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APRESENTACAO

A ABPI cultiva um ambiente de reflexdo e debate multidisciplinar, de analise de contrapontos, até concluir pelas
solugdes e propostas estratégicas para as questdes da Propriedade Intelectual, visando proporcionar as empresas e
ao Brasil as condi¢des de estimulo a pesquisa e inovagdo que lhes permitam enfrentar as demandas do
Crescimento Econémico, Competitividade Industrial e Atracdo de Investimentos, fatores que inspiraram o
titulo do XXXIV Congresso Internacional realizado pela Associagdo em Sdo Paulo, de 24 a 25 de agosto de 2014 e
deste primeiro volume da dupla de publicagdes denominadas “ABPI - Propostas para a Inovagao e a Propriedade

Intelectual’.

As propostas aqui relacionadas, sempre com a devida fundamentagdo e justificacdo, séo o resultado das
recomendacles apresentadas pelos membros da Diretoria e Conselho da ABPI, representando também o fruto
das intensas andlises das Comissdes de Estudos, cujos Coordenadores séo orientados pelo Diretor Relator,

Claudio Lins de Vasconcelos.

Todos os envolvidos nestes trabalhos sdo eminentes profissionais, com profundos conhecimentos em Inovagao,
Criatividade e Propriedade Intelectual, que colocaram suas marcas registradas nas diretrizes apontadas. Assim,
embora ndo exaustivo, este rol de propostas precisa ser visto como o compromisso de especialistas que as
escreveram com a experiéncia do trato diario da Propriedade Intelectual, uma vez que acompanham de perto , antes
mesmo que se tornem publicos, os avangos tecnolégicos, mercadolégicos, cientificos, artisticos e literarios no Brasil

e no mundo e com base nessa ampla vis&o, analisam 0s gargalos e propdem aprimoramentos.

Fundada ha 51 anos, a ABPI proativamente coopera com o Executivo, Legislativo e Judiciario, mediante seus
estudos de ultima geracdo, que a levaram a apresentar aqui a linha de prioridades para a conscientizagéo,
atualizacdo e evolugdo do sistema de Propriedade Intelectual brasileiro. A ABPI agradece a todos os que
contribuiram direta ou indiretamente para este trabalho, que teve Benny Spiewak na consolidagéo e superviséo,
Rubeny Goulart na edi¢do e reviséo dos textos, cabendo trazer-lhes um reconhecimento especial por terem
tornado possivel a realizagdo desta publicagéo. Coube a signataria a coordenagéo geral e editorial.

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento das politicas de governo no &mbito da Inovagéo, por ocasido das
elei¢des que decidirdo quem conduzira os rumos do Pais de 2015 a 2018, a ABPI dedica este Guia a expectativa de
que as recomendagdes elencadas sirvam de norte para balizar politicas publicas e iniciativas privadas capazes de
alcar o Brasil a lugar de destaque entre as economias mais desenvolvidas do planeta.

Elisabeth Kasznar Fekete
Presidente da ABPI — Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual

I

6



INTRODUCAO

A ASSOCIAGAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI, entidade sem fins lucrativos, voltada
para o estudo e difusdo da Propriedade Intelectual, apresenta estas Propostas com objetivo de contribuir para o

fortalecimento das politicas de governo no @mbito da Inovagéo no Brasil.

A Propriedade Intelectual incentiva a producdo inovadora, por meio da atribuicdo de direitos especificos e
temporérios aos criadores. O resultado da inovagao, intangivel por esséncia, encontra na Propriedade Intelectual

sua fonte de prote¢éo e propulsao.

A competitividade das industrias estd diretamente calcada na capacidade de criar e inovar. Para assegurar e
valorizar a criatividade e a inovagdo genuinamente brasileiras e impulsionar iniciativas e investimentos nas
atividades socioecondmicas intensas em criatividade, pesquisa, desenvolvimento e progresso tecnoldgico, é

essencial consolidar o marco regulatério da Propriedade Intelectual.

De fato, o quadro normativo da Propriedade Intelectual precisa acompanhar o amadurecimento da capacidade
produtiva do Pais e rejeitar propostas legislativas que estimulem ou tenham como consequéncia indireta o
retrocesso e a desindustrializagao do parque inovador brasileiro. No Brasil contemporaneo ndo pode haver
espago para iniciativas legislativas retrégradas e contraproducentes, que remoem premissas falsas e datadas de

periodos pré-democraticos.

A seguranca juridica como garantia para o investidor em Inovacdo foi tema intensamente discutido no XXXIV
Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da ABPI, realizado de 23 a 26 de agosto ultimo em S&o Paulo.
Entre as propostas que, neste sentido, ganharam relevancia maior, esta a de criagdo de um sistema juridico

nacional especializado em Propriedade Intelectual e estaremos debrugados sobre o assunto.

E fundamental afirmar a autonomia estrutural e financeira do Instituto Nacional da Propriedade Industrial -
INPI, assegurando a ampliagdo e capacitagao constante do seu quadro de servidores. Com esta medida, sera
possivel dinamizar substancialmente as atividades do érgéo, reduzindo drasticamente os prazos para avaliagdo

de pedidos de concessao de direitos.




Fundamentalmente, detém o INPI autoridade exclusiva para andlise e concesséo de direitos industriais, atribuicio
que exige competéncia eminentemente técnica e normativa, dissociada de concepcdes subjetivas e discriminatorias

as atividades inventivas.

Igualmente, o marco brasileiro de incentivo a Inovacdo merece aprimoramento. Trata-se de aperfei¢oar a Lei da
Inovagao e eliminar obstaculos que, por meio de regramentos fiscais ultrapassados, restringem o acesso brasileiro

as tecnologias mais relevantes e inibem a competitividade das companhias nacionais.

No mesmo contexto das garantias aos criadores, a proposta de alteragao da Lei de Direitos Autorais, ora no
Executivo, devera validar a prote¢ao, desenvolvimento e fortalecimento dos direitos intelectuais dos setores
audiovisual, editorial, fonografico e cultural. Sao segmentos que premiam e valorizam sobremaneira a aclamada
criatividade brasileira e que merecem adequacdo legislativa compativel com a realidade das economias do
conhecimento e digital. Especificamente, a proposta legislativa devera reconhecer a relevancia do regime autoral na

criacdo e acesso aos bens culturais, corolarios dos Direitos Humanos.

E imprescindivel, ainda, atualizar o marco regulatério relativo as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
no campo da biodiversidade. Ressalte-se que nao ha, neste particular, mecanismos dindmicos e transparentes de
acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados que garantam consistente e efetivo
compartilhamento de beneficios. A atualizagdo regulatéria permitira o desenvolvimento e a protecdo de

invengoes relativas a biodiversidade, com inequivoco beneficio econémico.

Mais ainda, em beneficio da competitividade da economia frente aos desafios impostos pela internacionalizagéo, o
parque criativo e inovador brasileiro exige livre exercicio de direitos de Propriedade Intelectual para o emprego,
utilizagéo e registro de marcas e outros sinais distintivos, tradicionais ou n&o, na identificagdo de produtos e

Servicos.

Insta acentuar que obstaculos normativos a utilizacdo de marcas incentivam praticas ilegais e a violagao a
ordem legislativa nacional, afetando sobremaneira os avangos no combate a contrafagdo de direitos,
pirataria e concorréncia desleal, especialmente as agdes e esforcos do Conselho Nacional de Combate a Pirataria

do Ministério da Justica.

Destaque-se a importancia econdmica e estratégica da constante prote¢do dos segredos de industria e

comércio, bem como dos dados e informagdes confidenciais de dados sanitarios.

A ABPI renova seus votos de estima e consideracdo e coloca-se a disposicdo para contribuir com o
desenvolvimento do Brasil, com a convicgdo de que, para alcangar este objetivo, o Pais precisa de um marco
normativo consistente para a Propriedade Intelectual, de forma a propiciar um ambiente econdémico e social

dindmico, atrativo, integrado e gerador de oportunidades a todos os brasileiros.




A ABPI

O momento atual, em que milhares de brasileiros ainda decidem quem conduzira os rumos da nagao pelos proximos

quatro anos, nao poderia ser mais oportuno para se discutir as politicas de fomento & Inovacéo no Pais.

Neste sentido, o XXXIV Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da Associacdo Brasileira da
Propriedade Intelectual - ABPI e seu Pré-Evento proporcionaram uma contribuicdo em alto nivel para este debate.
Ao longo de quatro dias, de 23 a 26 de agosto de 2014, renomados especialistas nacionais e estrangeiros, homens
de negdcio, juizes, parlamentares, autoridades de governo e especialistas na matéria abordaram “A Propriedade
Intelectual como Fator de Crescimento Econémico, Competitividade Industrial e Atragdo de Investimento”,
sob as perspectivas das Patentes, Direito Autoral, Transferéncia de Tecnologia, Biotecnologia, Cultivares, Internet,

entre outros temas.

As conclusdes destes debates constituem valioso cabedal para a definicdo de politicas de fomento & Inovagdo. A
ABPI, com meio século de atividades, é fonte maior de referéncia em estudos para o aperfeicoamento da
Propriedade Intelectual em todos os seus aspectos, notadamente as Marcas, Patentes, Direito Autorais, a
transferéncia de tecnologia, o direito da concorréncia e outros ramos afins. Associacdo sem fins lucrativos, a ABPI
congrega empresas titulares de marcas, patentes, detentores de direitos autorais e especialistas nas matérias aqui

abordadas.

Para manter atualizado o seu amplo repertério de conhecimento e contribui¢do institucional nessas areas, a ABPI
mantém, em carater permanente, Diretoria e Conselho, Comité Empresarial e 14 Comissdes de Estudo, instancias
que se dedicam a debater e propor medidas visando o aperfeicoamento do sistema da Propriedade Intelectual. A
entidade também promove e apoia conferéncias, congressos, seminarios, simposios e certames, editando inclusive

prestigiada publicacéo cientifica sobre estas matérias.

Além do seu congresso anual, um dos mais importantes eventos do género na América Latina, a ABPI participa
regularmente de eventos internacionais de Propriedade Intelectual promovidos por 6rgdos governamentais e

privados.

Com sede no Rio de Janeiro, filial na capital paulista e representagdes seccionais, no Distrito Federal, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Parana, Pernambuco e Bahia, a ABPI tem disseminado incansavelmente a cultura da Inovagao

pelo Pais junto as empresas e entidades empresariais.

A ABPI vem contribuindo nos debates legislativos e com o Executivo em relagcdo aos temas que permeiam a
Inovagdo em todas as suas frentes, seja por meio de Resolugdes, como aquela referente as embalagens genéricas,
seja participando em Consultas Publicas, como foi 0 caso do anteprojeto da Lei de Direito Autoral, e, ainda,

veiculando estudos na Revista da ABPI, que ¢ fonte de consulta de notaveis especialistas.




Os trabalhos desenvolvidos pelas Comissdes de Estudo da ABPI s&o alinhados com o seu Comité Empresarial, que
conta com cerca de 80 empresas. Nesse sentido, a ABPI estd plenamente identificada com a agenda de
Propriedade Intelectual da Confederagdo Nacional da Industria — CNI, que busca “ampliar a efetividade dos
instrumentos de apoio & inovagao nas empresas e o0 envolvimento dos empresarios para a importancia da inovagao

na gestdo estratégica de suas organizacoes”.

No campo institucional, a ABPI vem construindo dialogo constante com as autoridades do Judiciario, do Legislativo
e do Executivo. Na area judicial, balizada pela sua expertise na matéria, atua como amicus curiae em diversas

acdes que afetam o sistema da Propriedade Intelectual.

Com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a entidade tem mantido uma relagcdo de sdlida
cooperacdo. As sugestbes da associacdo para a modemizagdo e otimizagdo da autarquia sempre procuram
solugdes conjuntas, como por exemplo, nos casos das agdes judiciais referentes a patente mailbox e para a redugéo

do backlog de patentes.

Da mesma forma, a ABPI dialoga com o ltamaraty, oferecendo sua cooperacéo a este e a outros importantes 6rgaos
do Executivo. A associagao tem participado ativamente do Conselho Nacional de Combate a Pirataria - CNCP, do

Ministério da Justica, onde ocupa assento, com direito a voto.

No terreno jurisdicional, a ABPI é uma entidade que zela pelo cumprimento da atual legislacdo de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), um dos fatores que colocou o Brasil no mapa dos paises em desenvolvimento e trouxe
garantias reais para o estimulo @ Inovagdo. Embora possa e deva ser aprimorada em diversos aspectos de
contedo e aplicagdo, € obrigatdrio reconhecer que esta legislagdo é moderna e abrangente, mantém abertos
canais de encontro com os sistemas legais da Propriedade Intelectual dos paises em geral e esta alinhada com os

tratados internacionais.
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RESUMO EXECUTIVO DAS PROPOSTAS

1. Redugdo do tempo de concessdo das patentes e das marcas e fortalecimento do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, por meio da efetiva autonomia estrutural e financeira da autarquia, propulsionando
modernizacao de estruturas, contratagéo e capacitagao de pessoal e redugéo dos prazos para andlise e concessao

de direitos industriais (backlog);

2. Eliminagdo da exigéncia de anuéncia prévia da ANVISA para a concessdao de patentes da area
farmacéutica, uma vez que este dispositivo é responsavel pela demora ainda maior de um sem niimero de pedidos

de patentes, de setores em que a inovagéo é fundamental.

3. Regulamentagdo das atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invengoes
decorrentes da biodiversidade e recursos genéticos, dado que a legislagdo atual é problematica, impde

obstaculos desnecessarios a pesquisa nacional e é ineficaz para impedir os casos de biopirataria.

4. Aperfeicoamento da Lei de Inovagao e da Lei da Propriedade Industrial por meio da (i) regqulamentagéo para
as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento e patenteamento de invengdes decorrentes da biodiversidade e
recursos genéticos; (i) facilitagdo na obtengéo de crédito voltado a inovagédo, por meio, inclusive, da valoragéo
contabil de ativos industriais; (iii) programas de incentivo a Inovagéo e patenteamento de tecnologias “verdes”; (iv)

viabilizacdo do registro de marcas sensorialmente perceptiveis.

5. Atualizagao da legislacdao de certificagcdo de contratos de transferéncia de tecnologia e revisdo do
tratamento fiscal das receitas e pagamentos ai relacionados, bem como redefinicdo da atuagéo do INPI nesta

area.

6. Atualizacdo e consolidagao das normas relativas aos Direitos Autorais face a Economia Digital, por meio
do fortalecimento do Conselho Nacional de Combate a Pirataria do Ministério da Justi¢a e do combate dos crimes
contra a Propriedade Intelectual;

7. Fortalecimento do sistema judiciario nacional para as questoes referentes aos direitos de Propriedade
Intelectual, por meio: (i) do aprimoramento do quadro nacional de combate as violagdes desses direitos, tanto na
esfera civel como na penal; e (i) da criagdo de um sistema judiciario nacional dedicado e especializado ao
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tratamento das questdes de Propriedade Intelectual, ampliando as atuais varas e Camaras especializadas a outros

Estados em que ainda n&o foram criadas.

8. Rejeigdo das iniciativas que limitem o direito a exposicao e livre utilizagao de marcas nas embalagens dos
produtos, por meio da eliminagdo de propostas que contenham tais limitages, dado que a imposicdo de
embalagem genérica, conforme exposi¢do de motivos constante da Resolugdo n°® 84/2014, da ABPI, apresenta
varios efeitos colaterais indesejados, pois inibe a livre concorréncia e desestimula o investimento em inovagéo e na
qualidade dos produtos. Com isso, acaba por incentivar 0 mercado ilegal, expondo o publico a produtos fabricados
sem nenhum compromisso com normas de protecdo a saude, e ndo atinge um dos principais objetivos propostos,

que € justamente a redugéo do consumo de produtos eventualmente nocivos a saude publica.
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PROPOSTAS

1. Reducao do tempo de concessao das patentes e das marcas e

fortalecimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Proposta:

e Prover o INPI de toda a infraestrutura de que precisa e de suficientes

examinadores de Patentes que completem o seu quadro.

Patentes e Desenvolvimento

A importancia da Inovagdo para o desenvolvimento de um pais pode ser constatada no relatério de 2012 da
Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), vinculada a Organizagdo das Nagdes Unidas (ONU), sobre
patentes. O estudo, apurado junto aos 20 maiores escritorios de registros de patentes do mundo, aponta os Estados
Unidos em primeiro lugar no ranking, com 2,2 milndes de patentes, seguido do Jap&o, que tem 1,6 milhdo de
patentes, China (875 mil), Coreia do Sul (738 mil), Alemanha (549 mil), Franga (490 mil) e Reino Unido (459 mil).

O Brasil consta na 192 posi¢éo do ranking, com 41.453 patentes — 211 a mais que o ultimo lugar, ocupado pela
Polénia. O relatério de 2013 n&o se encontra disponivel, mas dados recentes mostram poucas diferengas nesse
quadro, exceto quanto a China, que passou ao 2° lugar.

De acordo com a OMPI, o nimero de pedidos de patentes no conjunto dos paises analisados cresceu 9,2% em
2012 - um recorde nos Ultimos 18 anos. Entre os que registraram crescimento, os maiores destaques foram China
(24%), Nova Zelandia (14,3%), México (9%), Estados Unidos (7,8%) e Russia (6,8%). No Brasil, 0 aumento foi de
5,1%.
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A patente € promotora do desenvolvimento, ndo sé tecnologico e cientifico, mas também econdmico e social. O
sistema de patentes é, fundamentalmente, um instrumento de estimulo aos inventores e as empresas e instituicdes

de pesquisa.

A legislacdo brasileira de Propriedade Intelectual tem mecanismos eficientes para equilibrar a recompensa as
empresas e entidades inovadoras com o interesse social, uma vez que a patente outorga um direito temporario,

geograficamente limitado e com alcance limitado ao escopo da criagdo técnica especifica.

A simples divulgacédo do invento, por meio da publicagao do respectivo pedido de patente, ja estabelece um novo
patamar a partir do qual novas tecnologias poderao ser desenvolvidas, o que j& implica em enorme beneficio social.
O passo seguinte, a sua disponibilizagdo no mercado, beneficia diretamente o consumidor, o que é particularmente
importante nas areas farmacéutica, do agronegécio e da defesa nacional. Deve-se ao sistema de patentes, por
exemplo, o langamento de medicamentos de ponta para tratar doengas até bem pouco tempo consideradas
incuraveis. A Ultima etapa é a fabricacédo local, que propicia em maior grau a absor¢do de novas tecnologias € a

geragao de empregos, incrementando a atividade econémica como um todo.

Apesar de seus beneficios para o inventor e para toda a sociedade, ainda ha um relativo desconhecimento do
sistema de patentes em si e de sua utilizagdo proveitosa para a industria nacional. Note-se, porém, que as
empresas estrangeiras, de forma geral, ttm um conhecimento maior de como usar e aproveitar adequadamente

esse sistema.

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

oportunidades de investimento e financiamento da Inovagéo.

O problema do backlog

Os esforcos em disseminar o sistema esbarram nas dificuldades enfrentadas pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) com relagdo a produtividade para a concessdo de patentes, especialmente se comparada aos
padrdes internacionais: entre 2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes, uma média de 3.108 por ano. Some-
se a isso o fato de que o tempo médio de espera pela concessado da patente quase dobrou no periodo. Em

2003, a demora era de pouco mais de seis anos. Em 2008, subiu para nove anos. Em 2013, alcangou 11 anos.

Dependendo da &rea em que o direito de patente é requerido, a demora pode ser ainda maior. No ano passado, 0s
registros que mais esperaram pela concesséo foram os de telecomunicagdes (14,2 anos). Em seguida, vieram
alimentos e plantas (13,6 anos); biologia molecular (13,4 anos); fisica e eletricidade (13 anos); bioquimica (12,9

anos); computacao e eletronica (12,6 anos); farmacia (12,3 anos); e agroquimicos (12,2 anos).
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Uma das causas dessa longa espera deve-se ao backlog, ou seja, a quantidade de pedidos em espera para analise.
Segundo o INPI, o aumento do backlog nos Ultimos anos foi motivado pela elevagdo do nimero de depoésitos. De
fato, ainda de acordo com a autarquia, s6 em 2013, pelo menos 507,4 mil marcas e 184,2 mil patentes estavam
pendentes de decis&o. Entre janeiro e maio deste ano, 83,5% dos pedidos referentes a marcas deferidos no periodo
demoraram entre trés e quatro anos para serem analisados. Em relagdo as patentes, 63,3% demoraram mais de

dez anos.

O problema do backlog esta diretamente associado ao limitado numero de examinadores e as deficiéncias
estruturais do INPI. De fato, em 2012, havia no INPI 225 profissionais para avaliar 166.181 pedidos de patentes, o
que resulta em 738 pedidos por examinador. No ano passado, o nimero de examinadores caiu para 192 e o total de

pedidos aumentou para 184.224. Com isso, a relagdo passou para 980 pedidos de patente por examinador.

Nos Estados Unidos, em 2012, eram 603.898 pedidos para 7.831 examinadores, ou 77 pedidos por examinador. Na
Europa, a relagdo era de 363.521 para 3.987, sendo que cada examinador teve naquele ano 91,2 pedidos para
analisar. Comparativamente a esses paises, no Brasil, cada examinador precisa dar conta de oito ou nove

vezes mais analises do que os seus colegas estrangeiros.

Fato é que, no Brasil, o nimero de examinadores de patentes é insuficiente. A ampliagdo do quadro de

servidores do INPI é condigdo indispensavel para redugdo do tempo de tramitagao dos pedidos de patentes.

E fundamental que o exame técnico de um pedido de patente seja criterioso, suportado por uma busca de

anterioridades bem feita, e que resulte em uma patente forte que propicie seguranga a seu detentor.

Mas uma avaliagdo excessivamente restritiva por parte do INPI dos pardmetros de atividade inventiva, suficiéncia
descritiva e outros, 0 que nao raro acontece, resulta que invengdes importantes, patenteadas em outros paises, tém

comumente seus pedidos de patente rejeitados no Brasil.

Sé&o notdrias as dificuldades em se agendar reunides com os examinadores no INPI, geralmente solicitadas para
esclarecimentos na fase de exame de primeira instancia e/ou com o Colegiado de Recurso nos exames de segunda
instancia. O INPI ja estabeleceu novo modus operandi para permitir aos inventores marcar entrevistas com os

examinadores com mais rapidez.

N&o se pode esperar, contudo, que com poucos examinadores, a autarquia possa dar conta de todas as demandas
de entrevistas solicitadas. Atualmente, estes pedidos ndo estdo sendo aceitos pelo INPI, prejudicando a qualidade

do exame técnico e a imagem do proprio 6rgdo no atendimento de seus usuarios.

A emissdo de um primeiro parecer técnico de mérito para pedidos de patente tem levado em média sete a
dez anos contados da data de depdsito. Esta lentiddo prejudica a imagem do Brasil e deixa de ser um incentivo
para que depositantes nacionais e estrangeiros venham fazer seus investimentos no pais. Tal cenario acarreta

inseguranca aos depositantes.
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Esses gargalos impactam nos procedimentos internos do 6rgéo e dificultam a obtencdo do nimero do depésito, do

primeiro relatorio técnico, da entrega de documentos de terceiros e da propria carta-patente, entre outros.

Note-se que o atraso na concessao de patentes ndo impacta somente na prote¢do das invengdes pelos agentes
inovadores, mas também dificulta a avaliagdo da matéria protegida por patentes de terceiros que possam impedir a

produgéo e a comercializagao de determinada tecnologia.

O INPI esta trabalhando muito para reduzir o seu backlog, mas é imprescindivel prover o 6rgao de mais
recursos para que seus esforgos gerem resultados urgentes. Somente com a adogio dessas medidas o Brasil
atendera as demandas de crescimento, competitividade e investimento que algaro o Pais a um patamar sélido e

sustentavel de desenvolvimento.

Acelerar a contratagdo de novos examinadores, bem como prever um programa acelerado de treinamento destes
profissionais é medida de extrema urgéncia. Esta prevista pelo INPI a contratacdo anual de grupos de cerca de 150
examinadores até 2018, mas ndo sera suficiente para resolver em curto prazo o backlog. Isso significa que ainda
por alguns anos, 0 problema persistira, e ainda podera ser agravado em virtude do previsto aumento exponencial

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

Para a concesséo de registros de marcas, devido a elevada quantidade anual de pedidos, com crescimento de 9%

em 2013, também é necessario manter um quadro de examinadores suficiente.

Arquivamento de pedidos

A ABPI se opoe frontalmente ao artigo 13, da recente Resolucdo 113/2013 do INPI, que estabelece que
pedidos de patente ou patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuigdo anual serao
arquivados ou extintos definitivamente. Tal medida contraria claramente a Lei da Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), cujos Artigos 86 e 87 preveem que, dada a falta de pagamento de anuidade, o INPI ir4 publicar o
arquivamento do pedido de patente ou sua extingao, cabendo restauragéo dentro do prazo de trés meses contados

desta notificagao.

Ocorre que muitos depositantes, em virtude da lentidao na tramitagdo dos casos de patente, adotaram a postura de
aguardar a publicagdo da notificagdo de arquivamento (cabendo restauragéo) para, no futuro, efetuar o pagamento
das anuidades vencidas. Tal artigo prejudica os depositantes/titulares e os agentes da propriedade industrial que
responderam a consultas e forneceram orientagdes conforme as disposicdes da Lei 9.279/96 aos seus clientes.
Estes agora se veem na dificil situagdo de esclarecer o novo posicionamento do INPI, sendo obrigados até mesmo a

propor ingresso de agdes judiciais contestando a legalidade do referido artigo.

Diante do exposto, a ABPI, propde a revogagao do art. 13 da Resolucao 13/2013.

16



Prazo de Validade da Patente

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (9.279/1996), a partir da data de deposito no INPI, a patente de
invencao tem prazo de validade de 20 anos e a de modelo de utilidade, 15 anos. Essa Ultima se refere a um objeto,

ou parte dele, com nova forma que resulte em melhoria funcional ou de sua fabricag&o.

A mesma legislagdo assegura que, mesmo com a demora do exame e deferimento, o que n&o é raro, o prazo de
vigéncia néo seja inferior a dez anos para a patente de inveng&o e - a contar da data de concesséo - a sete anos
para a patente de modelo de utilidade. Assim, uma patente de uma inovacao tecnoldgica depositada, por exemplo,
em 1999 e concedida em 2013, tera prazo de validade até 2023. O problema é que esta longa espera desestimula
os investimentos, uma vez que, nestes casos, quando a patente € concedida, a inovagéo por ela coberta ja se

encontra obsoleta.

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

extingui-la devem ser fortemente repelidas.
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2. Eliminagao da exigéncia de anuéncia prévia pela Agéncia
Nacional da Vigilancia Sanitaria para a concessao de patentes de

invencao relativas a processos e produtos farmacéuticos

Proposta:

e Alterar o art.229-c e eliminar as resolugées 21 e 45 da ANVISA.

Anuéncia Prévia

Outra singularidade do sistema brasileiro de patentes é a obrigatoriedade de uma anuéncia prévia da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) para a concessao de patentes farmacéuticas, como previsto no art. 229-c
da Lei da Propriedade Industrial. Tal procedimento tem sido um entrave para o pleno desenvolvimento dos negécios

deste setor.

A anuéncia prévia da Agéncia acaba por se tornar mais um degrau burocratico na cadeia processual da patente,
multiplicando o j& demorado tempo de exame e conduzindo a P&D nesta area a maior incerteza juridica e
incongruéncia de parametros. Este gargalo setorial é responsavel pela paralisagao, ao longo de anos, de um sem
numero de processos na ANVISA, prejudicando setores em que a P&D e a constante inovagdo sdo fundamentais
para enfrentar os desafios de salde e alimentagéo da populagao, diante de novas doengas e pragas, bactérias mais
resistentes, mas também da busca da cura e de aprimoramentos com referéncia as mais variadas necessidades

preventivas e de cura de enfermidades.

Trata-se, a nosso ver, de uma instancia adicional de exame que parte de uma concepgéo baseada em fenémeno de
saude publica, mas que, entretanto, desconsidera diagndsticos diferentes, gerando situagdes insollveis no campo

da analise técnica das patentes.

Um parecer da AGU considerou que a ANVISA ndo tem competéncia para fazer analise de mérito desses pedidos
de patente. Logo, as decisdes de ndo anuéncia e anuéncia publicadas pela Agéncia encaminhadas ao INPI resultam
em uma “paralisacdo” da tramitacdo dos pedidos de patente, uma vez que o INPI ndo pode desconsiderar a

legislacao.

Dada, entao, a falta de competéncia da Agéncia para analisar pedidos de patente para produtos e processos

farmacéuticos, a ABPI propoe alterar o art.229-c e eliminar as resolugoes 21 e 45 da ANVISA.
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3. Regulamentacdo das atividades de Pesquisa e
Desenvolvimento e patenteamento de invengoes decorrentes da

biodiversidade e recursos genéticos

Proposta:

o Eliminagao das proibicoes de patenteamento de matérias bioldgicas isoladas na
natureza, plantas e células de plantas, contidas nos artigos 10° e 18 da Lei de

Propriedade Industrial.

Obstaculos a pesquisa

Patenteaveis na grande maioria dos paises, as invengdes resultantes da biodiversidade da flora e fauna tém o
espirito da Inovagdo e devem ser protegidas. Trata-se de um setor fundamental para o Brasil que, com o

patenteamento, se desenvolvera muito mais.

No entanto, a legislagao atual que trata da biodiversidade é problematica, impoe obstaculos desnecessarios

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

Para proteger invencdes resultantes da biodiversidade da flora e da fauna, a legislagéo exige que tais invengdes
atendam aos requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicagéo industrial), estejam de acordo

com as categorias previstas nas Diretrizes de Exame em vigor e haja reparticéo justa e equitativa de beneficios.

Ao introduzir tais restrigdes, o legislador claramente teve a preocupagéo excessiva de proteger a pesquisa nacional

0 que, todavia, acabou por ndo favorecé-la.

O INPI tem optado por uma interpretagdo por demais restritiva da atual legislagéo, sobrando muito pouco o que é

passivel de ser patenteavel, o que resulta em baixo estimulo & pesquisa e a inovagéo na biodiversidade brasileira.

De acordo com a Resolugéo 69 do INPI e a Resolugéo 34 do Conselho de Gestéo do Patrimbnio Genético (CGEN),
é obrigatéria a apresentagdo ao INPI de declaragdo positiva ou negativa sobre acesso a recursos genéticos,
conhecimentos tradicionais associados, com indicagdo do recurso genético elou conhecimento tradicional

associado, sua origem e nimero de certificado de acesso concedido pelo CGEN.
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Tal obrigatoriedade inclui mais uma etapa na tramitacdo de pedidos de patente, aumentando ainda mais o backlog,
uma vez que sdo publicados despachos de exigéncia formal pelo INPI para apresentagao de tal declaragdo dentro

do prazo de 60 dias de sua publicagao.

O ideal seria desvincular este tema do INPI, deixando tudo a cargo do CGEN e demais Agéncias

fiscalizadoras nomeadas pelo CGEN.

A atual MP 2186-16, de 30.06.2001 traz uma série de indefini¢des e tem sido muito criticada ao longo dos anos. A
situacdo ficou ainda mais complicada apés o ingresso do “Projeto Novos Rumos - Fases | e II”, com base no qual o
IBAMA multou varias empresas nacionais € multinacionais, centros de pesquisa e universidades nacionais, por
suposto acesso ilegal aos recursos genéticos e/ou conhecimento tradicional associado e suposta néo reparti¢éo de

beneficios oriundos deste acesso.

O resultado deste cenario é a tendéncia cada vez maior de ndo se usar a biodiversidade, contrariando toda a
tendéncia de mercado de tecnologias renovéveis. Os pesquisadores se veem prejudicados pelo préprio
governo e sao cercados de inseguranga juridica. A rigor, atualmente, o depositante teria que dedicar de dois a
trés anos para obter o certificado de acesso junto ao CGEN quando se trata de um desenvolvimento tecnolégico,

para depois entdo depositar seu pedido de patente.

Desde 2005, um Projeto de Lei (PL 4961/2005), que permite o patenteamento de produtos obtidos a partir de
material bioldgico, encontra-se na Camara dos Deputados, sendo de conteido fortemente promissor para incentivar
a inovagdo nessa importante area. Outro Projeto de Lei relacionado @ mesma questdo, o PL 7735, estd em

discussé@o em carater de urgéncia no Congresso e Senado.

Atualizagao da legislagao de Cultivares

Com relagdo a protegdo de cultivares, a Lei No. 9.456/97 necessita ser atualizada para aproximar-se da Ata de
1991, da Uni&o para Protecdo de Obtengbes Vegetais (UPOV), adotada por varios paises. Entre os pontos de
mudanca, esta a ampliagdo do numero de espécies protegidas, do prazo de prote¢do e do escopo do direito do

obtentor, bem como a melhor precisao das exceg¢des a esse direito.

S&o necessérias reformas em alguns artigos da legislagdo, a comegar pelo paragrafo 2° do Artigo 4°, permitindo a
extensdo da possibilidade de protecdo por meio do Certificado de Protecdo de Cultivares a todas as espécies
vegetais, independente da prévia publicagdo dos descritores pelo Sistema Nacional de Prote¢do de Cultivares
(SNPC).

Outra modificagdo a ser feita € no Artigo 11, permitindo ampliar a duracdo da protegdo conferida pelo
Certificado de Prote¢do de Cultivar, atualmente de 18 anos para videiras, arvores frutiferas, arvores

florestais e arvores ornamentais e 15 anos para as demais, para 25 e 20 anos, respectivamente.
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Alterar sobremaneira o Artigo 9° da Lei, ampliando os direitos do obtentor, de modo que a protegédo conferida pelo
Certificado de Protegdo de Cultivar recaia ndo somente sobre o material de reproducdo ou de multiplicagéo
vegetativa como determinado pela atual legislagdo, mas também sobre o produto comercial da colheita, inclusive as
plantas inteiras e suas partes. E, na impossibilidade de exercer-se o direito, ainda seja estendida a protegéo a

qualquer produto feito diretamente do material obtido da colheita;

Em relagdo ao Art. 10, precisar as excegdes aos direitos do obtentor, especialmente quanto as possibilidades de

uso proprio e reserva de sementes, nas linhas do sugerido abaixo:

“Néo fere o direito de protegédo sobre a cultivar protegida:
| - aquele que usa o produto obtido do seu plantio como alimento para consumo préprio;

Il - aquele que utiliza a cultivar como fonte de variagdo no melhoramento genético ou na pesquisa
cientifica; ou

Il - o integrante de povos ou comunidades tradicionais que pratica atividades produtivas
agropecuarias, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor que:

a) reserva e planta material de propagacdo para uso préprio e comercializa, desde que ndo seja
para fins de propagacao, a producdo excedente dai oriunda; ou

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

§ 1° Para fins do disposto no inciso Ill do caput, o integrante de povos ou comunidades
tradicionais, o agricultor familiar ou o pequeno agricultor deve atender, simultaneamente, aos
sequintes requisitos:

| - explorar parcela de terra na condigcdo de proprietario, possuidor, usufrutuario, arrendatario,
parceiro ou beneficiario do Programa Nacional de Reforma Agréria;

Il - residir no imével a que se refere o inciso | ou em aglomerado urbano ou rural préximo;

IIl - manter até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual & ajuda
de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuéria o exigir;

IV - ndo dispor, a qualquer titulo, de area superior a quatro médulos fiscais, quantificados segundo
a legislagdo em vigor;

V - obter receita bruta anual inferior ou equivalente ao limite estabelecido para a nédo
obrigatoriedade de preenchimento do Demonstrativo da Atividade Rural para efeitos de imposto de
renda; e

VI - obter, no minimo, setenta por cento da renda familiar da exploragdo agropecuéria e néo
agropecuaria do imével previsto no inciso I, reduzindo-se essa proporgdo a, no minimo, trinta por
cento, caso a renda familiar anual seja igual ou inferior a doze salarios minimos, excluidos os
beneficios sociais e 0s proventos previdenciarios decorrentes de atividades rurais.

§ 2°. “Néo se aplica o inciso Ill do caput as cultivares de espécies ornamentais.”
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No que concerne ao Artigo n° 31, da mesma legislagao, propde-se retirar a possibilidade de 0 CADE decidir sobre 0
licenciamento compulsério de cultivares. Os requerimentos de licenga compulséria devem ser dirigidos e decididos

pelo Ministério da Agricultura, Pecuéria e Abastecimento.

E, finalmente, quanto ao Artigo n°® 37 o estabelecimento do(s) tipo(s) penal (is) referente(s) as violagdes aos direitos
conferidos pelo Certificado de Protegdo de Cultivares, com referéncia clara e precisa dos preceitos primario

(descrigéo da conduta proibida) e secundério (respectiva sancao penal).
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4. Aperfeicoamento da Lei de Inovagao e da Lei da Propriedade

Industrial

Propostas:

e Manutengao e Incremento do Programa de Aceleragao de Exame de “Patentes

Verdes” no INPI e incentivo a inovagao e patenteamento de tecnologias “verdes”;

e Eliminagdo da tributagdo (Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e
Contribuicao de Intervengdo no Dominio Econémico - CIDE-Royalties) sobre
remessas para o exterior relativas ao pagamento de servigos relacionados a
obtencdao e manutengdo de marcas, patentes e outros direitos de propriedade

industrial no exterior de pessoas fisicas e juridicas brasileiras;

e A ABPI apoia a proposta da CNI de permitir, na Lei do Bem, que as empresas
deduzam as despesas de P&D em periodos futuros, ndo necessariamente no

exercicio fiscal em que ocorreram.

e Procurar que a Lei da Inovagao favorega tamhém sua aplicabilidade e resultados

para as micro e pequenas empresas.

A Receita Federal do Brasil entende que ha incidéncia do IRRF e CIDE-Royalties sobre remessas para o exterior
relativas ao pagamento de servigos relacionados a obtengdo e manuten¢do de patentes no exterior de pessoas
fisicas e juridicas brasileiras, 0 que aumenta significativamente o custo para inventores, universidades, instituicdes
de P&D e empresas brasileiras obterem patentes e outros direitos de propriedade industrial no exterior. Esse
entendimento tem uma consequéncia desastrosa para a economia nacional, pois sem prote¢do no exterior, a
tecnologia fica em dominio publico e empresas estrangeiras podem liviemente explorar a tecnologia, diminuindo a
competitividade do Brasil para a exportagéo de produtos feitos no Brasil ou mesmo para ou venda ou licenciamento

de tecnologias brasileiras.
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Agenda da Inovagéo

A Lei da Inovagéo (Lei 10.973/04) e a Lei do Bem (Lei 11.096/05), que completam mais de uma década de
existéncia, tém sido instrumentos valiosos para o desenvolvimento. Criou-se um ambiente efetivamente favoravel a
Inovagao, difundindo uma nova cultura com relagdo a Propriedade Intelectual, tanto na protecdo quanto na sua
implementacdo no mercado produtivo. A conscientizagdo dos empresarios, principalmente das pequenas e médias
empresas, para o uso da ferramenta da patente, tem sido valiosa para projetos conjuntos com as universidades e

acesso aos incentivos fiscais.

Apesar dos beneficios dos instrumentos de fomento a Inovagdo, novos mecanismos de incentivo ao investimento
privado, bem como dispositivos de seguranga juridica, devem ser incorporados a legislagdo, de forma a impactarem

diretamente a produtividade e a competitividade das empresas.

A ABPI esta alinhada com a agenda “Mobilizagdo Empresarial pela Inovagédo”, da Confederacdo Nacional da
Industria (CNI), que contempla um elenco de prioridades para o aprimoramento da politica de incentivo a Inovagao.
Constam desta agenda, entre outros, a ampliagdo dos incentivos de forma direta, que se justifica pelas enormes
desvantagens das empresas brasileiras em relagéo aos seus concorrentes internacionais e pelos fatores sistémicos
que incidem negativamente sobre a competitividade no Brasil. Os principais pontos da agenda de Inovagéo da CNI,

que a ABPI endossa, s&o 0s que seguem:
I. LEI DO BEM: AMPLIAGAO DOS INCENTIVOS

o Alterar a legislagéo de incentivos permitindo que os dispéndios com pesquisa tecnolégica e desenvolvimento de
inovagéo tecnolégica possam ser abatidos efetivamente em dobro, por meio da mudanca do artigo 19 da Lei do

Bem.
1. INCENTIVOS PARA P&D MENOS PRO-CICLICOS

o Alterar a legislagéo (§ 50 do art. 19 da Lei do Bem) para indicar que o valor que exceder o lucro real e a base
de calculo da CSLL podera ser aproveitado em periodos posteriores, observando, para tanto, o mesmo
procedimento relativo aos prejuizos acumulados em periodos anteriores (utilizagéo limitada a 30% do lucro

auferido em cada exercicio).
lll. AMPLIAR O UNIVERSO DE EMPRESAS INCENTIVADAS

o Estender o beneficio previsto na Lei do Bem para P&D as empresas que operam também pelo regime de lucro
presumido e as empresas que optam pelo Simples Nacional, modificando a legislagao de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica — IRPJ e da Lei do Simples, criando, com a contrapartida da criagdo de obrigagéo assessoria,

para as empresas beneficiadas, uma forma de escrituraras despesas em P&D.

IV. PERMITIR A CONTRATAGAO DE P&D EXTERNA
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Eliminar qualquer restricdo para a contratagdo de outras empresas para a realizagdo de P&D externo, ainda
que néo tributadas pelo lucro real, deixando claro que o beneficio fiscal da Lei do Bem sé podera ser utilizado

pelo contratante por meio de nova redagéo do artigo 18 da Lei do Bem.
V. MAIOR EFICACIA DO INCENTIVO PARA P&D ASSOCIADO A PATENTES

Tornar efetivo o adicional de 20% de incentivo concedido na Lei do Bem para empresas cujos projetos de P&D
resultem em patentes, substituindo a concessédo da patente por uma declaragdo do INPI de admissibilidade da
patente, nos termos previstos no Tratado de Cooperagdo sobre Patentes, admitir que os gastos realizados
possam ser corrigidos pela Selic e deixar claro que a prote¢do do direito patentario pode ser feita em qualquer

pais e ndo apenas no Brasil.

VI. MAIOR EFICACIA PARA O INCENTIVO PARA P&D RELACIONADO A CONTRATAGAO DE MESTRES E
PHDS

Tornar efetivo o incentivo as atividades de P&D subtendido na subvengdo prevista na Lei do Bem para
contratacdo de mestres e doutores, transformando-o num incentivo fiscal, por meio do direito a abatimento em
dobro das despesas com profissionais com estas qualificagbes dedicados exclusivamente as atividades de
desenvolvimento tecnolégico na empresa, sem prejuizo do que ja previa a legislagdo do imposto de renda, por

um periodo de trés anos contatos a partir da data de contratagdo do pesquisador.
VII. MAIOR EFICACIA AOS INCENTIVOS PARA RECURSOS HUMANOS QUALIFICADOS

Dar mais eficacia aos incentivos previstos na Lei do Bem, admitindo-se, além da contratagdo externa, a
possibilidade da transferéncia interna de pessoal técnico, com qualificagdo de mestres e doutores,
comprovando-se com o registro profissional a realizagdo de atividade de pesquisa, superando as restrigbes do
incentivo apenas para o pessoal contratado, e permitir que o pesquisador contratado possa atuar em outras

areas da empresa, eliminado a exigéncia de dedicagdo exclusiva para P&D.

VIl. ADMITIR INCENTIVOS PARA GASTOS EM P&D COM NAO RESIDENTES, DESDE
QUEPROPORCIONAIS AOS ESFORGOS FEITOS NO BRASIL

Admitir que um determinado percentual (10%) das despesas de pesquisa e desenvolvimento seja realizado com
néo-residentes, de forma a viabilizar a aquisicdo de bens ou servigos no exterior (insumos, consultorias
especializadas, capacitagdo de pessoal no exterior etc.) ou ainda possibilitar que as empresas em processo de
internacionalizagdo sejam incentivadas a inovar, com a ressalva de que este incentivo seja proporcional a

capacitagdo tecnoldgica da empresa no Brasil.

XIX. ADMITIR QUE A SUBVENGAO ECONOMICA PARA P&D ABARQUE TAMBEM DESPESAS DE
CAPITAL
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Criar uma modalidade de contribuicdo de capital para atividades de P&D do setor privado, expressamente
autorizada em lei especial, alterando a legislagdo federal em diversos aspectos (Lei n° 4.320/64; Lei n°
12.309/10, Lei n°11. 540/07 e Lei n° 10.973/04), de forma a possibilitar ajuda financeira a despesas de capital

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

X. VIABILIZAR QUE O FUNTEC (BNDES) POSSA APOIAR, DE FORMA DIRETA, PROJETOS DE P&D DE
EMPRESAS, NA FORMA DE SUBVENGAO E DE CONTRIBUIGAO DE CAPITAL

Possibilitar que o Funtec/BNDES apoie diretamente empresas, na forma de subvengdo econémica ou

contribui¢éo de capital, retirando as restrigbes hoje existentes na operagéo deste Fundo.
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5. Atualizacao da legislagao de mecanismos para certificagao de
contratos de transferéncia de tecnologia e revisao do tratamento

fiscal das receitas e pagamentos a eles relacionados.

Proposta:

e Minuta da ABPI de Decreto Presidencial sobre a atuagao do INPI com relagao aos
contratos referentes a Bens de Propriedade Intelectual.

Ver a minuta e sua justificativa na se¢do “Anexos” deste documento.

¢ Incluir novos itens na Portaria 436/58, nos termos da sua alinea (f) e da Portaria
MF n° 303/59, que estabelece a forma necessaria para requerer a inclusdao de
outros tipos de produgéo e atividade junto a Divisdao do Imposto de Renda do
Ministério da Fazenda, visando basicamente a inclusdao de “biotecnologia” e

“servigos” na lista da Portaria 436/58; agilizar a analise do requerimento da ABPI.

Redefinir a atuagdo do INPI

Modernizar a legislag@o de transferéncia de tecnologia e redefinir a atuacéo do INPI nesta area tem sido um pleito
comum entre 0s agentes econdmicos que investem em Inovag&o no Pais. A ABPI considera essencial modernizar a

regulamentacédo desta matéria para 0 momento diferenciado de inovagéo aberta vigente no mundo inteiro.

Segue que, como nédo ha definigbes em Lei, ficou delegado ao INPI arbitrar procedimentos, € julgar se clausulas
livremente pactuadas entre partes contratantes sédo aceitaveis. Nao ha, nesta matéria, jurisprudéncia firmada: a

deciséo judicial ora acompanha o INPI, ora o interesse da empresa.

Consideramos que a hora é propicia para uma revisdo dos processos burocraticos que envolvem a
regularizagao dos contratos de licen¢a de bens de propriedade industrial e de fornecimento ou licenga de

tecnologias ndo patenteadas. Se, no passado, tal interferéncia do INPI chegou a ser justificavel em vista da
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necessidade de restringir a saida de moeda estrangeira do Brasil — em razéo de desequilibrios na balanga de

pagamentos externa do Brasil — atualmente essas condigdes ja nao se fazem presentes.

Dentre as restrigdes e politicas implementadas pelo INPI, uma das mais questionadas é o conceito de ndo poder
haver “licenciamento” de tecnologia ndo patenteada, mas somente uma “venda” definitiva dessa tecnologia. Este
tipo de politica afasta potenciais parceiros tecnoldgicos de empresas nacionais, que temem perder o controle de

suas tecnologias inovadoras.

Outra preocupacédo das empresas adquirentes de licengas ou de tecnologia é o fato de que dados dos contratos
submetidos & averbacéo ou a registro pelo INPI s&o publicados na revista da autarquia. Em certos casos, em que a
tecnologia ou as licengas adquiridas tém carater estratégico, a publicagcdo desses dados preocupa sobremaneira,
pois revela & concorréncia o direcionamento das pesquisas e as estratégias adotadas pelas empresas. E uma
reivindicagdao de empresas nacionais, portanto, que certos dados considerados confidenciais ndo sejam

publicados pelo INPI em sua revista.

Durante todo o ano de 2010 a Comisséo de Estudo de Transferéncia de Tecnologia e Franquias da ABPI elaborou
minutas de projeto de Lei e de projeto de decreto que tém por objetivo atualizar a legislagdo do Imposto de Renda
relativa a dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados em decorréncia de contratos de licenciamento de bens de
propriedade industrial e de fornecimento ou licenciamento de tecnologia, know-how ou servigos de assisténcia
técnica, bem como corrigir distorgBes criadas nos processos de averbagdo e/ou registro dos respectivos contratos
pelo INPI.

A proposta se justifica, pois a legislacdo do Imposto de Renda trata, atualmente, da questdo da dedutibilidade dos
pagamentos de royalties pelo licenciamento de marcas, patentes e desenhos industriais, e de remuneracdo pelo
fornecimento de tecnologia ndo patenteada ou know-how e pela prestacdo de assisténcia técnica, em varios
dispositivos legais promulgados em épocas diferentes, 0 que vem criando divergéncias interpretativas que

resultaram em jurisprudéncia discordante.

Para equacionar as divergéncias, o PL propde alterar o artigo 9° da Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962
(Lei de Capitais Estrangeiros), os artigos 52 e 71 da Lei n° 4.506, de 30 de novembro de 1964 (Lei de Imposto
de Renda) e os artigos 62, 140 e 211 da Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial), e

revogar disposicoes ultrapassadas relativas ao Imposto de Renda.

Em agosto de 2012, a ABPI apresentou, ainda, um requerimento ao diretor da divisdo do imposto de renda do
Ministério da Fazenda (anexo), para atualizagdo da Portaria 436, de 30 de dezembro de 1958, a fim de incluir
biotecnologia e servicos entre as atividades listadas, nos termos requeridos pela Portaria MF 303, de 25 de
novembro de 1959. Como a Portaria 436/58 é bastante antiga, encontra-se desatualizada em relagéo as principais

tecnologias atualmente disponiveis no mercado.

Em 13 de agosto de 2014, a ABPI reuniu-se com representantes da Coordenadoria de Tributos sobre a Renda,

Patrimbnio e Operagdes Financeiras (COTIR) e da Divisdo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Juridica e de

I
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Contribui¢do Social sobre o Lucro (DIRPJ), sendo informada que a COSIT ja teria inclusive concluido um parecer

final sobre o processo, que ja teria sido encaminhado para o Centro de Estudos Tributérios e Aduaneiros (CETAD).

Além disso, em 21 de maio de 2013, a ABPI apresentou um requerimento ao BACEN para inclusdo de codigo
especifico que permita a remessa de pagamentos pela licenga de uso de cultivares (anexo). Apesar de legalmente
possiveis, esses pagamentos ndo s&o previstos pelas naturezas cambiais estipuladas no RMCCI, gerando uma

inviabilidade préatica nas remessas ao exterior. Este requerimento permanece no aguardo de uma resposta.
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6. Atualizagao e consolidagdo das normas afeitas aos Direitos

Autorais face a Economia Digital;

Propostas:

e Retomar o debate sobre a atualizagao/modernizagao da Lei de Direitos Autorais,
adequando-a a realidade da era da economia do conhecimento no ambiente

digital e da Internet;

o Fortalecer o debate sobre a Reforma do Cédigo Penal, no que diz respeito aos
crimes de violagcdo de direitos autorais - haja vista as recentes, rapidas e
constantes mudancas tecnoldgicas, que abarcam diretamente a circulagao de
conteudos protegido por direitos autorais - sublinhadas nas propostas de
emendas (i) relativas a norma penal em branco para violagao de direitos autorais;
(ii) para que as penas para o crime de reprodu¢ao sejam majoradas e para que o
artigo 177 utilize a mesma linguagem adotada na Lei de Direitos Autorais; (iii)
para que seja criado um novo tipo penal para punir a captura/gravagao de obras
audiovisuais e/ou de sua trilha sonora em salas de cinema; e (iv) para que a
persecucao penal dos crimes de pirataria de obras protegidas por direitos
autorais e conexos deve se dar mediante acao penal publica incondicionada e

nao mediante queixa crime, como prevé o PLS 236/2012 (art. 184);

o Reforgar as agoes do Conselho Nacional de Combate a Pirataria, especificamente
mediante revisdo de suas competéncias, bem como do modelo organico e
organizacional, considerando a necessidade de instituicoes atuantes e

qualificadas;

e Promover qualificagdo de membros do Poder Judiciario, do Poder Executivo e do

Ministério Publico, atuantes nas areas de protecao aos direitos autorais, além de
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campanhas publicas de sensibilizagao, visando a educagao e assimilagao pela
sociedade sobre o tema (importancia da prote¢do aos direitos autorais & combate

a pirataria).

Pirataria massificada

No ramo do Direito Autoral, a ABPI tem participado ativamente das discussbes que vem sendo travadas no Pais,
seja no &mbito da legislagdo do Marco Civil da Internet, recém-aprovada, seja nos termos do anteprojeto da Lei de

Direitos Autorais, que atualmente se encontra na Casa Civil.

No debate sobre o Marco Civil a ABPI defendeu junto & Cdmara dos Deputados, em Brasilia, a pertinéncia dos §§ 3°
e 4° do art. 19 do Projeto de Lei 2126/11 que, mantidos, preveem que a retirada de contetido — inclusive audiovisual
— da rede, por ordem judicial, ndo se aplica aquele protegido por Direitos Autorais, uma vez que os Direitos da
Propriedade Intelectual gozam de prote¢ao especial ndo apenas no nosso ordenamento interno, mas, também, no

Direito Internacional.

A remogéo judicial de conteudo violador de Direitos de Autor dependera, portanto, da nova Lei de Direito Autoral,
que esta em analise na Casa Civil. A esse propdsito, a ABPI participou ativamente das duas consultas publicas para
o anteprojeto da Lei de Direito Autoral franqueadas pelo Executivo, com sugestdes que foram efetivamente

incorporadas em sua Ultima vers&o. Os debates sobre 0 anteprojeto urgem ser retomados.

Ainda sobre a reviséo da Lei de Direitos Autorais, faz-se premente que os legisladores e governantes compreendam
a dindmica tecnolégica inexoravel dos dias de hoje, ndo deixando o Brasil fora de uma oportunidade imensa de
crescimento e desenvolvimento. Na presente "sociedade do conhecimento e da criatividade", os direitos autorais,
especialmente nos paises desenvolvidos, € uma matéria cada vez mais importante coletivamente, uma vez que

estes s&o considerados essenciais para facilitar o acesso, transferir tecnologias atuais e fomentar a Inovagéo.

Portanto, a gestdo dos direitos autorais € o quadro legal-regulatério sdo importantes para fortalecer a Inovagao,
assim como estimular estrategicamente os empreendedores e os criadores nacionais a ganhar competitividade no
mercado interno e global, arrecadando mais tributos, gerando mais postos de trabalho e disponibilizando ao piblico
novos produtos e servigos diferenciados. A protegao e o respeito a esses direitos é fundamental para que eles
sejam capazes de continuar a produzir e participar de toda a cadeia produtiva, sempre obtendo o justo reembolso

financeiro pelo desenvolvimento de seus trabalhos.

Assim, é imperioso que a modernizagdo da LDA traga em seu bojo principios e diretrizes basilares, tais como: (i)
bens e servigos culturais devem ser incentivados pela prote¢do autoral, que é a fundag&o da criatividade e inovagéo;

(ii) a protegdo dos direitos autorais & ferramenta de criatividade, inovagéo, expresséo, cultura, competitividade,
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empregos e crescimento econdmico; (iii) ligag@o intrinseca entre tecnologia e criatividade, incluindo contetdos
criativos como vetores de inovacdo tecnoldgica, de crescimento e pujanca da Internet; de novas formas de
distribuicdo e consumo e de expansao das escolhas do publico consumidor; (iv) a sociedade se beneficia quando se
reconhece a efetividade da protegéo dos direitos de autor, mormente em uma era que as mudancgas tecnolégicas
ocorrem de forma vertiginosa; (v) o prejuizo resultante das infragdes aos direitos autorais, em especial pelo motivo
de que todos aqueles que usufruem de alguma forma do ecossistema da Internet, tem sua quota de
responsabilidade em proteger os servigos criativos online; e (iv) respeito pelos direitos dos criadores, pela liberdade
de expressao, pelos direitos de propriedade e pelos direitos individuais (privacidade e seguranga, entre outros);

enquanto valores que mutuamente se reforgam.

A produgdo cultural em forma de livros, filmes, musica e outros materiais protegidos por direitos autorais €
reconhecidamente uma das maiores contribui¢cdes a comunidade global. A adequada protegéo a tais produgdes
promove 0 crescimento das industrias culturais e o desenvolvimento da cultura nacional, fomentando a diversidade
cultural e alargando a competitividade de uma nagéo. A protecao aos direitos autorais é um equalizador cultural e
econdmico; ela ndo favorece a criatividade de uma nagdo em detrimento da outra, todavia, a produgao em larga
escala de bens e servigos culturais depende da capacidade de seus criadores de se mobilizarem e utilizarem as
mais recentes tecnologias, sempre respaldados por um quadro legal-regulatério satisfatorio a protegéo dos direitos
de autor.

Sabe-se que os melhores exemplos do mundo (onde mais riqueza e diversidade cultural geram mais e melhor
distribuicdo) sdo aqueles em que o Estado reconhece a importancia da Propriedade Intelectual e fomenta a sua
protecdo como estimulo a criatividade nacional para mais competitividade e internacionalizagéo de bens e servigos,
dando aos inventores e criadores a seguranga de poder investir na produgédo, sem que haja a inibigao criativa por

abusos e deturpagoes.

A este respeito, vale salientar que as industrias criativas constituem-se atualmente um dos segmentos mais pujantes
da economia global, crescendo mais rapidamente do que quaisquer outros setores da economia (atividades culturais
constituem atualmente um dos setores globais mais dindmicos e qualificados, com grande impacto na geragéo de
renda e qualificagdo de recursos humanos). A economia criativa &€ a economia do intangivel, do simbdlico, que vem
inovando em modelos de negdcios, empregando e bem remunerando trabalhadores, tratando de setores com alto
dinamismo econdémico (ocupando uma parcela consideravel do PIB brasileiro), com crescimento médio anual
superior ao crescimento do PIB brasileiro e com enorme espago para exportagdo (esta ainda representa pouco

diante do volume global).

A questdo do Direito Autoral vem ganhando ainda maior relevancia nestes tempos de pirataria massificada, o que
pode ser faciimente constatado pelo grande numero de apreensdes, pelas autoridades, de material audiovisual
falsificado ou ilegal nos grandes centros urbanos em todas as regides do Pais. Nesse sentido, o problema da

pirataria online é mundial e cabe a cada pais combaté-lo.
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Em 2014, o “Relatério Especial 301 sobre a protecdo e fiscalizacdo de direitos autorais”, da IIPA, sobre o Brasil
refere que: "a Internet continua a ser Férum de mais rapido crescimento no Brasil para a pirataria de direitos autorais
e 0 maior desafio para a maioria dos lideres do setor. Isto é devido ao crescimento explosivo do acesso a banda
larga no Brasil. Mas o desenvolvimento de um mercado on-line robusto e legitimo no fornecimento aos usuarios de

materiais protegidos por direitos autorais continua a ser atrofiado pela prevaléncia de pirataria on-line”.

A lIPA também relatou, em 2013, em um estudo realizado para o governo brasileiro, que 81% dos brasileiros que
baixavam musica ou filmes da Internet - incluindo individuos de todas as classes econdmicas, regides, faixas etarias
e niveis de ensino - o faziam exclusivamente a partir de fontes ilegais. E constatou que "apesar do problema da
pirataria se deslocar para a Internet, a pirataria de meios fisicos continua a ser um enorme problema no Brasil
assente em redes de distribuicdo em grande escala que envolve milhares de vendedores de rua, instalagdes e
estabelecimentos comerciais (postos de combustivel), que cobrem as principais rodovias, e bancas em

camelédromos (mercados de rua)”.

No Brasil, a pirataria com base em videogravadores que capturam imagem e audio diretamente no cinema € um
problema crescente. As cdpias resultantes séo disponibilizadas on-line em lingua portuguesa para todo 0 mundo,

bem como s&o gravadas em DVD-Rs e distribuidas para muitos mercados negros do Brasil.

Sobre mais prejuizos resultante da pirataria, pode-se encontrar os dados mais atualizados para o Brasil em um
estudo conjunto da IPSOS e da Oxford Economics, de 2011, que trata exatamente das "Consequéncias Econdmicas
da Pirataria de Filmes". Diz o estudo: "mais da metade (55%) da populag&o urbana brasileira (idade 18-64) é ativa
em alguma forma de pirataria de filmes, com um numero estimado de 456 milhes de filmes-pirata obtidos ou
assistidos nos ultimos 12 meses até ao final do terceiro trimestre de 2010." O impacto para o Brasil, de acordo tal
estudo, determina que "as perdas para a industria do cinema, ou seja, exibidores, distribuidores locais, produtores e
varejistas, com a auséncia de consumo formal foram de R$ 4,0 milhdes — para se ter uma ideia é o equivalente a 35

vezes os lucros de bilheteria do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2010”.

Mais da metade (52%) de todas as pessoas que consomem filmes pirateados alega que teria pago para ver o filme
por meio de um canal oficial se o canal néo oficial/pirata ndo estivesse disponivel. Além disso, nesse estudo estima-
se que esta atividade ilegal custou ainda, por ano, 976 milhdes de reais em receitas fiscais ndo arrecadadas pelo

governo brasileiro e contabilizou em 92.000 empregos que ndo foram criados (ou se perderam) devido & pirataria.
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1. Fortalecimento do sistema judiciario nacional para as questoes

referentes aos direitos de Propriedade Intelectual, por meio: (i) do

aprimoramento do quadro nacional de combate as violagdes desses direitos, tanto na esfera civel como na penal; e
(i) da criacao de sistema judiciario nacional dedicado e especializado ao tratamento das questdes de Propriedade

Intelectual, ampliando as atuais varas e Camaras especializadas a outros Estados em que ainda nao foram criadas.
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8. Rejeicao das iniciativas que limitem o direito a exposicao e

livre utilizacao de marcas.

Proposta:

e Termos da Resolugao da ABPI 84/2014 (anexa)

O risco das embalagens sem marca

A ABPI tem acompanhado com atenc&o redobrada os debates que estéo sendo travados na instancia de Solucbes
de Controvérsias da Organizagdo Mundial do Comércio (OMC) sobre as embalagens genéricas, também
denominadas plain packinging no termo em inglés, que estdo sendo adotadas por alguns paises, como a Australia.
Recentemente, por meio da Resolugdo ABPI n® 84/2014, a entidade expressou “veemente repudio” as normas que
reduzem ou suprimem a presenga das marcas nas embalagens, por violagao a direitos de Propriedade Intelectual,
entre outros fundamentos. No documento, recomenda que o Brasil adote a mesma posicdo nos foruns

internacionais, inclusive na OMC, onde ainda nao se manifestou.

A Austrélia, em 1° de dezembro de 2011, adotou o Tobacco Plain Packaging Act, que inclui produtos derivados do
tabaco. O plain packaging australiano gerou queixas no 6rgéo de Solugdes de Controvérsias da OMC apresentadas
por Cuba, Republica Dominicana, Ucrénia, Honduras e Indonésia. Estes paises argumentam que a legislagao
australiana viola acordos da OMC como o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), TBT (Acordo sobre
Barreiras Técnicas ao Comércio) e o TRIPs (Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio e Direitos da

Propriedade Intelectual), na medida em que é restritiva ao comércio, infringindo os direitos de marca.

Internamente, tramitam no Congresso brasileiro e em 6rgéo regulatério algumas propostas para ampliar as

embalagens genéricas, incluindo alteragéo da Lei da Propriedade Industrial.

A ABPI entende que a embalagem genérica, entre outros motivos que a desencorajam, inibe a livre concorréncia,
desestimula o investimento em Inovagéo e na qualidade dos produtos, incentiva o mercado ilegal e n&o atinge um

dos principais objetivos propostos, de reduzir o consumo de produtos eventualmente nocivos a salde publica.

A resolugdo ABPI n° 84/2014 adverte para o rapido avango das iniciativas de adog&o das embalagens genéricas na
industria do tabaco, sem a necessaria avaliagdo de riscos juridicos e seus impactos no mercado, na arrecadacao

tributaria, no emprego, entre outros. No plano politico, a adogdo do plain packaging “pode gerar um clima de
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desconfianga em relagéo ao Pais, 0 que se torna critico em um cenério de economia global, no qual as nagdes

precisam transmitir seguranca na ardua tarefa de atrair e reter investimentos em seus paises”.

A opgéo por embalagens genéricas parte da ideia de que a supressao de elementos graficos e cores dos produtos,
bem como a padronizacdo na forma de apresentag@o de marcas nominativas, reduziria a demanda destes produtos
e, consequentemente, o risco a salde da popula¢do. No entanto, as pesquisas existentes mostram efeito inverso,
“pois dificultam e tornam incerta a escolha do produto original desejado, retiram o incentivo aos investimentos em
qualidade e inovacado, e facilitam a comercializagdo de produtos contrafeitos, elaborados & margem da lei e,

portanto, sem qualquer compromisso com padrdes de seguranga”.

Ao retirar as marcas dos produtos, as embalagens genéricas suprimem informagdes essenciais para o consumidor.
“A auséncia da marca registrada em embalagens transmite, ainda, a ideia de que os produtos so iguais, fato que
reduz a capacidade de diferenciacéo entre eles e a identificagdo da sua origem — uma das fungdes primordiais das
marcas” esclarece a Resolugdo da ABPI ao acrescentar que, com isso, o fabricante ndo se sente estimulado a
aprimorar e manter a qualidade dos seus produtos, “visto que é o reconhecimento da marca pelo consumidor que

assegura ao fabricante o retorno de seu investimento”.

No setor especifico de tabaco, o documento ressalta que o mercado ilicito € um problema de escala global, ja
explorado pelo crime organizado. “Ao dificultar a propria fiscalizacdo e percepgao, pelo consumidor, acerca do
produto licito, a embalagem genérica incentiva o mercado ilicito, facilitando o acesso aos produtos por criangas e

jovens”.
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RESUMO DO VOL. 2: ESTUDO ECONOMICO DA

INOVAGAO BRASILEIRA, DE AUTORIA DO PROF.
JORGE ARBACHE

A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial, foi um marco da historia do
desenvolvimento brasileiro. Com 244 artigos, garantiu efetiva prote¢do aos direitos relativos & Propriedade Industrial
por meio da concessdo de patentes de invencdo, de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de
registro de marca, além de repressdo & concorréncia desleal. A nova legislagéo, que alinhou o Brasil as regras
globais da concorréncia, garantiu as empresas, universidades e instituicbes de pesquisa a propriedade e o direito

exclusivo de exploragao de suas criagdes intelectuais.

Observe-se que o estimulo a Inovagéo consiste em processo lento e gradual em que, legislagdes especificas de
Propriedade Intelectual interagem com outras leis de incentivo a competitividade empresarial e a regras de
concorréncia. Associadas, formam uma plataforma sobre a qual se assenta o desenvolvimento de um Pais, como é
0 caso de economias desenvolvidas da Europa, Estados Unidos e mesmo de alguns paises asiaticos. No Brasil, por
recente, o arcabougo legal de garantia dos direitos de Propriedade Intelectual ainda carece de maturagao e ajustes

regulatorios para estender seus plenos efeitos sobre o mercado inovador.

Segue que, até entdo, passados 20 anos, ndo havia ainda no Pais uma sistematizagdo, do ponto de vista
econdmico empresarial, dos ganhos efetivos propiciados, direta ou indiretamente, pela legislagéo da Propriedade
Industrial. No inicio de 2014, a Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual, por meio do seu Comité
Empresarial, encomendou ao economista Jorge Arbache, professor da Universidade de Brasilia, um trabalho
para mensurar 0 atual estagio da Inovagdo no Pais. O estudo do Prof. Arbache, intitulado “O Brasil e a
Importancia Econémica da Indlstria Intensiva em Conhecimento”, encontra-se publicado na integra no 2°

volume desta publicagao da ABPI e citamos neste capitulo alguns dos seus trechos.

Trata-se do primeiro estudo, com viés econdmico, sobre a Inovagdo no Brasil. O trabalho, que tem dados de
pesquisa e recomendacdes para o desenvolvimento, centra no setor privado - e ndo no estado - o protagonismo da
Inovagéo brasileira. E adverte que, para ganhar competitividade internacional, as empresas devem aumentar

sobremaneira seus investimentos em ciéncia e tecnologia, P&D e inovagdes de produtos e de processos.

Segundo o estudo, os dados sobre o investimento em P&D das empresas brasileiras - que registram um aumento
de 0,37% do PIB em 2000 para apenas 0,59% em 2011 - demonstram como este setor no Brasil esta ainda pouco

engajado na produgdo de conhecimento.

37



Para o Brasil se integrar as cadeias de conhecimento globais, “os investimentos em P&D, que hoje séo de 1,2% do
PIB, precisam chegar, no médio prazo, ao patamar da China, de 1,8%, e, no longo prazo, ao patamar dos paises da
OCDE, de 2,4%".

O estudo aponta evidéncias de que setores mais intensivos em conhecimento tém cadeias de produg&o mais longas
e, portanto, consomem mais servigos. De fato, enquanto a relagéo entre servigos intermediarios e valor adicionado
nas industrias mais intensivas em conhecimento é de 62,5%, nas menos intensivas a relagéo é de 48,4%. Logo, 0

aumento do produto nos setores intensivos em conhecimento tende a criar relativamente mais empregos indiretos.

“O Brasil e a Importancia da Industria Intensiva em Conhecimento”, do economista Jorge Arbache, é a
contribuicdo da ABPI para a atualidade do debate do crescimento e do desenvolvimento do Pais. As
conclusdes e recomendagdes do estudo sdo alavancas para a competitividade brasileira e a inser¢ao do

Pais nas cadeias globais de valor.

Sumario do Estudo Econémico “O Brasil e a Importancia Econémica da Industria

Intensiva em Conhecimento”, de autoria do professor Jorge Arbache

Entre 1980 e 2013, a produtividade do trabalho do Brasil cresceu apenas 5,6%, enquanto que na China cresceu
quase 900%. A figura abaixo mostra a evolugdo da produtividade do Brasil e paises selecionados. Mesmo os
Estados Unidos, que ja tém niveis elevados de renda, observou taxas de crescimento muito superiores as

brasileiras.
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Entre as observagdes do Prof. Arbache, podemos citar que:

e ¢é amodesta taxa de investimento do Brasil, comparativamente aos padrdes internacionais em geral e para os
padrdes de paises emergentes em particular. E nesse contexto que conhecimento e produtividade emergem
como fatores criticos para acelerar o crescimento econdémico brasileiro;

o a funcionalidade do conhecimento e da produtividade para alavancar o crescimento vai muito além do carater
de “substituto” da caréncia de mao de obra e de investimentos. Num contexto de competicdo cada vez mais
acirrada entre paises em desenvolvimento para participar das cadeias globais de valor e atrair investimentos
estrangeiros, seré dificil ao Brasil concorrer com aqueles paises pelas vias dos custos;

e para sermos competitivos e atrativos, teremos que produzir bens e servicos diferenciados e com valor
agregado, ou seja, teremos que incorporar conhecimento ao que produzimos;

e 0 mundo esta passando por profundas transformagdes econémicas e tecnologicas e o Brasil ndo esta alheio a
elas. Na verdade, o Brasil esta mais integrado do que nunca & economia mundial — hoje, os pregos de muitos
produtos e servigos adquiridos no dia-a-dia pelas pessoas e empresas ja sdo profundamente influenciados pela
economia global;

e numa era em que consumimos produtos e servigos cada vez mais sofisticados, em que o ciclo de vida dos
produtos e servigos esta diminuindo, em que a nogdo de eficiéncia e competitividade esta associada néo
apenas a custos, mas, sobretudo, a tecnologia de produgéo e diferenciagdo de produtos e servigos, e em que
mercado global e cadeias globais de valor ganham cada vez mais proeminéncia, importa 0 que cada pais
produz, com quem ele interage e como ele se insere no comércio e investimentos globais;

o de fato, custos baixos estdo deixando de ser os Unicos fatores determinantes da competitividade e da inser¢éo
internacional de paises emergentes e em desenvolvimento — pense no caso da China, que ja é o segundo
maior exportador de bens de capitais do mundo, ou da india, que exporta servicos altamente sofisticados de TI.
Estamos aprendendo que o que importa néo é “ter industria’, mas qual industria se tem, bem como que mais
importante que “participar” de cadeias globais de valor é o como se participa das mesmas. Na era do
conhecimento, o que importa € 0 que e como fazemos as coisas, a capacidade de criar, de fazer melhor, de
agregar valor e de apresentar solugdes novas e eficientes para problemas novos e antigos;

e mas, também estamos aprendendo que conhecimento faz cada vez mais diferenga nas relagdes entre paises e
na capacidade de crescer de forma sustentada. A distribuicdo das rendas produzidas nas cadeias globais de
valor é ilustrativa. Aos paises produtores de atividades intensivas em conhecimento, normalmente os
desenvolvidos, cabe a maior parte da renda — pense no iPad, em que apenas 7% do valor final fica com os
paises produtores de pegas e com a China, que o monta. Os demais 93% remuneram licengas de patentes,
softwares e marcas, branding, marketing e outras atividades de alto valor, que se originam, na sua maior parte,
dos Estados Unidos. Logo, produzir pegas, montar e fornecer servigos de call centers aos clientes do iPad ndo

sd0 mais suficientes para garantir um “lugar ao sol”;
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e no caso do Brasil, enfrentamos, hoje, dificuldades até mesmo de participar das cadeias globais de valor pelas
vias das atividades menos elaboradas devido aos nossos elevados custos de produgéo. Na verdade, a nossa

participagéo tem se dado basicamente por meio do fornecimento de matérias primas, como ilustra o diagrama

abaixo, de autoria do Prof. Arbache:

Atividades tipicas de cadeias globais de valor

Smiley Curve

Branding

Inovagao

Marketing e distribuicao

Valor adicionado
%

Design Suporte pos-venda

Desenvolvimento, produgéo, distribuicdo e suporte

Como escreve o prestigiado economista Arbache, “a figura abaixo compara a nossa forma de insergao nas cadeias
globais de valor com a de outros paises. A contribuicdo de bens intensivos em conhecimento é bastante limitada e,
consequentemente, nos beneficiamos relativamente pouco das rendas geradas pelas cadeias — pense no papel da

Alemanha e do Brasil na distribui¢do das rendas do mercado do café.”

Participagdo dos paises e sofisticacao de seus produtos (Fonte: Unctad 2013), apud
Arbache
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O que faz este estudo?

O estudo do Professor Jorge Arbache, como ele descreve, examinou tedrica € empiricamente se e como 0
conhecimento pode contribuir para o crescimento do pais e para um desenvolvimento mais harménico. Para tanto,
investigou-se um dos aspectos mais relevantes desta equagéo, qual seja, a relagéo entre conhecimento e variaveis

econdmicas e sociais, incluindo emprego, salario, escolaridade, faturamento das empresas e comércio exterior.

A andlise empirica foi realizada em duas etapas. Na primeira, ele identificou os setores mais intensivos em
conhecimento. Na segunda, examinou a relagéo e a causalidade entre intensidade de conhecimento e as variaveis

econdmicas e sociais.

Utilizou 11 critérios para identificar os setores mais intensivos em conhecimento. Dentre os critérios estdo patentes,
dispéndios com P&D, dispéndios com conhecimentos adquiridos de terceiros e pagamentos de royalties e
assisténcia técnica. Usou as melhores bases de dados disponiveis, incluindo a PINTEC, a Pesquisa Industrial Anual
e a Pesquisa Anual de Servigos e a matriz de insumo-produto, todos do IBGE.

Principais Resultados do Estudo do Prof. Jorge Arbache

Dentre as industrias mais intensivas em conhecimento estdo a farmacéutica, telecomunicagdes, coque, petroleo e
derivados, equipamentos de transportes, veiculos automotores, equipamentos de informatica, produtos eletrnicos e
Gticos, tratamento de dados e atividades relacionadas, eletricidade e gas, desenvolvimento e licenciamento de

programas de computadores e servigos de arquitetura, engenharia e testes e analises técnicas.

R—
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Os resultados indicam que empresas dos setores mais intensivos em conhecimento empregam relativamente mais,
tém forca de trabalho mais escolarizada, pagam melhores salérios, tém maior faturamento e participam mais
ativamente do comércio internacional. Mas, ainda mais relevante foi a identificacdo de que a melhoria de
indicadores de conhecimento leva a melhoria do faturamento das empresas, das exportagbes e das importacdes e
da remuneragéo dos trabalhadores. No entanto, eles tendem a reduzir o emprego direto, resultado que esta em

linha com as evidéncias internacionais.

Esse resultado esta, muito provavelmente, associado aos efeitos da adogédo de novas tecnologias de producéo e de
gestdo e novos produtos, que poupam emprego. No entanto, encontramos evidéncias de que setores mais
intensivos em conhecimento tém cadeias de produgdo mais longas e, em especial, consomem mais servigos
durante o processo de produgéo. De fato, enquanto a relagao entre servigos intermediarios e valor adicionado nas
indUstrias mais intensivas em conhecimento é de 62,5%, nas indUstrias menos intensivas em conhecimento a
relacdo é de 48,4%. Logo, o aumento do produto nos setores intensivos em conhecimento tende a criar

relativamente mais empregos indiretos.

Identificou o Professor que dentre as indUstrias que mais despendem com royalties e assisténcia técnica estéo
coque e derivados de petréleo, extragdo de 6leo e gés, equipamentos eletrénicos, equipamentos de transportes e
veiculos automotores. Enquanto a industria de equipamentos de transportes, por exemplo, despendeu 7,2% dos
seus custos operacionais com royalties e assisténcia técnica, o setor téxtil, que esta no polo oposto, despendeu

apenas 0,6%.

Conclusao

Conclui o Prof. Arbache que “o aumento da intensidade do conhecimento na economia brasileira, do qual é parte
integrante um sistema de protecao a propriedade Intelectual moderno e adequado aos padrdes internacionais, criara

condigdes mais favoraveis ao desenvolvimento econdmico e ao crescimento mais sustentado.”

Sugestoes de politicas

O autor, economista Jorge Arbache, faz vérias sugestbes de politicas publicas na area do conhecimento e
produtividade, com vistas a contribuir para que o Brasil realize 0 seu potencial de ser uma nag¢&o economicamente

préspera e socialmente avangada. Dentre elas, destacam-se as seguintes:

o ‘“Investir mais em ciéncia e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e inovagdes de produtos e de processos.
Os investimentos em P&D, que hoje sao de 1,2% do PIB, precisam chegar, no médio prazo, ao patamar da
China, de 1,8%, e, no longo prazo, ao patamar dos paises da OCDE, de 2,4%. Explorar as muitas

oportunidades de avangos cientificos e tecnoldgicos associados as vantagens comparativas estaticas e
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dindmicas do pais, incluindo as areas de energias renovaveis, agricultura, biodiversidade, dleo e gas, setor
aeronautico e moda, pode encurtar o caminho e aumentar as chances de sucesso. O crescimento dos
investimentos em conhecimento e sua aplicagdo ao mercado vai requerer maior engajamento do setor privado
nesta agenda.”

o “Explorar mais e melhor as muitas oportunidades de acesso aos conhecimentos disponiveis internacionalmente.
Além de maior integragao ao resto do mundo através de canais como comércio, investimento direto estrangeiro,
internacionalizagdo de empresas e tecnologias embutidas em bens e servigos importados, o pais pode e deve
se beneficiar mais e mais efetivamente de licengas, assisténcia técnica, empresas de consultoria, educagéo e
treinamentos no exterior, feiras comerciais, conferencias técnicas, bancos de dados, servigos produtivos de
toda natureza, dentre outros, bem como de suas diasporas para absorver e transferir conhecimentos e
experiéncias e elevar o valor adicionado da producdo. Mas, para aproveitar a0 maximo essas oportunidades, é
preciso desenvolver capacidade de absorcdo das mesmas, ou seja, de capital humano qualificado para o
desafio.”

e “Apoiar e encorajar 0 acesso de empresas de pequeno e médio porte ao conhecimento de forma a lhes dar
melhores condi¢cGes de competir. Como essas empresas empregam a grande maioria dos trabalhadores e tém,
em geral, baixa produtividade, havera criagdo de mais e melhores empregos, aumento do valor adicionado e da
produtividade média agregada. A inovagdo de produtos, processos, servicos e formas de organizagéo
adaptados a realidade e necessidade locais pode ser especialmente relevantes para aquelas empresas. Acesso
a crédito, subvengdes, treinamento, informagdes, tecnologias, assisténcia técnica e parcerias com grandes
empresas podem contribuir para esta agenda.”

e “Promover e encorajar o aprendizado da criagdo, producdo, comercializagdo e gestdo de portfolios de
tecnologias e conhecimentos protegidos pelo sistema de propriedade intelectual e o desenvolvimento de
sistemas institucionais de conhecimento que contribuam para a atragdo de investimentos, parcerias
tecnolégicas, industriais e comerciais.”

e “Melhorar os incentivos para inovar e encorajar o desenvolvimento de empresas competitivas e inovadoras.
Além de melhor ambiente de negdcios, incluindo toda a agenda de custos, burocracia e competi¢éo, € preciso
avangar nas agendas de uma justica mais efetiva e célere em favor de uma maior seguranga juridica para
cumprimento de contratos e de um sistema de protecéo a propriedade intelectual moderno e adequado aos

padrbes internacionais.”

Rio de Janeiro e Sdo Paulo, 22 de setembro de 2014
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ANEXOS

RESOLUGOES DA ABPI

e Resolugdo ABPI n° 75/2009 (Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas)
e Resolucdo ABPI n° 84/2014 (Embalagens Genéricas)

e Resolugdo ABPI n° 65/2005 (Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas)

MINUTAS DA ABPI: DECRETO E PROJETO DE LEI

e Minuta de Decreto de Atuagao do INPI em matéria de Contratos

e Minuta de Projeto de Lei de Dedutibilidade Fiscal
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RESOLUGOES

Resolucao n° 75

Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Acolhendo a recomendacéo formulada pela Comissao de Patentes, o Conselho Diretor da ABPI aprovou a presente
resolugdo. Encaminhada em 15 de julho de 2009 para o INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Assunto: Patenteabilidade de Novos Usos e Novas Formas Cristalinas

Resolugéo da ABPI n® 75

A Associagéo Brasileira da Propriedade Intelectual -
ABPI, apds ter discutido e analisado a questdo da
patenteabilidade de novos usos e novas formas
cristalinas, aprova a presente Resolugéo:

a) Considerando as obrigacbes assumidas pelo
Brasil no &mbito da Organizacdo Mundial do
Comércio - OMC, em particular aquelas
determinadas pelo Art. 27.1 do Acordo TRIPS, no
sentido de que “qualquer invengao, de produto ou de
processo, em todos os setores tecnologicos, sera
patenteavel, desde que seja nova, envolva um passo
inventivo e seja passivel de aplicagéo industrial” e de
que “as patentes serdo disponiveis e os direitos
patentarios serdo usufruiveis sem discriminagao
quanto a seu setor tecnol6gico”;

b) Considerando, portanto, que vedar o
patenteamento de invengbes de determinados tipos
e/ou em areas especificas, como a area médica ou
farmacéutica, viola o principio de n&o-discriminagéo
de que trata o referido Art. 27.1 de TRIPS;

c) Considerando que 0s novos e inventivos usos e
formas cristalinas ndo figuram entre as possiveis
excegdes a patenteabilidade dos paragrafos 2 e 3 do
Art. 27 do acordo TRIPS;

d) Considerando que a Lei n° 9.279/96, Lei de
Propriedade Industrial, dispde em seu Art. 8° que é
patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos de
novidade, atividade inventiva e aplicagéo industrial;

e) Considerando que ndo ha qualquer proibicdo a
patenteabilidade de usos ou de formas cristalinas na
Lei da Propriedade Industrial;

f) Considerando que outras areas técnicas, que nao
a farmacéutica, possuem patentes para novo uso e
nova forma cristalina, a ndo patenteabilidade de
novos usos e novas formas cristalinas prejudicaria
também as referidas areas;

g) Considerando que patentes de uso em diversas
areas tecnologicas ja fazem parte da pratica juridica
nacional e internacional;

h) Considerando que o novo uso ou uma nova forma
cristalina comumente ndo constitui um evento
previsivel ou uma decorréncia espontanea do
processo de maturagdo da invengao original, mas sim
um fato novo e inesperado que se manifesta em
circunstancias peculiares e se efetiva somente apos
o0 investimento de consideraveis recursos intelectuais
e financeiros por parte do pesquisador,

i) Considerando que os medicamentos destinados a
um novo uso, bem como produtos contendo novas
formas cristalinas, séo considerados como novos
produtos para efeitos de comprovagao de eficacia e
seguranca, devendo, portanto, ser submetidos aos
mesmos tipos de testes exigidos para as invengdes
originarias pela ANVISA,;

j) Considerando que uma nova forma cristalina, bem
COMO Seu processo de preparacdo e a composicao
que a contém, sdo plenamente patenteaveis caso
preencham os requisitos legais de patenteabilidade;

k) Considerando que as invengdes de novos usos e
de novas formas cristalinas estdo em linha com a
politica de inovagdo do Governo brasileiro,
estabelecida pela Lei da Inovagéo (Lei n° 10.973/04)
e pela Lei do Bem (Lei n° 11.196/05), que vem
promovendo incentivo & pesquisa e ao
patenteamento de seus resultados;

[) Considerando que o Governo brasileiro tem
envidado esforgos em promover a inovagao em todas
as areas, como forma de aumentar a competitividade
das industrias nacionais em um cenario de
concorréncia e de comércio cada vez mais
globalizado;

m) Considerando que diversas universidades,
institutos de pesquisa e empresas nacionais tém
realizado pesquisa e desenvolvimento para novos

I
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usos € novas formas cristalinas e depositado pedidos
de patente no INPI para proteger esses tipos de
invengdes;

n) Considerando que a pesquisa por novas
moléculas é dispendiosa e geralmente inviavel para a
industria nacional no momento atual e que, portanto,
um caminho mais viavel para a inovagao reside em
pesquisar produtos j& existentes e buscar novos
desenvolvimentos e invencdes a serem patenteadas,
como € o caso dos novos usos € das novas formas
cristalinas;

0) Considerando que ndo ha que se falar em
extensdo ou prorrogacdo do prazo de validade de
patentes de substancias conhecidas devido ao
patenteamento de invengdes de novos usos ou de
novas formas cristalinas, pois a invencdo original
entrara em dominio publico quando a patente original
expirar e, assim, o escopo de prote¢do da patente
posterior ficara restrito especificamente aquele novo
uso ou aquela nova forma cristalina;

p) Considerando que, pelos mesmos motivos
expostos no item precedente, o patenteamento de
invencdes de novos usos ou de novas formas
cristalinas ndo impede nem retarda a produgéo e o
langamento de medicamentos genéricos no pais; e

q) Considerando que a concessdo de patentes para
novos usos € novas formas cristalinas, que
preencham os requisitos legais de novidade,
atividade inventiva e aplicagdo industrial, é
necessaria em vista das obrigagdes assumidas pelo
Brasil decorrentes do Acordo TRIPS, em vista do que
determina a Lei n® 9.279/96 e em vista dos interesses
do Pais no que diz respeito a prote¢do de inovagdes
desenvolvidas pela industria nacional;

a ABPI firma a presente Recomendagéo, no sentido
de:

1) reiterar a patenteabilidade dos novos usos de
substancias conhecidas, em particular dos novos
usos médicos, e das novas formas cristalinas que
preencham o0s requisitos legais de novidade,
atividade inventiva e aplicacdo industrial;

2) apoiar as diretrizes propostas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial — INPI no sentido
de considerar patentedveis 0s novos usos médicos e
as novas formas cristalinas que preencham os
requisitos legais de novidade, atividade inventiva e
aplicagao industrial;

3) manifestar-se contra a posicdo firmada pelo
Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual —
GIPI, na Reunido Plenaria do dia 01.12.2008,
contraria a patenteabilidade de novos usos e novas
formas cristalinas; e

4) rejeitar os Projetos de Lei nos 2511/2007 e
3995/2008, que tramitam em conjunto na Camara
dos Deputados e visam a proibir a patenteabilidade
de novos usos e novas formas cristalinas, ou de
qualquer Projeto de Lei com 0 mesmo objetivo.

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2009.
Juliana L. B. Viegas

Presidente

Maité Cecilia Fabbri Moro

Diretora Relatora

Jodo Luis D'Orey Facco Vianna
Co-coordenador — RJ

Antonio Mauricio Pedras Arnaud
Co-coordenador - SP
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Resolucao da ABPI n° 84 /2014

ASSUNTO: Posicao da ABPI sobre Embalagens Genéricas (denominadas em inglés

como “Plain Packaging”).

EM 29 DE MAIO DE 2014 O COMITE EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR DA ABPI APROVARAM A

PRESENTE RESOLUGAO.

I. Considerando que alguns paises contemplam a
possibilidade de aprovagéo de leis que instituem as
chamadas embalagens genéricas (plain packaging)
em produtos de diferentes industrias, tais como, as
industrias de tabaco, medicamento, alimentos,
bebidas alcodlicas;

I. Considerando que, dentre as industrias atingidas,
merece atengdo especial o rapido avango das
iniciativas de adogdo das embalagens genéricas na
industria do tabaco, sem a necessaria avaliagao de
riscos a(0): ordem juridica nacional e internacional,
mercado, comércio, livre e justa concorréncia,
arrecadacdo tributaria, industria, consumidores,
emprego e combate ao crime organizado;

lll. Considerando que, em 06.06.2011, a ABPI
manifestou sua posicdo contraria a adocdo de
embalagens genéricas, por ocasido da Consulta
Publica de 07.04.2011, sobre o Projeto de Lei
australiano denominado Tobacco Plain Packaging Bill
2011;

IV. Considerando que, em 01.12.2011, a Australia
adotou o Tobacco Plain Packaging Act 2011, que
instituiu as embalagens genéricas em produtos
derivados do tabaco naquele pais;

V. Considerando que Ucrania, Republica
Dominicana, Honduras, Cuba e Indonésia iniciaram
painéis na Organizagdo Mundial do Comércio (OMC)
contra a legislagdo australiana de embalagens
genéricas;

VI. Considerando que tramitam no Congresso
Nacional do Brasil Projetos de Lei para disciplinar as
embalagens genéricas no pais, tendo adquirido
relevo o Projeto de Lei do Senado n° 103/2014, de
autoria do Senador Rodrigo Rollemberg, para alterar
aLei 9.279/1996 - Lei da Propriedade Industrial;

VII. Considerando que, em breve, o Brasil precisara
posicionar-se sobre embalagens genéricas, tanto nos
féruns internacionais, quanto internamente;

Em conformidade com a sua misséo institucional de
promover o avango da legislagdo, jurisprudéncia e
doutrina relacionadas ao tema da propriedade
intelectual, a Associacdo Brasileira da Propriedade

Intelectual — ABPI adota a presente RESOLUCAO,
nos seguintes termos:

1. Introducéo

1.1. De uma forma geral, as leis de embalagens
genéricas impdem a uniformizagdo da apresentacéo
externa das embalagens dos produtos, com a
eliminagé@o das cores e outros elementos distintivos
nao nominativos, ainda que registrados como marca,
como figuras e elementos graficos. Além disso, o0s
elementos marcarios nominativos passam a ser
apostos em tamanhos e tipos de letra pré-definidos,
comprometendo a percepgédo dos consumidores e a
sua capacidade de diferenciagdo entre os produtos
disponiveis no mercado.

1.2. A politica de embalagens genéricas encontra
justificativa na suposigao que alguns governos fazem
de que a supressdo de elementos graficos e cores
dos produtos (ainda que isoladamente registrados
como marca), bem como a padronizagao na forma de
apresentagdo de marcas nominativas, reduziria a
demanda desses produtos e, consequentemente, o
risco que podem trazer a saude da populagéo.

1.3. N&o ha, porém, qualquer estudo que comprove
tal assertiva. Pelo contrério, as pesquisas até agora
realizadas mostram que as embalagens genéricas
podem aumentar o risco a salde do consumidor, pois
dificultam e tornam incerta a escolha do produto
original  desejado, retram o incentivo aos
investimentos em qualidade e inovagao, e facilitam a
comercializagdo de produtos contrafeitos, elaborados
a margem da lei e, portanto, sem qualquer
compromisso com padrdes de seguranca.

14. Ainda no plano politico, a adogdo das
embalagens genéricas pode gerar um clima de
desconfianga em relagdo ao Pais, o que se torna
critico em um cenario de economia global, no qual as
nagdes precisam transmitir seguranca na é&rdua
tarefa de atrair e reter investimentos em seus paises.

1.5. No plano juridico, as embalagens genéricas néo
se adéquam ao arcabougo constitucional nacional,
violando diversas leis brasileiras e importantes
tratados internacionais subscritos pelo  Brasil.
Sujeitam, ainda, o pais a possiveis
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questionamentos perante o Judiciario e até mesmo a
OMC, que pode impor duras sangdes comerciais no
caso de inconsisténcia das leis e regulamentos locais
com 0s compromissos internacionais assumidos pelo
Pais.

1.6. Ao final, ficara evidente que as embalagens
genéricas devem ser evitadas pelos governos que
zelam pelo bem estar e a saude de sua populacéo,
assim como pelos que primam pelo respeito as leis e
aos tratados internacionais.

2. Os efeitos gerados pelas embalagens genéricas

2.1. As embalagens genéricas sdo contempladas por
governos que acreditam que a supressao das marcas
registradas diminuiia o consumo de produtos
potencialmente danosos a saude, o que traria efeitos
benéficos a sua populagao. Tal premissa, porém, ndo
encontra amparo em pesquisas técnico-cientificas,
tampouco na légica de mercado.

2.2. Com efeito, ao retirar as marcas dos produtos, as
embalagens genéricas negam ao consumidor o
direito ao conjunto de informagbes presentes na
embalagem, no qual se incluem as marcas
registradas, em suas diversas naturezas, associadas
as suas caracteristicas graficas e cores. Tal medida
subtrai ainda dos fabricantes o correspondente direito
— e a obrigagao — de prestar informagdes completas
sobre 0 produto oferecido ao consumidor.

2.3. A auséncia da marca registrada em embalagens
transmite, ainda, a ideia de que os produtos sdo
iguais, fato que reduz a capacidade de diferenciagao
entre eles e a identificacdo da sua origem — uma das
fungdes primordiais das marcas.

2.4. A impossibilidade de distinguir seus produtos dos
demais também desestimula o fabricante a aprimorar
e manter a qualidade dos seus produtos, visto que é
0 reconhecimento da marca pelo consumidor que
assegura ao fabricante o retorno de seu investimento.

2.5. Na medida em que o consumidor perde essa
capacidade, por forca de uma politica publica
impositiva, a competicao entre os diferentes produtos
comercializados no mercado restringe-se meramente
ao prego, que passa a ser o unico fator a influenciar a
escolha. Esse cenario gera uma competicdo pobre,
sem incentivo para 0 aumento e a manutengéo da
qualidade dos produtos. A consequéncia inevitavel de
tal equag@o é a redugéo sistematica dos pregos, que
conduz, por sua vez, ao aumento do proprio
consumo, em resultado diametralmente oposto ao
objetivo almejado pela iniciativa legislativa.

2.6. No Brasil, ha uma politica de controle de prego
minimo de cigarros. Se, por um lado, essa politica
pode parecer, em tese, uma barreira para o processo
de diminuigao dos pregos, por outro, ela sinaliza que
0 objetivo do governo é desestimular a concorréncia
predatéria de pregos, a fabricagdo de produtos que
nao estejam de acordo com uma capacidade minima
de pagamentos de impostos e, indiretamente, revela
que produtos diferenciados por marcas s&o
estimulados e protegidos de uma concorréncia
predatoria de produtos ilicitos.

2.7. O cenério concorrencial artificialmente criado
pelas embalagens genéricas, que privilegiam as
empresas capazes de criar produtos a custos mais
baixos, incentivara, como se prevé, dois tipos de
comportamentos. O primeiro, provavelmente a ser
adotado pelos competidores tradicionais, sera o de
diminuir os custos dos seus produtos, com aumento
da produgdo em detrimento do investimento em
pesquisa e inovagao, as quais, ao longo dos anos,
incrementaram a qualidade e permitiram reduzir os
efeitos nocivos gerados pelo consumo de um produto
controverso.

2.8. O segundo comportamento, que tende a ser
adotado pelos novos competidores, desprovidos de
escala, penetragdo e posicionamento nesse mercado
sem marcas, sera o de redugéo continua de pregos.
A sustentacdo dessa estratégia de sobrevivéncia
comercial impora ao segundo grupo de competidores
a necessidade de negligenciar as suas obrigagoes
sanitarias e fiscais, a fim de atender ao ciclo de
reducdo de pregos e permitir que seus produtos
possam concorrer com os fabricantes tradicionais.
Havera, para esse universo, uma inequivoca
tendéncia a praticas comerciais ilicitas.

2.9. Em um mercado tendente a comoditizagéo, tanto
0s grandes quanto 0s pequenos produtores
enfrentardo a grande investida dos produtos
contrafeitos, que tradicionalmente ndo respeitam as
normas e padrdes sanitarios minimos. Nesse sentido,
as embalagens genéricas servirdo de estimulo aos
contrafatores de marcas, que, numa perspectiva de
pouca distingdo entre produtos, aproveitardo a
oportunidade para adotarem marcas idénticas ou
semelhantes, expondo o consumidor & confuséo e
colocando sua saude em risco.

2.10. Os contrafatores, como se tem conhecimento,
nao se curvam as normas regulatorias e sanitarias e,
com isso, oferecem produtos potencialmente nocivos.
No setor especifico de tabaco, por exemplo, 0
mercado ilicito € um problema de escala global, ja
explorado pelo crime organizado.
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2.11. O mercado ilicito também n&o recolhe tributos
ao Erario, essenciais ao custeio estatal e a realizagdo
dos anseios da sociedade. S3o esses recursos,
inclusive, que permitem ao Estado financiar um
sistema de salde publica condizente com as
necessidades de seus nacionais. O aumento
esperado do mercado licito decorrente das
embalagens genéricas impactara na arrecadagéo
tributaria e no investimento estatal.

2.12. Ademais, o mercado ilegal, a margem da
legislagdo que exige um prego minimo para cigarros
e que veda a sua venda a determinados publicos,
acaba por facilitar o acesso de criangas e jovens aos
produtos de tabaco. Ao dificultar a propria
fiscalizagdo e percepgao, pelo consumidor, acerca do
produto licito, a embalagem genérica incentiva o
mercado ilicito, facilitando o acesso aos produtos por
criangas e jovens.

2.13. Como se verifica, a implementacdo das
embalagens genéricas pode acarretar muitos efeitos
indesejaveis, alguns deles contrérios a propria logica
da sua adogdo. Para além desses efeitos, a medida
afronta a principal fungdo da marca e viola leis e
tratados internacionais que disciplinam a sua
adequada exploragdo, 0 que sera objeto de sucinta
andlise mais adiante.

3. Marcas

3.1. A marca ¢ todo sinal distintivo usado para
diferenciar produto ou servico de outro idéntico,
semelhante ou afim, de origem diversa. Assim, todo e
qualquer sinal, seja ele formado por um nome, um
desenho, uma forma ornamental, ou a combinagéo
destes elementos, desde que seja capaz de exercer
a funcdo distintiva da fonte do produto ou servigo,
constitui uma marca, passivel de prote¢do de cunho
constitucional pelo ordenamento juridico brasileiro.

3.2. Entre as marcas registradas, merece também
atengdo uma categoria especifica, que representa a
soma dos elementos caracteristicos da embalagem,
na forma como ela se apresenta ao consumidor.
Trata-se aqui do chamado trade dress, ou conjunto-
imagem para a doutrina brasileira, o qual, pela
reunidao de elementos que ddo a sua aparéncia
externa uma qualidade diferenciadora, conferem
verdadeira identidade visual ao produto, permitindo
imediato reconhecimento do consumidor no momento
da decisdo de compra. O conjunto-imagem
desempenha, assim, a principal fungdo da marca,

3.3. Neste contexto, 0 conjunto-imagem apresentado
na embalagem de um produto recebe a tutela juridica
destinada aos demais sinais distintivos passiveis de
registro e protecdo, podendo igualmente ser
chamado de marca ou marca registrada, para efeitos
desta analise.

3.4. A marca exerce papel central no estimulo a
inovagdo e manutencdo de qualidade dos produtos
pela indUstria, o que vai ao encontro do melhor
interesse da sociedade e, em particular, do préprio
consumidor. Nao é por outro motivo que as marcas
constituem ativos intangiveis de valor elevadissimo e
significativo para os seus ftitulares, atraindo o
interesse de investidores e aquecendo o cenario
concorrencial e a livre iniciativa, assegurados
constitucionalmente.

3.5. A regulagdo de um segmento relevante ndo deve
se dar de forma a ignorar as garantias constitucionais
e legais assegurados as marcas e ao sistema da
propriedade industrial vigentes.

3.6. Nesse contexto, € importante ponderar se, de
fato, as medidas propostas por legislacdes de
embalagens genéricas por alguns paises - e que se
ensaiam no Brasil - tém o cond&do de alcangar os
seus propositos, de modos a justificar as
consequéncias indesejaveis anteriormente
exploradas e o sacrificio de algumas garantias
juridicas. A resposta aqui ndo parece ser afirmativa.

3.7. Na verdade, ndo existem estudos que
comprovem que as embalagens genéricas
desestimulam o consumo dos produtos atingidos pela
medida. Por outro lado, sem a devida comprovagao
da vantagem auferida, séo flagrantes os sacrificios
impostos a direitos e principios elementares.

3.8. Além disso, ainda que houvesse efetivas
evidéncias de que embalagens genéricas
desestimulariam o consumo, 0 que sequer existe, sua
aplicacao deveria ainda pressupor a inexisténcia de
outras medidas menos onerosas ao titular do direito
individual violado que produzissem o mesmo ou
melhores resultados, sob pena de completa
incompatibilidade com o cenario constitucional
vigente no Brasil.

3.9. As embalagens genéricas s&o, assim,
injustificadamente, uma clara violagdo ao direito de
marca dos seus detentores, tutelado
constitucionalmente como garantia fundamental. Séo

que ¢ aquela distinva da origem de contrarias aos  interesses do  consumidor,
produtos/servios principalmente no que se refere ao seu direito a
informagao e de livre escolha.
I
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3.10. Trata-se, também, de politica contraria a livre
iniciativa, na medida em que limita as condicdes de
identificagdo no mercado de consumo, impondo
medidas de padronizacdo em  ambiente
concorrencial, no qual a regra é justamente a
diferenciag&o entre os diferentes agentes e produtos.

3.11. A adogdo das embalagens genéricas tem,
ainda, carater expropriatério, porque retira de seus
titulares o pleno gozo de direitos sobre marcas
registradas e em wuso, importantes ativos de
empresas, € contraria compromissos assumidos
pelos paises, quanto a protecdo conferida a
propriedade industrial, nos planos nacionais e
internacionais.

3.12. A medida em analise, em abordagem né&o
menos importante, afronta o direito a livre
manifestagdo de pensamento e da atividade de
comunicacdo e o direito a publicidade da atividade
empresarial, impedindo que o fabricante possa
livremente expressar e comunicar um produto licito,
transformando em vedacdo irrestrita ao que a
Constituicdo da Republica aceita sob apenas certos
limites.

3.13. Assim sendo, muito aquém de ser benéfica, as
embalagens  genéricas  criam  desequilibrio
desproporcional e desarrazoado entre o interesse
publico e privado, e se apresentam como grave
violag&o a ordem juridica nacional e internacional.

4. Violagao a Leis e Tratados Internacionais

4.1. A tutela juridica da marca esta assegurada no
Brasil pela Constituicdo Federal, em seu artigo 5o,
inciso XXIX, pela Lei da Propriedade Industrial (Lei
9.279/96), em seu artigo 129, e pelos tratados
internacionais dos quais o Pais é signatario, entre os
quais vale mencionar o Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (Acordo TRIPs) da OMC.

42. Como se vera a seguir, as embalagens
genéricas sdo incompativeis com  diversos
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil,
em particular, com o Acordo TRIPs, além de parecer
violar o Acordo sobre Barreiras Técnicas (arts. 2.1 e
2.2), também da OMC.

43. Em primeiro lugar, cumpre analisar as
embalagens genéricas a luz do que dispde o artigo
20 do Acordo TRIPs, que determina que o uso da
marca de um ftitular ndo podera ser onerado
injustificadamente com exigéncias especiais. A
presente norma internacional visa evitar intervencdes
dos Estados Membros da OMC nos direitos de marca

de seus titulares, de cunho positivo, ou seja, para
exigir que o uso da marca se dé, por exemplo, em
detrimento a sua habilidade de distinguir (diferenciar),
e de maneira injustificadamente onerosa.

4.4, De todo modo, ainda que se considerassem as
medidas restritivas ao uso de uma marca como uma
mera limitagdo (e ndo impedimento), o que se admite
apenas

para argumentar, elas cairiam na proibigdo de “énus
injustificado” e, especificamente, nas hipoteses
exemplificativas1 enunciadas no artigo. Isso ocorre
porque as embalagens genéricas acabam por
disciplinar um “uso em detrimento de sua capacidade
de distinguir os bens e servicos de uma empresa
daqueles de outra empresa’, o que dispensa a
necessidade de interpretagao neste caso sobre o que
seria “injustificado”.

4.5. De todo modo, vale a pena ressaltar que a
doutrina especializada entende que a justificativa
para as limitagbes deve ser razodvel e proporcional
as perdas que causa a “distintividade” da marca, nos
seguintes termos:

“A perda de distintividade &, portanto, o denominador
comum dos trés exemplos e que faz com que haja a
necessidade de exame quanto a justificagdo de
requisitos especiais. Isto significa que a justificacao
encontrada por um governo para a imposi¢cdo de
Onus sobre 0 uso de uma certa marca sera avaliado
vis-a-vis a perda de distintividade. [...] A preservagao
do carater distintivo, nos termos do artigo 20, ndo da
origem a uma prova, como nos termos do artigo 17,
mas apenas para um sentido de proporcionalidade
quanto a possibilidade de justificar o énus" 2 (grifou-
se)

4.6. Como ja visto, nas medidas propostas em
diversos paises e no Brasil, as proibi¢des estédo longe
de serem justificadas ou proporcionais, diante da
grave interferéncia que causam aos direitos de
particulares & ordem juridica nacional e internacional.

4.7. Por certo, se por um lado inexistem estudos
conclusivos quanto a eficacia das embalagens
genéricas, por outo, é sabido que os Estados
possuem meios menos invasivos de atingir os
objetivos de salde publica almejados, meios esses,
inclusive, potencialmente mais  eficazes. A
confrontagdo dessas duas premissas explicitam a
total auséncia de razoabilidade e proporcionalidade
do instituto.

4.8. Concretamente, na auséncia de provas de que
as embalagens genéricas resultariam em diminuigéo
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de consumo de um determinado produto — na
verdade espera-se até que aumente com a
comoditizagéo e redugao de pregos — os Estados

11 D. Gervais, Op. Cit, item 2.100. “In this respect,
the use of the term ‘such as’ shows that the Article list
prima facie forms of unjustifiable special
requirements”

poderiam investir em campanhas educacionais,
regulagdo de mercado e politicas ponderadas de
saude publica.

49. A luz de todas as consideragdes acima, uma
rapida leitura do artigo 8° do TRIPS ¢é suficiente para
pdr fim a qualquer justificativa quanto a legitimidade
das embalagens genéricas, ainda que sob a ética da
saude publica.

4.10. Com efeito, o artigo 8° do TRIPS enuncia a
possibilidade dos paises membros da OMC de
exercerem regulagdo no comércio em prol da saude
publica, porém, ndc ha como argumentar que o
referido dispositivo ampararia as embalagens
genéricas, na medida em que o instituto n&o atende
o0s demais requisitos exigidos pelo tratado.

4.11. As medidas de saude publica justificadas no
TRIPS devem ser ‘necessérias”. Nesse crivo,
definitivamente, ndo se enquadram as embalagens
genéricas, porque elas carecem de comprovagéo
técnico-cientifica ou estudo conclusivo sobre o
comportamento do consumidor e tendéncia de
diminui¢&o do consumo em decorréncia da limitagéo
ao uso de marcas nas embalagens.

412. Sobre a tematica em analise, é preciso
complementar que o artigo 15.4 do Acordo TRIPs,
que corresponde ao artigo 7° da Convencéo de Paris,
garante o direito ao registro de marca,
independentemente do produto que ela visa a
distinguir no mercado, sendo vedado qualquer tipo de
discriminagdo de tratamento, no que se refere a
obtengdo do registro nos Estados Membros, bem
como as prerrogativas a ele inerentes.

413. Sobre a questdo, o Professor G. H. C.
BODENHAUSEN - diretor do entdo BIRPI, que
precedeu a OMPI - se posiciona em seus
comentarios aos artigos da Convengdo de Paris,
perfeitamente aplicaveis @ norma correspondente do
Acordo TRIPs:

“O artigo em questao também se aplica quando o uso
de marcas registradas é proibido para qualquer
categoria de bens, ou quando da venda de bens esta

sujeita a um monopdlio ou uma concessao” 3(grifou-
se)

4.14. Entretanto, 0 uso da marca, objeto de protecéo
por registro concedido validamente, é uma das
prerrogativas essenciais da sua titularidade. Nao ha
meios de desatrelar o

2 N. Pires de Carvalho, na obra “The TRIPS Regime
of Trademarks and Designs” (Kluwer eds., 2006), pg.
333

3 G. H. C. BODENHAUSEN in “Guia de aplicacéo da
Convencao de Paris para a protecdo da propriedade
industrial como revisado em Estocolmo em 19677, pg.
86

direito de registro ao do direito de uso dele imanente,
sob pena de tornar aquele um instituto desprovido de
utilidade.

4.15. Neste ponto, vé-se a incompatibilidade desses
artigos com as embalagens genéricas, que, na
pratica, resultam na prépria proibicdo do direito de
registro de um produto licitamente comercializado.

5. O Risco Real de Contencioso perante a
Organizagdo Mundial do Comércio

5.1. Violagdes aos dispositivos do Acordo TRIPs séo
particularmente relevantes diante do sistema de
resolugdo de controvérsias da Organizagdo Mundial
do Comércio (OMC), que tem por fungédo e objetivo
dar seguranca e previsibilidade ao sistema
multilateral de comércio. Ele abarca disputas
decorrentes do descumprimento de obrigagbes
assumidas nos tratados da organizagéo por parte dos
estados membros.

5.2. Nesta esteira, o descumprimento do Acordo
TRIPs pela adogdo das embalagens genéricas
poderia levar uma nagdo a ser acionado perante 0
Orgao de Solugdo de Controvérsias (DSU) da OMC,
como ja vem ocorrendo com a Australia, que foi o
primeiro pais a adotar leis de plain packaging para
embalagens de cigarros.

5.3. O contencioso da Austrdlia ja se estende por
cinco distintos  procedimentos, iniciados  por
Indonésia, Cuba, Republica Dominicana, Honduras e
Ucrania.

5.4. Caso a legislacdo de embalagens genéricas seja
considerada incompativel com 0s compromissos
internacionais assumidos por um determinado pais,
este podera sofrer retaliagbes comerciais para
compensar as perdas sofridas pelo descumprimento
dos tratados internacionais violados, as quais se dao
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geralmente pela suspensdo de obrigagdes dos
paises envolvidos na disputa no mesmo tratado
objeto da violagao.

55. As  retaliagbes  comerciais,  porém,
excepcionalmente, podem ser autorizadas em outros
tratados, o que se denomina retaliagédo cruzada,
quando o pais demonstra, por exemplo, que a
retaliagdo na area em que se verificou a violagao
trara prejuizos ao proprio pais vencedor da disputa.
Neste caso, o pais vencedor podera retaliar em outro
tratado, mesmo que a violagao tenha sido verificada
na area de propriedade intelectual, suspendendo
obrigacbes assumidas em tratados da OMC em
relacdo a oufros produtos e servicos, afetando
industrias diversas daquela em que a infracdo foi
perpetrada.

5.6. Considerando que o Brasil, recentemente, flertou
com a possibilidade de retaliacdes cruzadas na seara
da Propriedade Intelectual por conta de um
contencioso no segmento Agricola, ndo seria por
demais inventivo crer que algum Estado

propusesse 0 uso de retaliagdes cruzadas justamente
ao contrario, causando impacto no setor Agricola por
forca de um contencioso na seara da Propriedade
Intelectual.

5.7. E recomendavel, pois, a qualquer Estado
membro da OMC aguardar o desfecho do
contencioso iniciado contra a Australia, para prevenir
violagbes e evitar sangdes. Tais sangbes poderiam,
inclusive, afetar setores diversos daqueles atingidos
originalmente pela medida das embalagens
genéricas.

6. Concluséo

6.1. Em vista de todo o exposto, a adogdo das
embalagens genéricas deve ser afastada pelos
governos, pois: Impede o pleno exercicio da
capacidade distintiva das marcas, limitando direitos
constitucionalmente tutelados e fazendo incorrer em
clara violagdo a direitos de propriedade intelectual
vigentes no Brasil, por meio das leis e tratados
internacionais incorporados ao nosso ordenamento
juridico; Nao tem respaldo em justificativa ou provas
concretas de que se prestem a realizar os seus

objetivos, em particular, quanto a redugdo do
consumo dos produtos e prote¢do a saude publica;
Obstrui a capacidade das empresas de exercerem
suas atividades empresariais de forma plena,
resultante das restricbes na promogdo de seus
produtos no mercado; Incentiva 0 mercado informal e
ilegal; Desestimula o investimento em inovagéo € na
manutencdo da qualidade dos produtos; Impede o
consumidor de exercer a livre escolha e arbitrio no
momento da compra; Estimula o aumento de
infracbes e, consequentemente, o ajuizamento de
acbes judiciais por violagdo de marcas e
concorréncia desleal;

Tende a minar a reputagéo do Estado que observa as
praticas do comércio internacional e que € atraente a
investimentos estrangeiros; e Sujeita o Estado
membro da OMC a sérias penalidades por
descumprimento a obrigacbes assumidas junto as
organizagbes internacionais e demais paises
membros, com sangdes que podem ter ampla
extensdo, inclusive em segmentos outros, bastante
sensiveis ao pais.

6.2. Diante das questbes acima apresentadas, a
ABPI, na qualidade de associacdo atuante na defesa
dos interesses de titulares de direitos de propriedade
intelectual, expressa seu veemente repudio as
embalagens genéricas.

6.3. Na conformidade do acima exposto, a ABPI
opde-se a adogdo das embalagens genéricas no
Brasil e recomenda que o governo brasileiro
posicione-se  contrario a qualquer legislagéo
estrangeira nos féruns internacionais e em suas
manifestagdes nos procedimentos de solucdo de
controvérsias iniciados no &mbito da OMC e outros
organizagdes internacionais.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2014.

Elisabeth E. G. Kasznar Fekete
Presidente

Claudio Lins de Vasconcelos

Diretor Relator

Rodrigo Affonso de Ouro Preto Santos
Diretor Tesoureiro




Resolucao N° 65
Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas

Acolhendo a recomendagdo formulada pelo Grupo de Trabalho sobre nomes brasileiros registrados no exterior
como marcas, em 25 de novembro de 2004 o Conselho Diretor e o Comité Executivo da ABPI aprovaram a presente
resolucdo, com vistas referendada em 24 de fevereiro de 2005.

Assunto: Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas

1. Em agosto de 2003, como resultado da indignagdo causada pelo registro da marca “cupuagu” no Jap&o, nos
Estados Unidos da América e como Marca Comunitaria Européia perante a OAMI (OHIM), foi criado, no ambito da
Associagao Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, um Grupo de Trabalho com as seguintes finalidades:

1.1. o levantamento de uma lista preliminar de nomes de elementos da flora brasileira que, por suas caracteristicas
e propriedades, poderiam ser usados industrialmente, seja na confec¢do de medicamentos, seja de cosméticos, de
alimentos ou de produtos semelhantes;

1.2. uma vez selecionada essa lista preliminar de nomes, a busca em alguns paises de relevancia, para detectar a
existéncia ou néo de registros de marcas ja concedidos ou de depdsitos de pedidos de marcas representadas por
esses nomes, em classes que abranjam os produtos derivados dos respectivos elementos da flora;

1.3. a elaboragdo de uma relagéo de casos problematicos detectados;

1.4. a elaboragé@o de uma listagem em inglés de nomes da flora brasileira, com suas caracteristicas basicas, suas
propriedades e potenciais finalidades, para envio aos bureaux de marcas e patentes dos paises com 0s quais 0
Brasil mantenha relagdes diplomaticas, bem como a OMC e & OMPI, para alerta-los sobre a impropriedade da
concessao de registro de marcas constituidas por esses mesmos nomes para produtos derivados desses elementos
da flora.

2. Em cumprimento aos objetivos 1.1, 1.2 e 1.3 acima mencionados, o Grupo de Trabalho efetuou buscas em varios
paises e comunidades(1) de marcas constituidas de nomes da flora brasileira(2), analisou o resultado de tais
buscas, € elaborou o relatorio anexo, constituido de planilha em que constam alguns dos casos potencialmente
problematicos levantados (Anexo n° 1).

3. Na analise do resultado das buscas, partiu-se da premissa de que a proibicdo de concessédo de registro de
marca, e respectivo direito exclusivo de uso, sobre nomes de produtos, expressdes genéricas e de uso comum, bem
como aquelas que designem espécie, € principio geral da legislagdo marcéria, adotado pela totalidade das
legislagdes dos paises signatarios da Convengao da Unido de Paris (CUP) e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), e que tem por fundamento e objetivo:

3.1. 0 nome de produtos ou a designagéo de espécie, quando registrados como marcas sob a forma nominativa ou
mista, para distinguir tais produtos ou produtos afins ou derivados das mencionadas espécies, ndo atendem ao
requisito de distintividade exigida para a concessao de registro de marca (Artigo 6 quinquies da CUP e Artigo 15, 1
do TRIPS(3)), ou seja, tais marcas ndo terdo a capacidade de distinguir o produto perante o consumidor.

3.2. impedir que alguém se aproprie de tais expressdes de uso necessario e comum, e obtenha o direito de uso
exclusivo, podendo vir a impedir que terceiros utilizem livremente o nome do produto, ou a designacdo de espécie,
em seu sentido semantico original, para indicar o préprio produto, a composi¢do do produto ou a matéria-prima
utilizada na fabrica¢do de produtos.

4. Com base nessas premissas, 0 Grupo de Trabalho concluiu que o depésito e registro de marcas que tenham por
objeto nomes de espécies nativas brasileiras, ou de qualquer parte ou componente de tais espécies, ou nomes de
espécies originarias de qualquer pais, para distinguir os proprios produtos delas derivados, produtos afins, ou que
utilizem elementos dessas espécies como matéria-prima para produtos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos,
quimicos e/ou outros derivados, nas classes 01, 03, 05, 29, 30, 31 e 32, é uma violagdo da CUP e do TRIPS,
devendo ser tais pedidos de registro impugnados, e/ou anulados os registros eventualmente concedidos, com
fundamento no Artigo 6 quinquies b) 2) da CUP e no item 1 do artigo 15 do TRIPS, ressalvando-se os casos em que
as marcas tragam suficiente apresentagéo distintiva e sejam portadoras de “ressalva quanto ao direito de uso
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exclusivo”, bem como ressalvando a hipbtese do Artigo 6 quinquies ¢) 1) da CUP, quando tenha ocorrido o
fendmeno do “secondary meaning”.

Além de violar os referidos artigos da CUP e do TRIPS, o eventual registro dessas marcas podera gerar conflitos e
prejuizos para as empresas brasileiras que exportem produtos utilizando tais nomes em suas embalagens.

5. Em cumprimento aos objetivos do paragrafo 1.4 do item 1 acima, o Grupo de Trabalho(4) elaborou uma listagem
em inglés de determinadas espécies da flora nativa brasileira, que ja sdo objeto de pesquisas com a finalidade de
identificacdo e extrag@o de propriedades utilizaveis em alimentos, produtos medicinais e/ou cosméticos. A referida
lista, apensa a esta Resolugdo como Anexo n° 2, contém os seguintes dados: (i) nome comum brasileiro; (ii) nome
cientifico; (iii) parte da planta utilizada; (iv) tipo de extracéo; (v) produto potencialmente derivado; e (vi) regido do
Brasil onde a espécie é nativa, ou indicacdo de ser a mesma de origem exotica.

A ABPI reconhece o valioso trabalho efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como
por outros Orgdos e entidades governamentais como a EMBRAPA, na elaboragdo de listagens semelhantes,
elencando espécies da flora brasileira. Entretanto, pelo fato de tais listagens ndo serem elaboradas em inglés, torna-
se ineficaz envia-las aos bureaux de registro de propriedade industrial estrangeiros.

6. Diante disto, RESOLVE a ABPI:

6.1. REPROVAR publicamente a concessao de registros de marcas que contenham nomes de espécies da flora,
ressalvando-se 0s casos em que as marcas tragam suficiente apresentacdo distintiva e sejam portadoras de
“ressalva quanto ao direito de uso exclusivo”, bem como ressalvando a hipétese do Artigo 6 quinquies ¢) 1) da CUP,
quando tenha ocorrido o fendmeno do “secondary meaning”.

6.2. SOLICITAR a colaborac¢ao do INPI para evitar que tais registros sejam concedidos no Brasil, inclusive como
forma de reforgar nossa posi¢ao quanto ao combate desses registros efetuados no exterior.

6.3. ORIENTAR o Grupo de Trabalho no sentido de que acione o Ministério das Relagdes Exteriores - MRE para
averiguar quais sdo as medidas administrativas, judiciais e/ou diplométicas cabiveis para eliminar os problemas ja
detectados, e continuar a pesquisar os possiveis problemas existentes em outros paises.

6.4. APROVAR O ENVIO da listagem mencionada no item 4 acima ao MRE, para que este, via diplomatica, a envie
aos bureaux de registro de propriedade industrial dos paises com os quais 0 Brasil mantém relagbes diplomaticas,
alertando-os para a impropriedade do registro de marcas constituidas pelos nomes da flora indicados na referida
listagem, nas condi¢bes mencionadas no item 3 acima.

6.5. APROVAR o envio da referida listagem, via MRE ou diretamente pela propria ABPI, @ Organiza¢do Mundial da
Propriedade Intelectual - OMPI, para que providéncias sejam tomadas no sentido de que as marcas indevidamente
concedidas sejam canceladas ex-officio pelos respectivos paises, e a Organizagdo Mundial do Comércio - OMC,
para evitar que se criem barreiras nao tarifarias ao comércio internacional.

6.6. ENCARREGAR o Grupo de Trabalho, sob superviséo do Comité Executivo da ABPI, das gestdes necessérias
perante 0 MRE, OMPI e OMC para viabilizagdo da remessa da listagem constante do Anexo 2 e para as demais
providéncias conforme acima decidido.

Gustavo Starling Leonardos
Presidente

Juliana L. B. Viegas

Coordenadora do Grupo de Trabalho
Pietro Ariboni

Co-coordenador do Grupo de Trabalho
Claudio R. Barbosa

Diretor Relator

1) Marca Internacional (Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid), Comunidade Européia (OHIM), Estados Unidos
da América, Inglaterra, Canada, Japéo, Chile e Brasil.
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2) Para tornar a busca viavel, foram selecionados somente 31 nomes de espécies vegetais da flora brasileira que,
pelas suas caracteristicas, tém potencial atual e real de uso industrial. Tais nomes selecionados sdo: Agai, Acerola,
Andiroba, Araga, Babagu, Bacuri, Breu Branco / Breu, Buriti, Caja, Camomila, Camu Camu, Castanha-do-Parg,
Copaiba, Cumaru, Cupuagu, Cupui, Guarana, Jaborandi, Jatoba, Jenipapo, Louro Maracuja, Mari Mari, Murumuru,
Pariparoba, Pequi, Pitanga, Pitomba, Rosa, Tapereba e Urucum.

3) Convengéo da Unido de Paris, Artigo 6 quinquies:

“B. S6 poderad ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fabrica ou de comércio mencionadas no
presente artigo, nos casos seguintes:

2. quando forem desprovidas de qualquer carater distintivo ou entdo exclusivamente compostas por sinais ou
indicagbes que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, 0
lugar de origem dos produtos ou a época da producéo, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou
nos habitos leais e constantes do comércio do pais em que a prote¢ao é requerida;”

TRIPS, Artigo 15:
“Objeto da Protegéo

1. Qualquer sinal, ou combinagao de sinais, capaz de distinguir bens e servigos de um empreendimento daqueles de
outro empreendimento, podera constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes préprios,
letras, numerais, elementos figurativos e combinagdo de cores, bem como qualquer combinagdo desses sinais,
serdo registraveis como marcas. Quando os sinais ndo forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e
servigos pertinentes, os Membros poderdo condicionar a possibilidade do registro ao caréater distintivo que tenham
adquirido pelo seu uso. Os Membros poderdo exigir, como condicdo para o registro, que 0s sinais sejam
visualmente perceptiveis.”

4) O Grupo de Trabalho agradece a inestimavel colaboragdo da Natura Cosmeéticos S.A., na pessoa de sua
representante perante o Grupo, Dra. Eneida Berbare, que providenciou a elaboragéo da listagem anexa.
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MINUTA DA ABPI DE DECRETO PRESIDENCIAL SOBRE A ATUAGAO DO
INPI COM RELAGAO AOS CONTRATOS REFERENTES A BENS DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL

DECRETO N° ,DE DE DE 20....

A PRESIDENTA DA REPUBLICA, no uso das
atribuicdes que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI,
alinea “@”, da Constituicdo, e tendo em vista as
disposicdes da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996,

DECRETA:

Art. 1°. Este Decreto regulamenta os artigos 62, 121,
140 e 211 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996.

Art. 2°. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
— INPI averbara os contratos ou outros documentos
representativos de licenciamentos de patentes, de
marcas e de desenhos industriais, e registrard os
contratos ou outros documentos representativos de
fornecimento ou licenciamento de tecnologia n&o
patenteada, de prestacdo de servicos de assisténcia
técnica que impliquem fornecimento de tecnologia,
bem como os de franquia e similares, firmados com
pessoas fisicas ou juridicas domiciliadas no exterior,
para que produzam efeitos em relacdo a terceiros.

§ 1°. A averbacao e o registro a que se refere o caput
deste artigo produzira efeitos em relagéo a terceiros a
partir da data de sua publicagao.

§ 2°. Para efeito da validade de prova de uso das
patentes, marcas ou desenhos industriais, 0s
contratos ou outros documentos representativos dos
licenciamentos ndo precisardo estar averbados no
INPI.

Art. 3°. No processo de averbagéo dos contratos de
licenciamento ou documentos relativos a exploragéo
de patente(s), o INPI limitard sua andlise a
verificagdo da situagao e titularidade da(s) patente(s)
licenciada(s) e/ou do(s) deposito(s) de patente
licenciado(s).

Paragrafo (nico. A averbagdo de contrato de
licenciamento ou documento relativo a exploragéo de

Regulamenta os artigos 62, 121, 140 e 211 da Lei 9.279,
de 14 de maio de 1996 e da outras providéncias..

pedido de patente ainda ndo concedido tera efeito
precario, e os efeitos fiscais € cambiais decorrentes
da averbagéo passarao a vigorar a partir da data da
concessao da patente, retroagindo a data de vigéncia
da licenca acordada entre as partes e constante do
respectivo contrato ou documento, que ndo podera
ser anterior a data do depdsito do pedido da patente
objeto da licenga.

Art. 4°. No processo de averbagdo dos contratos ou
documentos relativos a licenciamento de uso de
marca(s), o INPI limitard sua analise a verificagéo da
situacdo e titularidade da(s) marca(s) licenciada(s)
elou do(s) pedido(s) de registro de marca(s)
licenciado(s).

Paragrafo udnico. A averbagdo de contrato de
licenciamento ou documento relatvo a uso de
depdsito de marca ainda ndo registrada terd efeito
precario, e os efeitos fiscais € cambiais decorrentes
da averbagéo passarao a vigorar a partir da data do
registro da marca, retroagindo & data de vigéncia da
licengca acordada entre as partes e constante do
respectivo contrato ou documento, que ndo podera
ser anterior a data do depdsito do pedido de registro
de marca objeto da licenga.

Art. 5°. O disposto nos artigos 3° e 4° deste Decreto
aplica-se, mutatis mutandis, ao licenciamento de
desenhos industriais.

Art. 6°. Nos processos de averbagdo dos contratos
ou outros documentos  representativos de
licenciamento de patentes, de marcas ou de
desenhos industriais, € nos processos de registro de
contratos ou documentos representativos de
fornecimento ou licenciamento de tecnologia n&o
patenteada, de prestacdo de servigcos de assisténcia
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técnica que impliquem fornecimento de tecnologia,
bem como de franquia e similares, é facultado a
qualquer das partes contratantes exigir do INPI a
manutengdo de sigilo de dados referentes a
averbacdo ou ao registro, com a consequente
omissdo desses dados nas publicagdes referentes a
dita averbagéo ou registro.

Art. 7°. A decis@o relativa aos pedidos de averbagao,
de que tratam os artigos 62, 121 e 140 da Lei
9.279/96 e relativa aos pedidos de registro de que
trata o artigo 211 daquela Lei, seré proferida no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da apresentagéo
do pedido de averbagdo ou de registro perante o
protocolo geral do INPI.

§ 1°. Nos processos de averbagdo e de registro de
que trata o caput deste artigo, caso o INPI ndo se
manifeste acerca da averbag&o ou do registro em 30
(trinta) dias a contar da data do protocolo do pedido
de averbagéo ou de registro no protocolo geral do
INPI, a averbagdo ou o registro serd concedido
automaticamente, obrigando-se o INPI a emitir o
certificado de averbag&o ou de registro no prazo de 5
(cinco) dias e publica-lo na Revista da Propriedade
Industrial imediatamente subsequente, independente
de solicitagdo ou pedido da parte.

§ 2°. Nos processos de averbagdo e de registro de
que trata o caput deste artigo, ndo seréo objeto de
exigéncias ou interferéncia por parte do INPI os
termos e condicdes de contratacdo licitamente
pactuados entre as partes, tais como os relativos a

JUSTIFICATIVA

Considerando que é conveniente e necessaria a
regulamentacdo dos processos de averbacdo e
registro de contratos, tratados pelos artigos 62, 121,
140 e 211 da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996;

Considerando que, ao mesmo tempo, a hora é
propicia para uma revisdo dos processos
burocraticos que envolvem a regularizagdo dos
contratos de licenca de bens de propriedade
industrial e de fornecimento ou licenga de tecnologias
nao-patenteadas;

A Associagdo Brasileira da Propriedade
Intelectual — ABPI tem o prazer de apresentar a
inclusa Minuta de Decreto Presidencial para a
apreciagdo da Casa Civil da Presidéncia da
Republica.

Os referidos contratos ficam sujeitos a averbagao ou
a registro por parte do Instituto Nacional da

preco, condicdes de pagamento, limitagdes de uso,
legislagdo aplicavel, jurisdicdo competente e nos
contratos de fornecimento ou licenga de tecnologia
ndo patenteada os relativos ao prazo contratual,
facultada ao INPI a op¢éo de alertar as partes quanto
a dedutibilidade fiscal dos pagamentos contratados e
a consideracdes de natureza concorrencial.

Art. 8°. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 7.356, de
12 de novembro de 2010, o Ministro de Estado do
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior
editara regimento interno dos o6rgdos Especificos
Singulares do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial — INPI, especificamente da Diretoria de
Cooperacao para o Desenvolvimento, da Diretoria de
Patentes, da Diretoria de Marcas, da Diretoria de
Contratos, Indicacdes Geogréficas e Registros, do
Centro de Defesa da Propriedade Intelectual e da
Coordenacdo-Geral de Recursos e Processos
Administrativos de Nulidade.

Art. 9°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicag&o.

Brasilia, __ de de 201 ; _ °da
Independéncia e __°da Republica.
[Presidente]

[Ministro]

Propriedade Industrial - INPI, nos termos da Lei
9.279/96. O INPI, no curso dos processos de
averbacao ou registro, tem analisado detalhadamente
o conteudo dos contratos a ele submetidos, exigindo,
em certos casos, alteragbes na sua redacao,
reduzindo pregos ajustados entre as partes, e
interferindo na negociagao livremente pactuada pelos
contratantes.

Se, no passado, tal interferéncia do INPI chegou a
ser justificavel em vista da necessidade de restringir
a saida de moeda estrangeira do Brasil — em raz&o
de desequilibrios na balanga de pagamentos externa
do Brasil — atualmente essas condigdes ja ndo se
fazem presentes.

Dentre as restricbes e politicas implementadas pelo
INPI, uma das mais questionadas é o conceito de
ndo poder haver “licenciamento” de tecnologia néo
patenteada, mas somente uma “venda” definitiva
dessa tecnologia. Este tipo de politica afasta
potenciais parceiros tecnoldgicos de empresas
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nacionais, que temem perder o controle de suas
tecnologias inovadoras.

Outra preocupagdo das empresas adquirentes de
licencas ou de tecnologia é o fato de que dados dos
contratos submetidos a averbagao ou a registro pelo
INPI s&o publicados na Revista do INPI. Em certos
casos, em que a tecnologia ou as licengas adquiridas
tém um carater estratégico, a publicacdo desses
dados preocupa sobremaneira as empresas
envolvidas, pois revela a concorréncia 0
direcionamento das pesquisas e as estratégias
adotadas pelas mesmas. E uma reivindicagdo de
empresas nacionais, portanto, que tenham elas a
opgao de pleitear, junto ao INPI, que certos dados

considerados confidenciais ndo sejam publicados
pelo INPI em sua Revista. A publicagdo das
averbacOes e dos registros (que é uma exigéncia
legal, constante da Lei n°® 9.279/96) pode
perfeitamente ser efetuada mediante mera mencéo
ao numero do protocolo do processo de averbagao
ou de registro, sem necessidade de revelar, quando
assim n&o for conveniente, os dados confidenciais
das empresas envolvidas.

Diante disso, tem a presente minuta a fungdo de
regulamentar o processo de averbagao e registro dos
contratos pelo INPI, conforme artigos 62, 121, 140 e
211 da Lei 9.279/96, confirmando a liberdade das
partes na negociagdo das clausulas contratuais.
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MINUTA DA ABPI DE PROJETO DE LEI DE DEDUTIBILIDADE FISCAL

EXPOSICAO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei (PL) tem por finalidade
atualizar a legislagéo do Imposto de Renda relativa a
dedutibilidade fiscal dos pagamentos efetuados em
decorréncia de contratos de licenciamento de bens
de propriedade industrial e de fornecimento ou
licenciamento de tecnologia, know-how ou servigos
de assisténcia técnica.

Para tanto, propde o PL alterar o artigo 9° da Lei n°
4.131 de 03 de setembro de 1962 (a “Lei de Capitais
Estrangeiros”), os artigos 52 e 71 da Lei n° 4.506 de
30 de novembro de 1964 (Lei de Imposto de Renda)
bem como revogar disposicdes relativas ao Imposto
de Renda que se apresentam ultrapassadas.

A legislagéo do Imposto de Renda trata, atualmente,
da questdo da dedutibilidade dos pagamentos de
royalties pelo licenciamento de marcas, patentes e
desenhos industriais, e de remuneragdo pelo
fornecimento de tecnologia ndo patenteada ou know-
how e pela prestacdo de assisténcia técnica, em
varios dispositivos legais promulgados em épocas
diferentes, o que vem criando divergéncias
interpretativas que resultaram em jurisprudéncia
discordante. De fato, vejamos:

1 - Dentre os dispositivos relativos a dedutibilidade
dos referidos pagamentos, sobre 0s quais se baseia
0 atual Regulamento do Imposto de Renda (Decreto
3.000/99), o mais antigo consta do artigo 74 e seus
paragrafos da Lei n° 3.470, de 28 de novembro de
1958, que reza:

Art 74. Para os fins da determinag&o do lucro real
das pessoas juridicas como o define a legislagédo do
imposto de renda, somente poderdo ser deduzidas
do lucro bruto a soma das quantias devidas a titulo
de "royalties" pela exploragdo de marcas de industria
e de comércio e patentes de invengdo, por
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhantes até o limite maximo de 5% (cinco por
cento) da receita bruta do produto fabricado ou
vendido.

§ 1° Serdo estabelecidos e revistos
periodicamente mediante ato do Ministro da Fazenda,
0s coeficientes percentuais admitidos para as
dedugbes de que trata este artigo, considerados 0s
tipos de produgéo ou atividades, reunidos em grupos,
segundo o grau de essencialidade.

§ 2° Poderdo ser também deduzidas do lucro
real, observadas as disposi¢cbes deste artigo e do
parégrafo  anterior, as quotas destinadas a
amortizagdo do valor das patentes de invengdo
adquiridas e incorporadas ao ativo da pessoa
juridica.

§ 3° A comprovagdo das despesas a que se
refere este artigo sera feita mediante contrato de
cessdo ou licenca de uso da marca ou invento
privilegiado, regularmente registrado no pais, de
acordo com as prescrigdes do Codigo da Propriedade
Industrial (Decreto-lei n° 7.903, de 27 de agosto de
1945), ou de assisténcia técnica, cientifica,
administrativa  ou  semelhante, desde  que
efetivamente prestados tais servigos.

2 — Como consequéncia do disposto no referido
paragrafo 1° do artigo 74 da Lei n° 3.470/58, o
Ministério da Fazenda emitiu a Portaria n® 436, de 30
de dezembro de 1958, estabelecendo um
escalonamento de percentuais maximos de
dedutibilidade fiscal, que variam de 1% a 5% sobre
receita bruta de venda dos bens ou servigos

produzidos, de acordo com o ‘“grau de
essencialidade” das  atividades  econdmicas
consideradas. A  Portaria n° 436/58 foi,

posteriormente, complementada pelas Portarias do
Ministério da Fazenda n® 113, de 25 de maio de
1959, n° 303, de 25 de novembro de 1959, n° 314, de
25 de novembro de 1970 e n° 60 de 1° de fevereiro
de 1994 e por varias decisdes da Divisdo do Imposto
de Renda e Atos Declaratdrios CST, em decorréncia
de processos especificos para acrescentar industrias
ou atividades n&o originalmente previstas nas
referidas Portarias.

3 — Ocorre que os conceitos de “essencialidade” das
atividades econdmicas, que inspiraram a emisséo da
Portaria n° 436/58 e suas alteragdes posteriores, ja
nao podem ser considerados validos mais de meio
século depois, na segunda década do século XXI. De
fato, na época em que a Portaria 436/58 foi emitida,
eram  consideradas  essenciais para 0
desenvolvimento econdmico de uma nagdo as
industrias pesadas, de base, e, como consequéncia,
eram essas industrias beneficiadas com o percentual
méximo de dedutibilidade de 5%. Hoje consideram-se
essenciais as atividades voltadas & criagdo, a
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inovagdo, ao desenvolvimento de ideias, de
tecnologias de ponta, de programagdes para
atividades informaticas. Basta uma simples leitura da
Portaria n° 436/58 para notar qudo defasado esta o
conceito de essencialidade que a inspirou.

4 — Além da referida Lei n° 3.470/58, também a Lei n°
4131, de 3 de setembro de 1962, tratou da
dedutibilidade fiscal de royalties nos seus artigos 9° e
12:

Art. 9° As pessoas fisicas e juridicas que desejarem
fazer transferéncias para o exterior a titulo de lucros,
dividendos, juros, amortizages, royalties, assisténcia
técnica cientifica, administrativa e semelhantes,
deverdo submeter aos Orgdos competentes da
SUMOC e da Divisdo do Imposto sobre a Renda, 0s
contratos e documentos que forem considerados
necessarios para justificar a remessa. (Redagéo dada
pela Lei n° 4.390, de 29/8/1964).

§ 1° As remessas para o exterior dependem do
registro da empresa na SUMOC e de prova de
pagamento do imposto de renda que for devido.
(Renumerado pela Lei n° 4.390, de 29.8.1964).

§ 2° Em casos de registros requeridos e ainda
ndo concedidos, nem denegados, a realizagdo das
transferéncias de que frata este artigo podera ser
feita dentro de 1 (um) ano, a partir da data desta lei,
mediante termo de responsabilidade assinado pelas
empresas interessadas, prazo este prorrogavel 3
(trés) vezes consecutivas, por ato do Presidente da
Republica, em face de exposi¢cdo do Ministro da
Fazenda. (Incluido pela Lei n° 4.390, de
29.8.1964).

§ 3° No caso previsto pelo paragrafo anterior, as
transferéncias sempre dependerdo de prova de
quitagéo do Imposto de Renda. (Incluido pela Lei n°
4.390, de 29.8.1964).

Art. 12. As somas das quantias devidas a titulo de
"royalties" pela exploragédo de patentes de invengéo,
ou uso da marcas de industria e de comércio e por
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, poderédo ser deduzidas, nas declaragbes
de renda, para o efeito do art. 37 do Decreto n°
47.373 de 07/12/1959, até o limite méaximo de cinco
por cento (5%) da receita bruta’ do produto fabricado
ou vendido.

L. Posteriormente, o Decreto-Lei n? 1.730, de 17 de
dezembro de 1979, alterou a base de calculo do
percentual de dedutibilidade, estabelecendo, no art.
62, que “O limite maximo das dedugdes,

§ 1° Serdo estabelecidos e revistos
periodicamente, mediante ato do Ministro da
Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para
as dedugbes a que se refere este artigo,
considerados os tipos de produgdo ou atividades
reunidos em grupos, Segundo o0 grau de
essencialidade.

§ 2° As dedugdes de que este artigo trata, seréo
admitidas quando comprovadas as despesas de
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhantes, desde que efetivamente prestados tais
servigos, bem como mediante o contrato de cess&o
ou licenga de uso de marcas e de patentes de
inveng&o, regularmente registrado no Pais, de acordo
com as prescricoes do Codigo de Propriedade
Industrial.

§ 3° As despesas de assisténcia técnica,
cientifica, administrativa e semelhantes, somente
poderdo ser deduzidas nos cinco primeiros anos do
funcionamento da empresa ou da introdugdo de
processo especial de produgdo, quando demonstrada
sua necessidade, podendo este prazo ser prorrogado
até mais cinco anos, por autorizagdo do Conselho da
Superintendéncia da Moeda e do Crédito.

5 - Ha uma evidente redundancia entre as
disposigbes do artigo 12 da Lei 4.131/62 e as do
artigo 74 da Lei 3.470/58, mas as disposicOes da Lei
4.131/62 aplicam-se somente aos relacionamentos
entre pessoas fisicas ou juridicas com sede no Brasil
e pessoas fisicas ou juridicas com sede no exterior.
Independentemente desta distingdo, os limites de
dedutibilidade previstos no artigo 12 da Lei 4.131/62
pecam pelos mesmos motivos expostos acima.
Adicionalmente, os artigos 9° e 12 da Lei n® 4.131/62
estdo claramente defasados, j& que mencionam o
Conselho da Superintendéncia da Moeda e do
Crédito — SUMOC, 6rgdo que ja néo existe, tendo
sido substituido em suas fungdes pelo Banco Central
do Brasil.

6 — Posteriormente, a Lei 4.506, de 30 de novembro
de 1964 também tratou da dedutibilidade, para fins
do imposto de renda, dos pagamentos de royalties e
de remuneragdo por assisténcia técnica, cientifica,
administrativa e semelhantes, nos artigos 52 e 71:

estabelecido no artigo 12 da Lein24.131, de 3 de
setembro de 1962, sera calculado sobre a receita
liguida das vendas do produto fabricado ou vendido”
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Art. 52. As importancias pagas a pessoas juridicas ou
naturais domiciliadas no exterior a titulo de
assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, quer fixas quer como percentagens da
receita ou do lucro, somente poderdo ser deduzidas
como despesas operacionais quando satisfizerem
aos sequintes requisitos:

a) constarem de contrato por escrito registrado
na Superintendéncia da Moeda e do Crédito;

b) corresponderem a servigos efetivamente
prestados a empresa através de técnicos, desenhos
ou instrugbes enviados ao pais, estudos técnicos
realizados no exterior por conta da empresa;

¢) o montante anual dos pagamentos néo
exceder ao limite fixado por ato do Ministro da
Fazenda, de conformidade com a legislagdo
especifica.

Parégrafo dnico. N&o serdo dedutiveis as
despesas referidas neste artigo quando pagas ou
creditadas:

a) pela filial de empresa com sede no exterior,
em beneficio da sua matriz;

b) pela sociedade com sede no Brasil a pessoa
domiciliada no exterior que mantenha, direta ou
indiretamente, o controle de seu capital com direito a
voto.

Art. 71. A dedugdo de despesas com aluguéis ou
"royalties" para efeito de apuragdo de rendimento
liquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda,
serd admitida:

a) quando necessarias para que o contribuinte
mantenha a posse, uso ou fruigdo do bem ou direito
que produz o rendimento; e

b) se o aluguel nédo constituir aplicagdo de
capital na aquisicdo do bem ou direito, nem
distribui¢éo disfarcada de lucros de pessoa juridica.

Paragrafo tnico. Nao séo dedutiveis:

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais
pelo uso de bens que ndo produzam rendimentos,
como o prédio de residéncia;

b) os aluguéis pagos a sdcios ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes, em
relagéo a parcela que exceder do prego ou valor do
mercado;

¢) as importdncias pagas a fterceiros para
adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e 0s

pagamentos para extensdo ou modificacdo do
contrato, que constituirdo aplicagdo de capital
amortizavel durante o prazo do contrato;

d) os "royalties" pagos a s6cios ou dirigentes de
empresas, e a seus parentes ou dependentes;

e) os 'royalties" pelo uso de patentes de
invengéo, processos e formulas de fabricagdo ou pelo
uso de marcas de industria ou de comércio, quando:

1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com
sede no exterior, em beneficio da sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a
pessoa com domicilio no exterior que mantenha,
direta ou indiretamente, controle do seu capital com
direito a voto;

) os ‘royalties” pelo uso de patentes de
invengdo, processos e formulas de fabricagdo pagos
ou creditados a beneficiario domiciliado no exterior:

1) Que ndo sejam objeto de contrato registrado
na Superintendéncia da Moeda e do Crédito e que
héo estejam de acordo com o Cddigo da Propriedade
Industrial; ou

2) Cujos montantes excedam dos limites
periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda
para cada grupo de atividades ou produtos, sequndo
0 grau de sua essencialidade e em conformidade
com o que dispbe a legislagdo especifica sobre
remessa de valores para o exterior;

g) os "royalties” pelo uso de marcas de indtstria
e comércio pagos ou creditados a beneficiario
domiciliado no exterior:

1) Que néo sejam objeto de contrato registrado
na Superintendéncia da Moeda e do Crédito e que
néo estejam de acordo com o Cddigo da Propriedade
Industrial; ou

2) Cujos montantes excedem dos limites
periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda
para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o
grau de sua essencialidade, de conformidade com a
legislagao especifica sobre remessas de valores para
0 exterior.

7 — Note-se que o disposto no artigo 74 da Lei
3.470/58 aplica-se a todas as pessoas juridicas e a
todos os pagamentos de royalties e remuneragao &
mencionados, quer esses pagamentos sejam feitos
para o exterior, quer sejam feitos dentro do territdrio
nacional. J& os artigos 52 e 71 da Lei 4.506/64, posto
que redundantes, até certo ponto, com as
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disposicdes das Leis 3.470/58 e 4.131/62, tratam da
dedutibilidade de pagamentos feitos ao exterior.

8 — Em vista desta proliferagao de disposi¢oes sobre
o tema da dedutbilidade dos pagamentos de
royalties e de remuneragdo por assisténcia técnica,
cientifica, administrativa e semelhante, alguns
autores consideram que a Lei 4.506/64, por ser
posterior e por tratar integralmente da matéria, teria
revogado, implicitamente, o artigo 74 da Lei 3.470/58.
Ha jurisprudéncia neste sentido:

O pagamento de royalties a empresa com sede no
Pais, por uso de marca, ndo esta sujeito a limite de
dedutibilidade, tendo em vista que o art. 74 da Lei
3.470/58 foi revogado pelo Art. 71 da Lei 4.506/64.
(Acorddos do C.C. n° 101-88.802/95 e 101-
89.925/95, publicados no DOU de 08/03/96).

H&, entretanto, jurisprudéncia também em sentido
contrario. O Acérddo proferidlo em Recurso
Extraordinario n°® 104.368-7 pelo STF conclui que:

Recurso extraordinério. Imposto de Renda. Royalties.
Dedugbes por pessoas juridicas domiciliadas no
Brasil, em montante superior ao limite estabelecido
no art. 74, da Lei n° 3.470, de 1958. Lei n° 4.506, de
30/12/1964, art. 71 e seu paragrafo unico. R.I.R. de
1966, arts. 232, 233 e 234. A Lei n° 4.506/1964,
embora haja estabelecido modificagbes, no que
conceme & dedutibilidade de despesas com
‘royalties”, ndo revogou o art. 74 da Lei n°
3.470/1958. R.I.R. de 1966, arts. 174 e 175. Ac6rdéo
que negou vigéncia ao art. 74, da Lei n° 3.470/1958,
devidamente prequestionado, e ao art. 175, do RIR
de 1966. Recurso extraordinario conhecido e provido,
para restabelecer a sentenca.

Segundo comentario contido no “Imposto de Renda
das Empresas - Interpretagdo e Pratica’, de Hiromi
Higuchi, Fabio Hiroshi Higuchi e Celso Hiroyuki
Higuchi (30* Edicdo, pags. 306/307): “O 1° C.C.
decidiu, pelos acordéos n°s 193-29.277/2000 (DOU
de 11-08-2000) e 105-12861/99 (DOU de 10-06-99)
que o art. 71 da Lei n® 4.506, de 1964, ndo revogou o
art. 74 da Lei n® 3.470, de 1958. Assim, o limite da
Portaria n® 436 de 1958, aplica-se tanto a royalties
pagos a domiciliados no Pais, como no exterior.

A 1% e a 78 Camaras do 1° C.C. decidiram pelos ac.
n° 101-94.546/2004 (DOU de 30-06-04) e 107-
07.514/2004 (DOU de 25-05-04) que o art. 71 da Lei
n® 4.506/64 deu nova redagéo ao art. 74 da Lei n°
3.470/58, operando-se a revogagéo tacita (LICC, art.
2°, § 1°). Isso significa que ndo estdo sujeitos ao
limite de deducdo os royalties pagos para
beneficiarios residentes no Brasil.

A CSRF, também decidiu pelo acorddo n° 01-
04.046/2002 (DOU de 05-08-03) que o art. 71 da Lei
n® 4.506/64 deu nova redagéo ao art. 74 da Lei n°
3.470/58, operando-se a revogacao tacita.”

Estas divergéncias jurisprudenciais explicam-se pela
proliferacdo de normas tributarias sem que tenha
havido uma clara revogagdo das anteriores pelas
posteriores. Tais divergéncias jurisprudenciais
causam inseguranca juridica, prejudicam o
planejamento fiscal das empresas e acrescentam um
fardo adicional ao “custo Brasil”.

Além disso, ndo ha, atualmente, justificativa para
limitar a dedugdo dos pagamentos em questdo ao
maximo de 5% ou aos percentuais inferiores de
acordo com o escalonamento da Portaria 436/58. De
fato, € praxe em alguns tipos de industrias, tais como
a industria de artigos de luxo, de hotelaria e outras,
que percentuais significativamente superiores a 5%
sejam rotineiramente praticados.

Este PL tem a inteng&o de esclarecer de uma vez por
todas as divergéncias jurisprudenciais, revogando
expressamente o art. 74 da Lei 3.470/58, e alterando
os artigos acima mencionados das Leis 4.131/62 e
4506/64, para aumentar o limite maximo de
dedutibilidade para 10% para todas as atividades ou
industrias, eliminando, assim, o escalonamento de
limites inferiores aplicaveis as atividades ou
industrias consideradas menos “essenciais”. O PL,
pois, propde: (i) a adogdo do limite de 10% para
dedutibilidade dos pagamentos entre subsidiarias
com sede no Brasil e suas controladoras com sede
no exterior; (i) que ndo haja limite legal para a
dedutibilidade de remessas ao exterior para
pagamentos devidos entre pessoas independentes,
ja que, nestes casos, devem prevalecer as
negociagdes liviemente pactuadas entre as partes,
que refletem as condi¢bes de mercado no momento
da transacdo; (i) que ndo haja limite de
dedutibilidade entre pessoas domiciliadas no Brasil,
quer coligadas, quer independentes, pois neste caso,
a dedutibilidade praticada pela empresa pagante

representa  receita tributavel da  sociedade
recebedora, ndo havendo, pois, perda de
arrecadacao.

Com isto, ficariam definitivamente e automaticamente
eliminadas as Portarias do Ministério da Fazenda n°
436/58 e as Portarias posteriores que a
complementaram, resolvendo, inclusive, a longa e
inconclusa discussdo doutrinaria sobre se a referida
Portaria 436/58 ainda estaria em vigor ou néo.
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Consequentemente, com a aprovagédo deste PL e sua
promulgacdo em Lei, 0 Regulamento do Imposto de
Renda deverd também ser atualizado, para refletir
corretamente as alteracdes havidas.

E inegavel que, nos tempos atuais, em que a Unica
certeza permanente é a de que as mudangas
tecnolégicas continuardo a ocorrer com velocidade
cada vez maior, & necessario “desengessar’ o
sistema de dedutibilidade fiscal dos pagamentos de
royalties e de remuneragao por aquisigdo ou licenga
de tecnologia, para permitir aos empresarios

*kk

PROJETO DE LEIN® , DE 2011
(Do Deputado )

Altera o art. 9° da Lei n° 4.131 de 3 de setembro de
1962, os arts. 52 e 71 da Lei 4.506 de 30 de
novembro de 1964 e revoga disposigdes em
contrario..

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1°. O artigo 9° da Lei 4.131 de 03 de setembro
de 1962 passa a vigorar com a seguinte redac&o:

Art. 9°. As pessoas fisicas e juridicas que desejarem
fazer transferéncias para o exterior a titulo de
royalties pela licenga de uso de marcas, pela
exploragdo de patentes, de desenhos industriais, ou
a fitulo de remuneragdo pelo fornecimento ou
licenciamento de tecnologia ndo patenteada,
prestacdo de servicos de assisténcia técnica que
impliguem fornecimento de tecnologia, e por
contratos de franquia deverdo apresentar o0s
contratos, faturas ou outros  documentos
representativos das transagdes ao Instituto Nacional
da Propriedade Industrial para averbagéo ou registro,
nos termos da Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, e ao
Banco Central do Brasil para fins de Registro
Declaratério Eletrénico, mddulo de Registro de
Operagdes Financeiras (RDE-ROF) nos termos de
Regulamento emitido pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo Unico. As remessas para o exterior de que

trata o caput deste artigo ficam sujeitas a
comprovacédo do recolhimento do Imposto de Renda
na fonte que for devido.

Art. 2°. O artigo 52 e seu paragrafo unico, da Lei
4.506 de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar
com a seguinte redacao:

nacionais maior flexibilidade em suas negociagdes. A
necessidade de inovagao — que tem sido estimulada
pelo Governo — passa também pelo estimulo a
aquisicdo de tecnologia, seja do exterior, seja
internamente. A flexibilizaco da dedutibilidade fiscal
para esse tipo de pagamento contribuira para
incentivar a busca de inovagéo tecnoldgica por parte

das empresas nacionais.
Brasilia,  de de 201_

Deputado Sr.

Art. 52. As importancias pagas a pessoas juridicas ou
naturais domiciliadas no exterior a titulo de royalties
pela licenga de uso de marcas, pela exploragao de
patentes, de desenhos industriais, ou a titulo de
remuneragdo pelo fornecimento ou licenciamento de
tecnologia nao patenteada, prestacao de servigos de
assisténcia técnica que impliguem fornecimento de
tecnologia e por contratos de franquia, quer fixas
quer como percentagens da receita ou do lucro,
somente poderdo ser deduzidas e comprovadas
como despesas operacionais quando constarem de
contrato ou outro documento por escrito averbado ou
registrado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) nos termos da Lei 9.279/1996, e
registrado pelo Banco Central do Brasil, quando for o
caso, obedecido o prazo do contrato ou de outro
documento averbado ou registrado.

§ 1°. As importancias pagas a pessoas juridicas ou
naturais domiciliadas no exterior a titulo de
assisténcia técnica que implique fornecimento de
tecnologia poderdo ser deduzidas como despesas
operacionais quando corresponderem a servigos
efetivamente prestados a empresa através de
técnicos, desenhos ou instrugdes, enviados ao pais,
ou estudos técnicos realizados no exterior por conta
da empresa, quando for o caso;

§ 2°. Quando as despesas referidas no caput deste
artigo forem pagas ou creditadas por pessoa juridica
com sede no Brasil & pessoa domiciliada no exterior
que mantenha, direta ou indiretamente, controle de
seu capital com direito a voto, devera ser observado
o limite méximo anual de dedutibilidade de 10% (dez
por cento) da receita liquida dos respectivos produtos
vendidos ou servigos prestados, independentemente
dos tipos de produtos ou servicos ou das areas de
atividade em questdo, ou do tipo de contrato
envolvido.
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§ 3° No caso de patentes ou desenhos industriais
adquiridos por pessoa juridica com sede no Brasil e
incorporados ao seu ativo, de pessoa fisica ou
juridica com sede ou domicilio no exterior que
mantenha direta ou indiretamente controle de seu
capital com direito a voto, as quotas destinadas a
amortizagdo poderdo ser deduzidas no limite
estabelecido no §2° deste artigo.

Art. 3°. Os itens (e), e (f) do paragrafo unico do artigo
71 da Lei 4.506 de 30 de novembro de 1964 passam
a vigorar com a seguinte redagao, ficando revogado o
item (g) do mesmo paréagrafo:

Art. 71.(...)
Paragrafo unico. (...)

(e) os royalties pela exploracéo de patentes, ou pelo
uso de desenhos industriais, ou pelo uso de marcas,
e a remuneracdo pelo fornecimento ou licenga de
tecnologia ndo patenteada, prestagéo de servigos de
assisténcia técnica que impliquem fornecimento de
tecnologia e contratos de franquia quando pagos pela
filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em
beneficio de sua matriz.

(f) os royalties pela exploragao de patentes, ou pelo
uso de desenhos industriais, ou pelo uso de marcas,
e a remuneracdo pelo fornecimento ou licenga de
tecnologia ndo patenteada, prestacao de servigos de
assisténcia técnica que impliguem fornecimento de
tecnologia e contratos de franquia, pagos a
beneficiario domiciliado no exterior que ndo sejam
objeto de contrato ou outro documento averbado ou
registrado pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) de acordo com a Lei 9.279/1996 e
registrado pelo Banco Central do Brasil, obedecido o
prazo do contrato ou de outro documento averbado
ou registrado.

Art. 7°. Ficam revogados, a partir da entrada em
vigor desta Lei os artigos 10, 11, 12 e 14 da Lei 4.131
de 3 de setembro de 1962; o artigo 74 da Lei 3470 de
28 de novembro de 1958 e demais disposi¢des em
contrario.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicacao.
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