo X. Destaca-se, no ponto, o teor dos paragrafos 1°, 2° 3° e 4°, do art. 33, da
Resolugdo n°® 022/2016, o qual estabelece que ““a andlise do interesse da UFSM na protecdo da
propriedade intelectual, realizada pela AGITTEC, devera levar em conta a viabilidade técnica
e econdmica da exploracdo comercial da Criacdo”, demandando parecer técnico
circunstanciado, o qual podera contar com consultores externos (UFSM, 2016, p. 12).

Na mesma ordem de ideias, verifica-se a Resolu¢ao n® 49, de 27/09/2012, da Universidade
Federal do Pampa, a qual estabelece no seu artigo 13 que a analise do interesse institucional na
protecdo da criacdo “deve levar em conta a viabilidade de exploracdo comercial do produto ou
processo desenvolvido pelo criador, por meio de parecer do NIT” (UNIPAMPA, 2012, p. 3-4).

Note-se que, caso ndo haja o interesse da Institui¢ao na prote¢do, com base no artigo 11

da Lei de Inovacdo e artigo 13 do Decreto n°® 9.283/2018, poderd a Universidade ceder seus
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direitos sobre a criagdo, mediante manifestacdo expressa e motivada, a titulo ndo-oneroso, nos
casos e condi¢Oes definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerca em seu
préprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislagao pertinente.

Salienta-se apenas que, nos termos do pardgrafo tnico do artigo 11 da Lei n°® 10.973/2018
e do §1° do artigo 13, do Decreto n° 9.283/2018, respectiva decisdo caberd ao dirigente méximo
da Instituicdo, ouvido o NIT, devendo ser adotada de maneira expressa no prazo maximo de até
seis meses, consoante previsao do §2°, art. 13, do Decreto n°® 9.283/2018.

Além da titularidade e da avaliagdo da criag¢do, aborda-se o compartilhamento dos ganhos
econOmicos no ambito institucional. Isso pois, com base no disposto no art. 93 da Lei n°
9.279/96, no Decreto n° 2.553/98, na Portaria n° 322/98 do MEC e no artigo 13 da Lei de
Inovacdo, é assegurada ao criador participacdo minima de 5% (cinco por cento) € maxima de
1/3 (um ter¢o) nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragao
de criacdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor. Como se observa, a
previsdo tem a finalidade de estimular a participacdo do pesquisador no desenvolvimento de
novas tecnoldgicas, por meio de uma retribuicao remuneratoria.

E na espécie, cumpre destacar que, embora a legislacdo estabeleca um minimo de 5% e
um mdaximo de 1/3, ou seja, 33,33%, a serem destinados aos criadores, observa-se que ha uma
aparente preferéncia das instituicdes em estabelecer, previamente, a retribuicdo do criador no
maximo legal. Nesse sentido, por exemplo, observa-se a posi¢do da UNICAMP (2010, p. 4), da
UFSM (2016, p. 13) e da UNIPAMPA (2012, p. 4), citando-se a disposicdo normativa desta
ultima, prevista na Resolug¢do n°® 49, de 27/09/2012:

Art. 15 Os ganhos econdmicos resultantes da exploracdo da criacdo ou producdo
cientifica e tecnoldgica protegida por direitos de propriedade intelectual,
consubstanciados nos rendimentos liquidos efetivamente auferidos pela UNIPAMPA,
sdo divididos em parcelas iguais entre:

I. o Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica;

II. as Unidades Académicas ou 6rgdos onde foram realizadas as atividades das quais
resultou a criagdo ou produgdo cientifica e tecnoldgica protegida;

III. o autor ou autores da criagdo ou producdo cientifica e tecnoldgica protegida,
indicados nos incisos do Art. 4°.

Destaca-se que, nos termos do art. 13, §2° da Lei de Inovacdo, o ganho econdmico é
calculado a partir da deducdo dos custos, despesas, encargos e obrigacdes legais decorrentes da
protecao da propriedade intelectual e dos custos da produgdo da criacdo pela universidade, no
caso de exploragdo direta. Com relacdo as despesas com o depdsito da criacao, cumpre ressaltar

que o INPI, por meio da Resolucao/INPI/PR n° 190, de 02/05/2017, eliminou o depdsito de
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patentes em papel, passando a prevé-lo apenas por meio eletronico, e definiu os valores dos
servigos do Instituto.

Com base naquela Resolucdo, nota-se que as universidades publicas gozam do desconto
de até 60% dos servigos, indicando que os valores praticados, embora representem custos e
devam ser adequadamente aplicados, como ja destacado na necessidade de avaliacdo da
inven¢do, ndo sdo manifestamente excessivos. De fato, cita-se como exemplo o valor para
depdsito eletrdonico de um pedido nacional de patente de invengdo que € de R$ 70,00. O pedido
de exame de inven¢do, a ser realizado apés 18 meses do depdsito, custa R$ 236,00 até 10
reinvindicagdes. A anuidade do pedido de patente no prazo ordindrio esta fixada no valor de R$
118,00. Ja a expedicdo de carta-patente no prazo ordindrio esta estabelecida no valor de R$
94,00, e as anuidades de patente no prazo ordinario se iniciam no valor de R$ 312,00 para as
universidades publicas.

Ja no tocante as patentes internacionais, os custos presumidamente serdo maiores. E no
caso, cumpre destacar interessante solucdo regulada pela UFPEL (2018, p. 8), a qual definiu
que no caso da internacionaliza¢do da prote¢ao da patente de titularidade da Universidade, esta
dependerd da existéncia de parceiro interessado ou da demonstrac¢do da viabilidade economica
da internacionalizac¢do e da manutencao do pedido e registro no exterior. Observe-se o art. 17 e

18 da Resolugdo n° 33/2018 da UFPEL.:

Art. 17. O processo de internacionalizac¢do da protecdo de tecnologias de titularidade
da UFPel, via CUP (Convengao da Unido de Paris) ou através do PCT (Tratado de
Cooperacdo em Matéria de Patentes), dependera da existéncia de parceiro, co-titular
ou licenciado, interessado na exploragdo econdmica da tecnologia, e deverd ser
prevista e regulada por instrumento de Acordo de Divisdo de Resultados, Contrato de
Licenciamento ou similar, conforme o caso.

Art. 18. Poderd(ao) o(s) Criador(es) ou co-titular(es), num prazo maximo de até 9
(nove) meses a contar da data de realizagdo do protocolo nacional, requerer(em) a CIT
o inicio do processo de internacionaliza¢do da protecdo, via CUP (Convencdo da
Unido de Paris), PCT (Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes) ou outra via
da qual o Brasil seja ou venha a ser signatdrio, para o qual deverd apresentar proposta
de utilizagdo comercial da tecnologia que demonstre a viabilidade econdmica da
internacionalizacdo e da manuten¢do do pedido ou registro no exterior.

Além do mecanismo remuneratdrio destinado aos criadores, observa-se que outra forma
de incentivo ao pesquisador consiste na valorizacdo da patente como produgdo intelectual no
ambito universitidrio. Como mencionado neste trabalho, a forma prestigiada de divulgacao das
atividades de pesquisa entre os pesquisadores consiste na publicacdo de trabalhos em periddicos

cientificos. Entretanto, diante do atual contexto fatico e normativo, verifica-se a necessidade de
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se institucionalizar a producdo de patentes entre as atividades de pesquisa e desenvolvimento
dos servidores envolvidos.

Na espécie, cumpre destacar a importante atuagdo da Comissao de avalia¢do da drea de
Biotecnologia da CAPES, a qual define os critérios e formas de avaliagao dos Programas de
Pés-Graduacdo daquela drea no pais, ja que nem todas as dreas de conhecimento estabelecidas
pela CAPES adotam parametros para valoracdo das patentes (VEIGA; FERREIRA, 2015, p.
37)

Com este intuito, observou-se, de forma mais recente, um esfor¢co na valorizacdo das
patentes entre as atividades dos docentes e da qualidade dos programas de Pds-Graduacgdo. A
primeira diretriz consistiu na equiparacdo de patentes com publicagdes cientificas, produzindo-

se, através do Comunicado n° 01/2012, a seguinte proporcao (CAPES, 2012, p. 7):

COMUNICADO N° 001/2012 - AREA DE BIOTECNOLOGIA
ATUALIZACAO DO WEBQUALIS DA AREA

(...)
Patentes (Nacional, Internacional), Processos/produtos

¢ Patente depositada em parceria com empresa = 1x A2

e Patente depositada com registro = 1x B1

e Patente outorgada/concedida = 1x Al

e Patente licenciada e produzindo = 5x Al

¢ Produto registrado no 6rgdo competente = 1x Bl
Obs.: No caso de envolvimento de discente, acrescenta-se um ponto, mantendo-se o
mesmo nivel Qualis.

Atualmente, entretanto, respectiva comissao alterou a forma de avaliagdo, ajustando-a
para o sistema de pontos e lhe dando autonomia no ambito da produgdo intelectual, conforme

se observa na ultima avalia¢do quadrimestral disponivel no site da CAPES (2017, p. 6-7):

Avaliacao da Producio Tecnolégica
A producio tecnoldgica considerada relevante para a drea de Biotecnologia (Patentes
ou produtos registrados) foi ajustada pelo sistema de pontos, adotando os valores a
seguir:

* Patente licenciada e produzindo = P1 = 500 pontos (até 2 por programa)

« Patente outorgada/concedida = P2 = 100 pontos

« Patente depositada em parceria com empresa, ou depdsito internacional = P3 =

85 pontos

* Patente depositada OU produto registrado no 6rgio competente = P4 =70

Pontos

Nota-se, no mesmo documento, que a avaliacdo da produgdo tecnoldgica se encontra
dentro do item de avaliacdo da producao intelectual, ao lado das publicagdes qualificadas e da
distribuicao das publica¢des entre o corpo docente dos Programas, indicando a valorizagdo das

patentes como forma de atuac@o individual e coletiva do Programa ao qual estd vinculado o
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pesquisador no ambito das suas atividades. Da mesma forma, cita-se trecho da avaliacdo dos
quesitos relativos aos mestrados profissionais, o qual destaca a importancia atribuida as

patentes, em harmonia com as finalidades normativas (CAPES, 2017, p. 14):

A Producao Intelectual (cientifica e tecnoldgica) foi o item com maior peso na
avaliacdo dos programas, incluindo o nimero de publicacdes cientificas qualificadas
por NP, o nimero de patentes e de produtos tecnolégicos por NP e a distribuicao desta
producdo.

Assim, observa-se a importancia da valoragdo da obtencdo de patentes entre as atividades
dos pesquisadores no ambito universitdrio, bem como na avaliagdo dos Programas de Pos-
Graduacao, principais celeiros de novos pesquisadores, o que repercute no estimulo e incentivo
ainda maior ao adequado tratamento da propriedade intelectual na universidade publica. Tal
circunstancia se torna relevante, ja que, tratando-se a universidade de uma instituicdo publica,
ndo buscard, em regra, a obtencdo de lucros, podendo dispor da criacdo protegida de forma
gratuita. Assim, observa-se a necessidade de outras formas de incentivo aos atores, como o
adequado reconhecimento intelectual da atividade inovadora independentemente dos recursos
obtidos no seio universitario.

Por outro lado, com relagdo ao restante dos recursos financeiros percebidos pelas
Universidades resultantes da exploracdao de sua propriedade intelectual, conforme redagdo
anterior do artigo 18, pardgrafo tnico da Lei n° 10.973/2004 e do artigo 19, § 1°, do revogado
Decreto n° 5.563/05, os valores deveriam ser aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagao.

A Lei n° 13.243/2016 reformulou a redacdo do artigo 18 da Lei n® 10.973/2004. J4 o
Decreto n° 9.283/2018 ndo disciplinou o assunto. De qualquer sorte, tanto com base no atual
artigo 18, pardgrafo dnico, da Lei n® 10.973/2004, como pela redagcdo anterior do mesmo
dispositivo e do revogado artigo 19, §1° do Decreto n° 5.563/05, sugerem a aplicacao dos
recursos vinculada as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao.

Na espécie, verifica-se que a UFSM, nos termos do art. 37 da Resolugdao n°® 22/2016,
estabelece a destinac@o de um terco para o NIT e um terco para o 6rgdo a que pertenga o criador,
sem especificar, de maneira prévia, a destinacdo do recurso institucional (UFSM, 2016, p. 13).
No mesmo sentido a politica da UNICAMP (2010, p. 4) e da UNIPAMPA (2012, p. 4). Jd a
FURG indica que o 1/3 remanescente ap0ds a destinacdo do 1/3 dos criadores e 1/3 da unidade,
deverd ser aplicado ao desenvolvimento de Programas Institucionais, ndo se limitando a

atividade voltada a inovagdo (FURG, 2014, p. 2). Ainda assim, como mencionado, sugere-se
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que os eventuais recursos redundantes destas atividades sejam destinados a inovagdo, e
consequentemente, a obten¢do de novos titulos de propriedade intelectual.

A gestdo dos recursos percebidos, dentro da Universidade, bem como a distribui¢dao do
prémio devido ao pesquisador inventor, a partir de uma andlise sistemética da Lei de Inovagao,
deverd ser feita pela prépria Instituicao, sobretudo através do seu NIT. Contudo, frisa-se que a
Lei n°® 13.243/2016 modificando o artigo 18, pardgrafo tnico, da Lei de Inovagdo, estabeleceu
a possibilidade de que a gestdo das receitas proprias da Universidade advindas dos ganhos
econOmicos previstos nos artigo 4°a 8°, 11 e 13 da Lei de Inovacdo sejam delegados a fundacdes
de apoio, desde que previstos em contrato ou convénio e aplicados exclusivamente em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo, incluindo a carteira de projetos
institucionais e a gestdo da politica de inovagao.

Por fim, destaca-se que por diversas vezes as Universidades realizam projetos de pesquisa
e atividades em parcerias com instituicdes publicas e privadas. Inclusive, este consiste no foco
da Lei de Inovagdo, regulado de forma mais exaustiva no Decreto n® 9.283/18. Dessa forma,
faz-se necessdria a obrigatoriedade de inclusdo de cldusulas regulamentadoras dos direitos de
propriedade intelectual para cada um dos envolvidos, em todos os contratos, convénios, acordos
e ajustes em que a universidade participar com o objetivo de pesquisa e desenvolvimento,
evitando-se, assim, litigios futuros.

No particular, cumpre destacar importante conquista prdtica das universidades,
consistente na negocia¢do da titularidade da propriedade intelectual com uma das maiores
empresas investidoras em pesquisa tecnolégica no ambito nacional, qual seja, a Petrobras. Isso
porque, até 2013, tudo o que era desenvolvido com universidades era inteiramente da Petrobras.
Entretanto, apds acordo realizado entre a Petrobras e a Associacdo Nacional dos Dirigentes das
Instituicdes Federais de Ensino Superior, ANDIFES, trés op¢des de titularidade passaram a ser
possiveis: “80% (PETROBRAS) e 20% (universidades); 50% (PETROBRAS) e 50%
(universidades); e 20% (PETROBRAS) e 80% (universidades)” (BUENO et al., 2017, p. 75).

Relembra-se que esta necessidade de previsdo acerca da titularidade esta estabelecida no
artigo 9° da Portaria n° 322/98 do Ministério da Educacdo. Na celebracao de quaisquer
instrumentos contratuais relativos a atividades que possam resultar em criagdo intelectual
protegida, os 6rgdos e entidades do MEC deverdo estipular a titularidade, a participacao dos
criadores na criacao intelectual protegida e clausulas de confidencialidade.

Da mesma forma se encontra a previsao do art. 9°, §2°, na nova redacdo da Lei da
Inovacdo e o art. 3°, §4°, do Decreto n° 9.283/18, os quais, ao lado de estimular o

desenvolvimento de redes de pesquisa tecnolégica em parcerias, impdem a previsdao, em
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instrumento juridico especifico, da titularidade da propriedade intelectual e participacdo nos
resultados da exploragdo das criacdes resultantes deste trabalho em conjunto.

Em que pese o dispositivo ndo esteja imune a criticas, sobretudo em razao da necessidade
da defini¢ao prévia da propriedade industrial diante de pesquisas cuja contribui¢do de cada parte
seja dificil de se prospectar, o novo §3°, do art. 9° da Lei da Inovacdo ameniza a regra,
permitindo a cessdo posterior dos direitos de propriedade industrial da universidade ao parceiro
privado, em face de compensagdo, que pode ser financeira ou nao financeira, desde que

economicamente mensuravel.

4.3. Das politicas de patentes nas agéncias de fomento

Tendo em vista o financiamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento nas
universidades publicas por diversas agéncias estatais, cumpre analisar, brevemente, a politica
de propriedade industrial destas, especificamente da Financiadora de Estudos e Projetos —
FINEP, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico - CNPq, da
Coordenacdo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior - CAPES e da Fundagdo de
Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul — FAPERGS, sobretudo com relagdo a
dois pontos selecionados em razdo da sua importancia e discussdo, quais sejam, a titularidade
da criagdo e a participacdo nos ganhos econdmicos.

No tocante ao FINEP, embora néo se tenha localizado nenhuma norma especifica tratando
da propriedade intelectual, além de alguns documentos, como editais € convénios que tratam
do assunto, neste trabalho se utiliza da orientacdo contida no documento “Condicdes
Operacionais” produzido pela autarquia, o qual tem como objetivo promover 0 cumprimento

da missdo da institui¢ao e que preceitua (FINEP, 2016, p. 23):

A Finep ndo requererd a titularidade ou cotitularidade sobre cria¢des industriais e
intelectuais decorrentes de resultados de projetos, programas ou planos de pesquisa e
inovacdo por ela apoiados, devendo tais titulos pertencer exclusivamente as
instituicdes e empresas brasileiras apoiadas e executoras das atividades de pesquisa e
inovacao.

Os termos de ajuste sobre a propriedade intelectual, as obrigacdes de sigilo e as
condigdes de licenciamento deverdo ser negociados e estabelecidos exclusivamente
pelas instituicdes e empresas brasileiras apoiadas, observada a legislacdo pertinente,
sem a participacdo da Finep.

Os dep6sitos ou registros de pedidos de prote¢do da propriedade intelectual deverdo
ser iniciados junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI e
comunicados & Finep.

Por conseguinte, observa-se que a FINEP, em regra, abre mao da sua participacdo tanto

na titularidade, como na exploragdo e obtencdo de eventual ganho econdmico. Tao somente ha
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orientacdo no sentido de que haja comunica¢do a FINEP dos pedidos de depdsitos de patentes
iniciados junto ao INPIL.

No ambito do CNPq, a RN-034/2014 regula de forma expressa os direitos sobre criacdes
intelectuais resultantes de pesquisas apoiadas por instrumentos de fomento, isto €, de auxilios
e bolsas, disponibilizados pelo Conselho, a participacdo nos ganhos econdmicos decorrentes da
exploracdo de direitos de propriedade intelectual, bem como o acesso as informagdes
relacionadas aos projetos fomentados pelo érgao.

E no particular, observa-se que a regra do Conselho consiste, também, em nao participar
da titularidade da criagdo, bem como em nao participar dos ganhos econdmicos, cabendo a
universidade e a eventuais parceiros definirem tais circunstancias, consoante os termos do item

2, 3, 4 e 5 da normativa que estabelece (CNPQ, 2014):

2. Dos Deveres

2.1. Compete ao bolsista, ao pesquisador e ao responsdvel por auxilios e bolsas
outorgados pelo CNPq, no Brasil ou no exterior:

a) zelar pela protecao da propriedade intelectual gerada a partir de projetos financiados
pelo CNPq;

b) verificar, a qualquer tempo, se a execu¢do do projeto produz ou poderd produzir
resultado potencialmente objeto de Patente de Invencdo, Patente de Modelo de
Utilidade, Registro de Desenho Industrial, Registro de Programa de Computador,
Certificado de Protecdo de Cultivar ou Registro de Topografia de Circuito Integrado.
2.1.1. Para cumprir o disposto na alinea "b" poder4 ser solicitada ajuda ao Nucleo de
Inovacdo Tecnolégica (NIT) ou ao 6rgdo/drea responsavel pela area de propriedade
intelectual da Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica (ICT) ou da empresa que sedia o
projeto.

2.1.2. Confirmada a hipétese da alinea "b", o NIT ou o 6rgao/drea responsavel pela
drea de propriedade intelectual da ICT ou da empresa que sedia o projeto devera ser
comunicado.

2.1.3. Na hipétese do projeto produzir resultado conforme previsto na alinea "b", o
NIT ou o 6rgéo responsavel pela drea de propriedade intelectual da ICT ou da empresa
deverd ser comunicado sobre a publicagdo dos resultados em periddicos, anais de
congressos, dissertagdes ou teses, ou em qualquer outra forma de divulgacgdo.
2.1.3.1. A comunicac¢do devera ocorrer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
em relag@o a data da submissdo para a publicacdo.

2.1.3.2. Nos casos pertinentes, o NIT, o 6rgdo responsdvel pela drea de propriedade
intelectual na ICT ou na empresa devem tomar as providéncias para garantir a
protecdo, sem prejudicar a publicagdo pretendida.

2.2. A divulgacdo de informacdes relacionadas com o projeto ndo pode prejudicar a
eventual obten¢do de protecdo para a propriedade intelectual sobre os conhecimentos
gerados com o apoio do CNPq.

3. Da Titularidade Da Propriedade Intelectual

3.1. O CNPq ndo participard, em regra, da titularidade da propriedade intelectual
gerada a partir dos projetos de pesquisa e bolsas financiados nos casos em que 0s
parceiros observem as recomendacdes e os deveres disciplinados nesta RN.

3.2. Cabera a(s) institui¢do(des) executora(as) de projetos e demais parceiros,
conforme suas normativas internas e em observancia da legislacao federal, definir a
titularidade ou co-titularidade sobre criacdes intelectuais decorrentes de resultados de
projetos de pesquisa e bolsas financiadas, integral ou parcialmente, pelo CNPq, bem
como os procedimentos administrativos referentes ao registro ou depdsito de pedido
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de protecdo intelectual, no Brasil e/ou exterior e os encargos periddicos de
manuten¢do dos mesmos.

(..)

4. Do Compromisso ¢ Recomendacées para o Exercicio da Titularidade da
Propriedade Intelectual

4.1. As institui¢des ou empresas executoras de projetos e demais parceiros deverdo
observar as seguintes regras:

a) assumir os custos do registro e/ou depdsito da propriedade intelectual no Brasil e/ou
exterior, bem como a gestdo financeira e administrativa das agdes subsequentes;

b) assegurar o compartilhamento dos ganhos econdmicos advindos da exploracdo
comercial da propriedade intelectual com os pesquisadores criadores da propriedade
intelectual, de acordo com as normas das institui¢des ou empresas parceiras edas Leis
nos. 9.279/96, 10.973/2004 e do Decreto n°® 2.553/98, quando aplicavel;

c) evitar o estabelecimento de qualquer forma de protecdo intelectual cujas
reivindicacdes venham a provocar uma restricdo que prejudique ou impeca o
desenvolvimento de novas tecnologias e inovag¢des baseadas no conhecimento
compartilhado pelo depésito de pedido de patentes, registro e/ou certificado;

d) tornar publico, por meio de informacao inserida na Plataforma Lattes, quando da
realizacdo do pedido de depdsito ou de registro da protegdo intelectual, bem como de
sua eventual concessdo ou nao;

e) tornar publico, por meio de informagao inserida na Plataforma Lattes, quando do
licenciamento ou comercializacdo da protecdo intelectual, respeitadas as eventuais
clausulas contratuais que restrinjam a divulgagao publica;

f) fazer referéncia ao apoio do CNPq em todas as formas de divulgagdo da propriedade
intelectual (teses, dissertagdes, artigos, livros, resumos de trabalhos apresentados em
reunides, canais de comunicacdo digital e qualquer outra publicagdo ou forma de
divulgacdo de atividades);

g) no caso do titular ser uma ICT, buscar oportunidades de licenciamento e
comercializacdo para a referida propriedade intelectual.

h) buscar opg¢des de utilizacdo e transferéncia de tecnologia que venham a contribuir
para o desenvolvimento econdmico e social do Pafs.

(...)

5. Da Participacio nos Ganhos Economicos Resultantes da Exploracao
Comercial das Criacoes (Royalties)

5.1. Salvo determinacdes expressas na legislagdo, normas, convénios, acordos ou
chamadas do CNPq, ndo caberd a este participa¢cdo nos ganhos econdmicos resultantes
da exploragdo comercial das criagdes protegidas decorrentes de projetos por ele
financiados.

Destaca-se os deveres nos quais incidem o bolsista e o responsavel pela bolsa no tocante

a propriedade industrial, recaindo sobre estes a obrigacdo de comunicar ao NIT da universidade

quando observada a potencialidade da obtenc¢do do titulo de propriedade intelectual a partir das

suas atividades. No mesmo sentido, verifica-se a obrigagdo dos responsdveis acerca da

comunicacdo prévia ao NIT, em trinta dias, quando da submissdo de trabalhos para publicacao

em periddicos, anais de congressos e quaisquer outras formas de divulgacdo. Anota-se, ainda,

o dever de comunicacao ao Conselho quando do depdsito da patente e ainda de publicidade do

apoio do 6rgdo quando da divulgagao da patente em todas as formas praticadas.

Com relagdao a CAPES, nao se localizou norma especifica sobre tema como no caso do

CNPq, constatando a presenca do assunto em diferentes dispositivos, como, por exemplo, na
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Portaria n°® 289, de 28/12/2018, que estabelece normas para a as modalidades de bolsas e
auxilios no exterior, e que determina a observancia das Leis que se dedicam a protecdo. De
forma mais ampla, o Anexo I, da Portaria n° 59, de 14 de maio de 2013, a qual estabelece o
Manual de Utilizacao de Recursos de Auxilio Financeiro a Projeto Educacional ou de Pesquisa
e o Manual de Prestacdo de Contas, preve item especifico relativo a propriedade intelectual,
indicando a observancia as normas da Lei de inovacdo, prevendo a explora¢do do resultado
econOmico entre as partes, o que, em tese, excluiria a propria agéncia.

Mais recentemente, a CAPES, em 2018, editou a Portaria n° 8/2018, a qual aprova o
regulamento geral para projetos internacionais. E em seu anexo estabeleceu capitulo especifico
sobre propriedade intelectual, de forma bastante semelhante a orientagcdo do CNPq, a qual se

adota como orientacdo da agéncia. Observe-se o teor de parte do documento (CAPES, 2018):

CAPITULO VII

DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Art. 76 - A Capes ndo participard, em regra, da titularidade da propriedade intelectual
gerada a partir dos projetos de pesquisa e bolsas financiados no ambito de seus
programas de fomento.
Art. 77 - Caberd as instituicdes e aos pesquisadores responsaveis pelas pesquisas
definir a titularidade ou a cotitularidade sobre criagdes intelectuais decorrentes de
projetos de pesquisa ou de bolsas de estudos financiados pela Capes, observada a Lei
n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n°® 5.563, de 11 de
outubro de 2005.
Art. 78 - As instituicdes, os pesquisadores e os bolsistas financiados no d&mbito dos
programas da Capes deverdo observar as seguintes regras:
a) assumir os custos relativos ao registro, depdsito e manuten¢do de propriedade
intelectual no Brasil ou no exterior;
b) assegurar o compartilhamento dos ganhos econdmicos advindos da exploracdo
comercial da propriedade intelectual com pesquisadores criadores, de acordo com as
normas da respectiva instituicdo de vinculo e em consonancia com a Lei n® 10.973, de
2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de
2005;
c) evitar o estabelecimento de qualquer forma de protecdo intelectual cujas
reivindicacdes venham provocar uma restricdo que prejudique ou impega o
desenvolvimento de novas tecnologias e inovag¢des baseadas no conhecimento
compartilhado pelo depdsito de pedido de patentes, registro ou certificacio;
d) comunicar a Capes e tornar publico, por meio da Plataforma Lattes, pedido de
depdsito ou registro de prote¢ado intelectual;
e) comunicar a Capes e tornar puiblico, por meio da Plataforma Lattes, licenciamento
ou comercializacdio de protecdo intelectuais, respeitadas eventuais cldusulas
contratuais que restrinjam a divulgacdo publica;
f) fazer referéncia ao apoio da Capes em todas as formas de divulgacao da propriedade
intelectual, como teses, dissertacdes, artigos, livros, ou outra forma de divulgacdo
cientifica, na lingua de trabalho, da seguinte forma: "O presente [tipo da propriedade
intelectual] foi realizado com apoio da Capes, Coordenacido de Aperfeicoamento de
Pessoal de Nivel Superior - Brasil, no ambito do programa [nome do programa
especifico de sele¢dao]";
g) buscar op¢des de utilizacdo e transferéncia de tecnologia que venham a contribuir
para o desenvolvimento econdmico e social do pais.

(...)
Art. 81 - Caso o resultado do projeto ou estudo, inclusive seu relatério, tenha valor
comercial ou possa levar ao desenvolvimento de um produto ou método envolvendo
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o estabelecimento de uma patente, a troca de informagdes e a reserva dos direitos, em
cada caso, ocorrerdo de acordo com o estabelecido na Lei de Inovagdo n° 10.973, de
2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de
2005 e a Lein® 13.243, de 11 de janeiro de 2016 ou atos normativos subsequentes que
disciplinem a matéria.

No particular, observa-se uma aparente conformidade atual da politica de propriedade
industrial da CAPES com a politica do CNPq, definindo que, em regra, ndo sao a eles atribuidos
a titularidade da patente, pairando sobre os beneficidrios o dever de comunicacdo, e eventual
divulgacao do apoio do 6rgdo quando da exploracdo da patente. E no caso da CAPES, embora
nio se observe expressamente a regulacdo acerca da exploracdo dos ganhos, presume-se o
alinhamento a politica atual do CNPq e da FINEP, a qual, em regra, define a ndo aquisicao de
direitos de exploracgdo.

Por fim, diante da localizacdo geografica do nobre Programa de Pés-Graduacdo em
Direito da FURG, no Rio Grande do Sul, observou-se a politica da Fundacao de Amparo a
Pesquisa do Estado Rio Grande do Sul — FAPERGS, a qual regula atualmente a hipétese, de
maneira especifica, por meio da Resolugdo CS/CTA n.° 01, de 28 de dezembro de 2015. No
particular, cumpre colacionar as previsdes acerca da titularidade e da exploragdo de ganhos

econdmicos (FAPERGS, 2015):

Art.2° - Dos direitos sobre criagdes intelectuais - Fica estabelecido que se da pesquisa
fomentada por esta Fundag@o resultar invento industrial ou modelo de utilidade e,
ainda, de propriedade intelectual de programas de computador e cultivares e/ou
geracdo de conhecimento que resulte no desenvolvimento de tecnologia de produto,
processo ou servico e/ou direito autoral, os direitos sobre estes, assim como 0s
resultados econdmicos advindos de sua exploracdo ou comercializagdo poderdo ser
compartilhados entre a Universidade, a empresa ou a instituicdo de pesquisa, ndo
cabendo a FAPERGS, em regra, participacdo na titularidade sobre tais resultados,
sempre que sejam observadas pelos Participes as determinacdes desta Resolugdo.

§1° - Constitui-se obrigacdo da(s) instituicdo(des) executora(as) de projetos e demais
parceiros, comunicar a FAPERGS a obtencao de resultados passiveis de prote¢do por
Propriedade Intelectual quando da submissdo do Relatério Técnico

§2° - Caberd a(s) instituicdo(des) executora(as) de projetos e demais parceiros,
conforme suas normativas internas e em observancia as legislacdes estadual e federal,
definir, por meio de instrumento juridico especifico, a titularidade ou co-titularidade
sobre criacdes intelectuais decorrentes de resultados de projetos de pesquisa e bolsas
financiadas, integral ou parcialmente, pela FAPERGS, bem como os procedimentos
administrativos referentes ao registro ou depdsito de pedido de protegdo intelectual,
no Brasil e/ou exterior e os encargos peridédicos de manuten¢do dos mesmos.

Art. 3° - Serd considerada irregularidade, da qual podera decorrer responsabilizagdo e
penalizagdo do agente, a auséncia de comunicacdo a FAPERGS, por escrito, da
ocorréncia de invento industrial ou modelo de utilidade e, ainda, de propriedade
intelectual de programas de computador e cultivares e/ou geracdo de conhecimento
que resulte no desenvolvimento de tecnologia de produto, processo ou servigo e/ou
direito autoral, como resultado de atividade de pesquisa desenvolvida com recursos
financeiros aportados por esta Fundagao.

(..)

Art.4° - Da Participacio nos Ganhos Econdmicos Resultantes da Exploracdo
Comercial das Criagdes (Royalties) - Salvo determinacdes expressas na legislacdo,
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normas, convénios, acordos ou chamadas da FAPERGS, ndo caberd a esta
participa¢do nos ganhos econdmicos resultantes da exploracdo comercial das cria¢des
protegidas decorrentes de projetos por ela financiados

Como se observa, a Fundacdo do Estado, em consonéncia com as agéncias de fomento
nacionais, em regra, nio serd a titular dos direitos de propriedade intelectual resultado da
pesquisa fomentada pela Fundag¢do. Ademais, ndo participard dos resultados econdmicos
decorrentes da exploragdo da criagdo, embora recaia sobre os envolvidos o dever de
comunicacdo escrita a FAPERGS acerca da obtencdo de resultados passiveis de protecdo
desenvolvidos com o incentivo da institui¢do.

Assim, constata-se a importancia da harmonia das praticas das agéncias de fomento, como
atualmente acima observada, embora evidentemente ndo precisem ser idénticas, de forma a
permitir uma visao facilitada aos beneficidrios dos programas daquelas instituicdes, bem como
assegurar uma maior seguranga entre as partes no tocante ao tratamento da propriedade

intelectual.
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CONCLUSAO

No presente trabalho, buscou-se demonstrar a institucionalizacdo da propriedade
intelectual na universidade publica brasileira, a partir do tratamento politico e juridico
dispensado a busca pela inovac¢do. Nesse intuito, inicialmente, apds a descricdo de
caracteristicas dos elementos inovacdo, propriedade intelectual e universidade publica,
verificou-se o didlogo entre estes elementos. Com efeito, constatou-se que a Lei da Inovacao
conceituou apenas uma espécie do género, a cria¢do, cuja defini¢do traduz bens protegidos pela
propriedade intelectual, j& indicando o relacionamento. Ademais, apurou-se que o fundamento
do sistema de patentes consiste em incentivar o investimento em inovacgao, identificando-se a
importancia da relacdo entre estes elementos no sistema econdmico mundial neoliberal, a qual
torna as patentes um importante indicador do potencial inovador dos paises.

Além disso, observou-se que, diante do cendrio internacional de valorizacdo dos bens
intangiveis, sobreveio a importancia do tratamento da propriedade intelectual na universidade,
redundando na regulacdo do mecanismo de premiacao dos servidores decorrente da exploragdao
de criacdes. Com a evolug¢dao do modelo de inovacao, protegido pela propriedade intelectual e
impulsionado pelo contexto globalizado, os diplomas legais de incentivo a inova¢ao no Brasil
trouxeram a universidade publica para o centro do arranjo inovador nacional, pretendendo a
obtencdo de novos titulos de propriedade intelectual. Ao lado disso, a evolucao das atividades
das universidades, voltadas a producdo de novos conhecimentos e que acolheram a
indissociabilidade da pesquisa, do ensino e da extensdo, e o proprio objeto da Lei de inovacao
direcionado a pesquisa tecnoldgica, indicam a relacdo existente entre a inovagdo e a
universidade, o que acaba exigindo a adequada protecdo, representada pela propriedade
intelectual, denotando o estreito vinculo.

Ap6s, buscou-se identificar a comprovagao deste relacionamento no contexto inovador
nacional. Assim, a partir da andlise de alguns indicadores nacionais e internacionais, analisou-
se o desempenho da inovagdo tecnoldgica nacional, mediante a comparacdo entre o potencial
inovador nacional e o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no pais, sobretudo protegidas
por meio de patentes brasileiras. Os dados coletados na pesquisa permitem concluir que o pais,
no cendrio internacional de 2017, possuiu a 5* maior populagdo, o 5° maior territorio, a 8* maior
economia mundial, quase 200 (duzentos) mil pesquisadores, mais de 80 bilhdes de reais anuais
investidos em pesquisa, além de uma publicagdo cientifica expressiva e de impacto.

Entretanto, ao se analisar a produgao tecnoldgica, os dados demonstram a existéncia de
um desequilibrio. De fato, o pais se encontra na 64* posi¢do em termos de Inovacao, entre 127

paises. E quando verificada a eficiéncia das politicas de inovagao, o pais ocupa a 85 posi¢ao,
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também entre 127 paises. Ao se observar o nimero de depdsitos de patentes internacionais, o
Brasil, em 2017, apresentou em torno de 1% do nimero de solicitacdes do pais lider em pedidos.
Analisando os depdsitos efetuados exclusivamente no Brasil, observa-se que 74% dos pedidos
foram realizados por titulares estrangeiros e ndo por brasileiros. Assim, constatou-se que
embora o pais possua um importante potencial inovador, contando com uma producao cientifica
significante, possuindo um ndmero expressivo de pesquisadores, tendo uma das maiores
economias do mundo e investindo de forma considerdvel, embora nao desejavel, em pesquisa,
ndo consegue traduzir esta pesquisa em inovagdo tecnoldgica e, consequentemente, em
patentes.

Na sequéncia, buscou-se comprovar o protagonismo da universidade publica na inovacdo
e no depdsito de patentes no contexto nacional. Os dados analisados demonstram o predominio
de pessoas vinculadas a pesquisa e desenvolvimento no ensino superior, € consequentemente,
nas universidades. Ademais, a propor¢do do pessoal vinculado a pesquisa presente no ensino
superior, e diretamente ligada as universidades, revela a tendéncia de crescimento em cada um
dos anos analisados. No mesmo sentido, observou-se a publicagdo quase exclusiva pela
universidade publica no ambito nacional, contando entre os anos de 2011 e 2016 com a
participacdo de 1% da industria.

Da mesma forma, identificou-se que a maior parte de recursos para a Pesquisa e
Desenvolvimento de novas tecnologias é aplicada no pais pelo setor publico, havendo uma
tendéncia de crescimento do investimento estatal. Além disso, constou-se que a aplicacdo de
recursos, de forma crescente, € destinada, sobretudo, ao Ministério da Educagao, ao qual estao
vinculadas as universidades. Por fim, observou-se que nos anos de 2016 e 2017, entre os dez
maiores depositantes de patentes de invengdo no INPI, nove sdo universidades publicas. Todos
estes dados confirmam o protagonismo das universidades publicas no cendrio nacional de
pesquisa e desenvolvimento, tornando estas instituicdes um grande potencial inovador, e
consequentemente produtor de titulo de patentes.

Verificado o potencial inovador que ndo se transforma em tecnologia, traduzida em
patentes, e identificado que no Brasil o principal potencial inovador e consequentemente
obtentor de titulos de patentes consiste nas universidades publicas, passou-se a demonstrar a
institucionalizagdo da propriedade intelectual no &mbito universitario. Assim, inicialmente se
observou a importancia da protecdo da propriedade intelectual no ambito universitério,
utilizando-se dos préprios dados que comprovam o protagonismo universitario na atividade de
inovacdo e de patentes, os quais exigem um cuidado mais atento e responsdvel com os bens

intangiveis gerados no seio destas instituicdes. Ademais, constatou-se a relevancia do
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tratamento deste potencial inovador como bem publico, exigindo das pessoas diretamente
envolvidas o cuidado decorrente do regime juridico a que se submetem os bens publicos e a
preocupacgio com os resultados deste trabalho no interesse de todos.

Da mesma forma, verificou-se que a obtencao deste privilégio pode se constituir numa
potencial fonte de recursos e representar o reembolso do investimento publico no seio das
universidades, permitindo o desenvolvimento de uma pesquisa sustentdvel. No minimo,
protegidas juridicamente, impede-se que tais tecnologias venham a ser exploradas por terceiros
sem a devida autorizacdo. No mesmo sentido, apurou-se que as patentes servem como
importante fonte de informacao, revelando o que existe de mais novo compreendido no estado
da técnica e, depois de concedidas, ficam disponiveis ao acesso de todos. Dessa forma,
verificou-se o interesse publico na utilizacao da informacao pelos pesquisadores e docentes das
universidades publicas, notadamente na elaboracdo e desenvolvimento de seus projetos de
pesquisa, tanto pelo contato com a informagdo mais atual, como forma de evitar novos
investimentos em tecnologia ja protegida por terceiros. Por fim, constatou-se que a protecdo da
propriedade industrial pelas universidades podera se constituir num importante instrumento
para o desenvolvimento nacional, atingindo aos objetivos previstos pelo legislador.

Além da importancia da prote¢do no ambito universitdrio, identificou-se o destaque da
apropriacdo e da confidencialidade, em contraste a livre disposi¢ao e divulgacdo dos resultados
inovadores, sobretudo em razdo do contexto nacional e da atual participa¢do universitiria no
desenvolvimento tecnoldgico do pais. No ponto, verificou-se a necessidade de apropriagao do
resultado das pesquisas tecnoldgicas desenvolvidas na universidade publica por meio da
propriedade industrial, no intuito de contribuir para uma mudanga cultural que vise ao estimulo
e ao adequado tratamento do potencial inovador e da propriedade industrial como bem ptblico.

No mesmo sentido, verificou-se a necessidade do tratamento da pesquisa e a utiliza¢do
de recursos publicos para sua realizacdo como uma atividade publica potencialmente
apropriavel. No particular, observou-se o atual texto constitucional, modificado pela Emenda
Constitucional n® 85/2015, que passou a prever no seu artigo 218, em igualdade de condicdes,
a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnoldgica, presumindo-se a apropriacdo dos resultados
das atividades como regra geral. Ademais, constatou-se que por uma interpretacao conforme a
Constituicio (FERNANDES, 2017, p. 187-188), acaba-se por exigir das universidades
publicas, e de seus agentes envolvidos, a efetiva protecdo das atividades que visem a inovagao
e de seu consequente resultado, utilizando-se muitas vezes da confidencialidade.

Assim, a partir da busca do desenvolvimento e da soberania nacional, previstos no artigo

3°, Il e artigo 1°, I, concretizados por meio dos artigos 218, 219, 219-A e 219-B, todos da CF;
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pela observancia dos principios da legalidade e da efici€ncia, estabelecidos no caput do artigo
37 da CF; em decorréncia da importancia do atendimento da propriedade industrial a uma
finalidade social, decorrente do art. 5°, XXIX, XXII, XXIII e art. 170, II e III, todos da CF; pela
previsdo do art. 88, da Lei n® 9.729, o qual fundamenta a propriedade da universidade ptblica
e consequentemente origina um bem publico em que incide regime juridico especifico; tendo
em vista a incidéncia dos principios da supremacia e indisponibilidade do interesse publico,
bem como de deveres administrativos, tais como de zelo, eficiéncia, controle e prestacao de
contas na utilizacdo e guarda de recursos publicos pelos agentes publicos que vinculam suas
atividades; pela tendéncia de prestigio a administracdo publica gerencial, voltada ao controle
de resultados, em detrimento da administragdo publica burocrética, focada no controle dos
processos; pela imposi¢ao do sigilo das informacdes, decorrente do artigo 5°, XIX, XXXIII,
XXXIV e LX, da CF, do art. 39 do TRIPS, dos artigos 7°, §1°, 22 e, 23, VI, da Lei n°
12.527/2011, do art. 195, XI e XII, da Lei n® 9.279/1996, do artigo 116, VIII, da Lei 8.112/90,
do artigo 325 do CP, e atualmente, de forma mais especifica, pelo artigo 12 da Lei n°
10.973/2004, exigindo a confidencialidade das informagdes e a autorizagdo da universidade
para sua divulgacao; infere-se a orientacao, como principio, da apropriacao da tecnologia e da
confidencialidade, a qual, como regra, deve-se se sobressair ao dominio publico dos resultados
de pesquisa das universidades publicas, impondo o resguardo e o cuidado desde as atividades
intermedidrias para a obtencdo de novas tecnologias como bens publicos.

Verificou-se, ainda, que respectiva apropria¢do nao impede a utilizagao de outras formas
de distribuicdo e acesso livre da tecnologia, tais como a autorizag¢do e licenciamento gratuito.
Além disso, também se destacou que ndo ha principios absolutos, os quais devem ser aplicados
com parcimonia e pondera¢do quando em conflito com outros principios. Contudo, conforme
se observou, a apropriacdo niao se confunde com dominio publico, ji que, como bem
apropridvel, devera ser objeto de protecao para posterior disposi¢ao livre ou limitada, de acordo
com o interesse publico, no intuito de modificar o cendrio fatico atual e atender aos
mandamentos normativos.

Observou-se, a partir de um arranjo inovador caracterizado pela aproximagao e interacao
entre o publico e o privado e protagonizado pela universidade publica, a necessidade
contemporanea de ado¢do de um modelo de administracdo gerencial, contemplado pelo
Programa de Reforma do Estado e também consagrado na EC n° 19/98, na Lei n° 10.973/2004,
na EC n° 85/2015, na Lei n° 13.243/2016 e no Decreto n°® 9.283/2018, demandando a
desburocratizacdo, a simplificagdo de processos, a eficiéncia das atividades e o controle de

resultados, instrumentos muitas vezes preteridos no ambito publico, ainda voltado a
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administracao burocratica, desconfiada de seus executores e consagradora do formalismo e do
controle de meios, irradiando os seus efeitos as atividades universitarias.

Com efeito, realizou-se debates voltados ao resultado, decorrentes da atividade ainda
praticada na universidade. No caso, notou-se a necessidade do tratamento da P&D no ambito
universitario como servigo publico relevante, além do tratamento do seu resultado como bem
publico apropridvel, em atencdo a eficiéncia. Ademais, verificou-se o aparente paradoxo entre
a publicagdo cientifica, forma ainda consolidada no meio académico para avaliacdo da producao
técnica das universidades, a qual poderd afastar a protecdo da tecnologia e a interacdo com
sujeitos privados, interessados na obtencao de titulo de propriedade que pode ser prejudicado
pela publicacdo. Ademais, observou-se a forma de pesquisa de informacdes, ainda voltada a
busca de novos conhecimentos em livros, peridédicos e revistas especializadas, em contraste a
busca em bancos de patentes, os quais detém a informacdo mais atual, impedem o investimento
em tecnologia j4 existente € aumentam o interesse na interacdo com a iniciativa privada.

Além destes elementos que ja demandariam a implementacdo do assunto no ambito
universitdrio, abordou-se os trés diplomas nacionais que visam promover, de maneira expressa,
a inovagdo tecnoldgica no pais, e por conseguinte, a obtenc¢do de titulos de propriedade
intelectual pelas universidades publicas, quais sejam a Lei da Inovacdo, a Emenda
Constitucional da Inovacdo e o Marco Legal da Inovagao.

Dessa forma, analisados os dispositivos da Lei n® 10.973/04 relacionados a propriedade
intelectual e a criacdo em sua redacdo original, comprovou-se a institucionaliza¢do da patente
na universidade publica, sobretudo se destacando a imposi¢ao do estabelecimento de politica
de propriedade industrial no ambito interno e o fornecimento de informacdes sobre estas
politicas e sobre as criagdes no ambito interno (art. 17); a obrigatoriedade de previsdao prévia
acerca da titularidade de patentes em acordos de parcerias (art. 9°, §2°); a regulacdo acerca da
participacao do servidor em parcela dos ganhos auferidos com a exploragdo da criagdo (art. 13);
a obrigatoriedade da previsdo no or¢amento da instituicdo de despesas e receitas decorrentes da
propriedade industrial (art. 18); a criacdo de uma estrutura especifica, o NIT, voltada a protecao,
exploracdo e promog¢do da patente no ambito universitario (art. 16); a necessidade de associar
as previsodes da Lei, que trazem aspectos voltados as patentes, na formacao de seus recursos
humanos (art. 26); e a possibilidade de adoc¢do de patente de inventor independente pela
universidade (art. 22), exigindo o conhecimento e a regula¢do institucional.

Na sequéncia, a partir da anélise da EC n°® 85/15 se observou a expressa possibilidade de
incentivo financeiro do Estado a inovacdo nas universidades, afastando questionamentos das

atividades nestas institui¢des (art. 213, §2° da CF). Ademais, notou-se a constitucionalizagcdo

121



da inovacdo entre os temas da ordem social, o que além de impactar nas atividades das
universidades publicas como institui¢do estatal, reflete os seus efeitos a partir da relagdo
existente entre inovagao, patentes e universidade publica. No §6°, do art. 218, associado ao art.
219-A e 219-B, todos da CF, observou-se a constitucionalizacdo do arranjo hélice triplice,
consolidando o modelo de articulagdo entre agentes publicos e privados para a obtengdo de
novas tecnologias, e consequentemente de novos titulos de patentes, o que, no pais, acaba
destacando a importancia da participagdo da universidade publica no sistema nacional
pretendido pelo constituinte reformador.

Da mesma forma, notou-se a constitucionaliza¢do da pesquisa tecnoldgica, no §1°, do art.
218 da CF, afastando a hierarquia e protagonizando a complementariedade das atividades para
o desenvolvimento nacional. Tal circunstancia, acaba por demandar a apropriacdo das
tecnologias desenvolvidas, cujo elemento essencial consiste nas patentes, indicando a
institucionalizagdo do assunto no ambito da universidade publica, principal agente no
desenvolvimento de novas pesquisas no cendrio brasileiro. Visando assegurar o
desenvolvimento nacional previsto no art. 3° da Constitui¢do, o §1°, do art. 218, da CF, além
de incluir a pesquisa tecnoldgica, inseriu o progresso da tecnologia e da inovacdo entre os
objetivos do Estado, estabelecendo o compromisso estatal em um cendrio nacional que indica
o protagonismo da universidade publica e denota a necessidade de transformacao das pesquisas
em patentes. E por fim, de maneira expressa, a emenda definiu, no art. 219, pardgrafo tnico, o
dever do Estado em incentivar a criacdo, a absor¢do, difusdo e transferéncia de tecnologia,
denotando a relac@o da inovacao com a propriedade industrial fruto daquela atividade, em clara
preocupacido com obtencdo de tecnologias para o desenvolvimento nacional e garantia da
soberania, o que acaba impondo respectivas finalidades as universidades publicas como ente
estatal e principal potencial inovador e obtentor de patentes.

Na sequéncia, analisou-se os dispositivos da Lei n° 13.243/16, observando as
modificagdes realizadas na Lei de Inovacao e relacionadas a propriedade intelectual e a criacdo.
No particular, inicialmente se observou a inclusdo do art. 15-A, o qual, além de manter a
obrigatoriedade da definicao da politica de propriedade intelectual na universidade, estabeleceu
diversas diretrizes e objetivos para a defini¢do da politica de inovagao, o que acaba refletindo
na protecdo da propriedade industrial. Além disso, constatou-se que foi mantida e aprimorada
a obrigacdo de deliberacdo prévia acerca da titularidade da propriedade industrial, uma vez mais
indicando a institucionaliza¢do do instituto no ambito universitario (art. 9, §2°). Ademais,
assegurou-se a participacao do servidor em parcela dos ganhos auferidos com a explorag¢do da

criacdo e se explicitou no que aqueles ganhos consistem (art. 13).
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Notou-se que a Lei reproduziu a obrigatoriedade da previsdo no orcamento da institui¢cao
de despesas e receitas decorrentes da propriedade industrial (art. 18), apenas se explicitando a
aplicacdo exclusiva sobre as institui¢des publicas, bem como se permitindo a administragao das
receitas por fundagdes de apoio (art. 18, pardgrafo inico). No mesmo sentido, além de se dar
maior autonomia ao NIT (art. 16, §2° e 3°), foi mantida e ampliada a sua competéncia,
relacionada diretamente a protecdo da propriedade intelectual (art. 16, §1°), na busca do
adequado tratamento no ambito universitario. Ademais, o legislador fortaleceu a imposi¢ao da
aplicacdo dos dispositivos legais as universidades (art. 26), amenizando a incidéncia dos
dispositivos para as instituicdes que exercam atividades de produgdo e oferta de bens e servico
(art. 26-A), denotando a relevancia da propriedade industrial no ambito universitario.

Observou-se, ainda, que além de expressamente destacar a possibilidade de exploragao
(art. 6°) e cessdo ao inventor de forma gratuita (art. 11), o novo texto faculta a negociacao da
patente com terceiros, demonstrando a imprescindibilidade da discussdo e defini¢cao do assunto
no ambito das universidades publicas. E por fim, constatou-se que a Lei n° 13.243/16, além de
manter a possibilidade de adoc@o de patente de inventor independente pela universidade (art.
22), incluiu o art. 22-A, permitindo a universidade publica, ainda que nao adote a patente, dar
assisténcia ao inventor em andlises e orientacdes, 0 que exige, para viabilizar a finalidade
prevista na Lei, a profissionalizacdo e o tratamento do assunto no ambito da universidade
publica, demonstrando, uma vez mais, a sua institucionalizacao.

Comprovada a institucionalizacdo e a necessidade de protecao da propriedade intelectual
no ambito universitario, no ultimo capitulo se abordou algumas boas praticas das universidades
publicas no tratamento do assunto, no intuito de contribuir com o fortalecimento da protecdo
no ambito universitario, iniciando-se pelo tratamento das atividades de pesquisa e
desenvolvimento. No ponto, com relacao a publicacdo de trabalhos, monografias, dissertagdes
e teses, constatou-se que além da sensibilizacdo e participagao efetiva dos pesquisadores, hd a
imprescindibilidade da atuacdo do NIT para que se assegure o direito de prote¢do, sem perder
o requisito novidade.

Ademais, verificou-se a importancia da utiliza¢ao dos bancos de patentes como fontes de
consulta de informagdes nas atividades realizadas por estas instituicdes, seja por conter a
informacao mais atual, ou ainda para evitar o investimento de recursos em pesquisa j4 existente.
Constatou-se a relevancia da capacitacdo e qualificagdo do NIT para obtengdo dos resultados
pretendidos pelo legislador, sugerindo-se a estruturacdo em redes ou de forma associada entre

universidades para otimiza¢do de recursos. Ademais, identificou-se a pertinéncia do ensino
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relacionado a propriedade industrial de maneira interdisciplinar, € ndo apenas em unidades
juridicas, facultando o conhecimento dos envolvidos acerca dos dispositivos legais.

Ao se abordar o tratamento institucional as criacdes, registrou-se que, em regra, a
titularidade do trabalho desenvolvido por meio de pesquisa pertence a propria Universidade.
Ademais, verificou-se o fato de que, embora seja desejavel um significativo nimero de patentes,
ha a necessidade de criteriosa avaliagdo no efetivo interesse da institui¢do na protecdo, sem
prejuizo da cessdo ao proprio inventor dos direitos sobre a propriedade. Destacou-se que,
embora a titularidade seja da instituicdo publica, os textos normativos asseguram ao
colaborador o compartilhamento nos ganhos econdmicos.

Ademais, verificou-se que o estimulo econdmico ndo deve ser exclusivo, sobretudo pela
auséncia do intuito lucrativo das universidades, sugerindo-se medidas de valorizacdo da
producdo de patentes no ambito intelectual e académico nas atividades dos servidores das
universidades publicas. Constatou-se, ainda, a necessidade da previsdo de cldusulas ou
instrumentos especificos que tratem da propriedade intelectual em qualquer contrato, convénio
ou ajuste com entidades publicas e privadas, seja para o atendimento das exigéncias legais ou
para evitar futuros litigios, destacando-se a possibilidade de cessdo posterior. Por fim,
analisando-se as politicas de propriedade intelectual das agéncias de fomento FINEP, CNPq,
CAPES e FAPERGS, constatou-se um aparente alinhamento das institui¢des, as quais, em
regra, abdicam do direito de propriedade e de eventuais ganhos com a exploragcdo econdmica.

Todos os elementos expostos comprovam no ambiente tedrico, fatico e normativo que ha
a institucionalizacdo da propriedade intelectual na universidade publica. Por conseguinte,
demandam o enfrentamento do tema visando a aclimatacao do descompasso identificado entre
o estimulo a inovagdo e a tradugdo deste em tecnologia inovadora no Brasil. De fato, o cenério
nacional demonstra a necessidade do incentivo ao desenvolvimento de inovacdes e,
consequentemente, de patentes produzidas pelo pais, em harmonia com o avango da
concretizagdo das politicas publicas nesse sentido, tais como a Lei da Inovacdo, a Emenda
Constitucional da Inovacdo e o Novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo aqui
analisados. Estes diplomas, para além de incentivar o desenvolvimento de tecnologias, e
consequentemente de titulos de propriedade, indicando estratégias alternativas de
financiamento das universidades, acabam por estabelecer uma obrigacdo legal, exigindo um
tratamento mais atento e responsdvel com o patrimonio intangivel nacional, no intuito de
valorizar a protecdo da propriedade intelectual no seio universitario, modificar o cendrio fatico

atual e dar efetividade aos mandamentos normativos.
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