Reflexos da cotitularidade da
propriedade intelecutal via chamadas
publicas de fomento a inovacao: um
olhar para a Fundacao de Amparo a
Pesquisa do Estado de Mato Grosso

Reflections of intellectual property co-ownership
through public calls for innovation funding: a
look at the Mato Grosso State Research Support
Foundation

Geraldo da Cunha Macedo*
Jaqueline da Silva Albino?
Jodo Carlos Maia®

Resumo

A Lei Federal n210.973, de 02 de dezembro de 2004, comumente chamada
de “Lei de Inovacdo”, e que dispde sobre incentivos a inovacdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo e da outras providéncias,
veio para preparar um ambiente para a inovagdo no pais. Sendo este seu
principal objetivo, qual seja, o de criar um ambiente adequado para os
agentes envolvidos com a inovacdo no pais, dando-lhes mais flexibilidade
na gestdo da inovacdo com reflexos sobre a propriedade intelectual
advinda desta relacdo, se houver. Com o ambiente mais preparado para
a inovacdo, varias fundagGes de amparo a pesquisa estaduais, chamadas
de agéncias de fomento pela lei, tém realizado editais de fomento a
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inovacdo, sendo que algumas destas preveem, além de uma participacdo
no resultado, a cotitularidade da propriedade intelectual, se o projeto que
recebeu o fomento resultar em um produto passivel de protecdo. Este
artigo se propde a analisar qual serd o reflexo desta cotitularidade para as
partes envolvidas, e o principal, a legalidade ou ndo desta exigéncia nos
respectivos editais. Serdo analisados os aspectos principais do arcabouco
juridico das leis de propriedade intelectual e inovagdo do Pais, bem como
dos diversos editais de incentivo a inovacdo do Estado de Mato Grosso.

Palavras-chave: Inovacdo. Cotitularidade. Fundactes de Amparo a Pesquisa.
Fomento a Pesquisa.

Abstract

The Brazilian Law No. 10,973 of 12/02/2004, commonly called the
“innovation law”, which provides for incentives for innovation and
scientific and technological research in the productive environment and
provides other measures, came to prepare an environment for innovation
in the country. This being its main objective, that is, to create a suitable
environment for agents involved with innovation in the country, giving
them more flexibility in managing innovation with consequences on
the intellectual property arising from this relationship, if any. With the
environment more prepared for innovation, several state research support
foundations, called funding agencies by law, have issued notices to promote
innovation, and some of these provide, in addition to a participation in the
result, they want co-ownership of the intellectual property, if the project
that received funding results in a product subject to protection. This article
aims to analyze what this co-ownership will be like for the parties involved,
and most importantly, the legality or otherwise of this requirement in
the respective notices. The main aspects of the legal framework of the
country’s intellectual property and innovation laws will be analyzed, as well
as the various notices to encourage innovation in the State of Mato Grosso.

Keywords: Innovation. Joint Ownership (Co-ownership). Research Support
Foundations. Assignment of Intellectual Property Pursuant to the Notice.
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INTRODUCAO

A Lein? 10.973, de 02 de dezembro de 2004, comumente chamada
de “Lei de Inovagdo” e que dispGe sobre incentivos a inovacdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica, criou um ambiente adequado para este objetivo.
Esta necessidade de estimular a inovacdo é que deu ensejo para a criagdo
de um arcabouco juridico adequado, facilitando a relacdo dos agentes
publicos e privados envolvidos, ditando previamente as regras necessarias
para tal desiderato.

Os estimulos legais ao processo de inovagdo tecnolégica no Brasil
abrangem um extenso leque de medidas: (i) a viabilizacdo da articulacdo
entre setor publico e setor privado; (ii) os estimulos tributarios mediante
renuncia fiscal; (iii) a compra estatal; (iv) a subvencdo e os financiamentos
publicos a Pesquisa e Desenvolvimento — P&D em condi¢cOes favoraveis;
(v) a concessdo de direitos exclusivos da propriedade intelectual aos
resultados positivos da P&D — patentes, cultivares, direitos autorais,
protecdo as topografias; (vi) a criacdo de ambientes favoraveis a inovacao,
como incubadoras, parques e polos tecnoldgicos (VIEGAS, 2019).

A Leidefine os propdsitos e o seu alcance, essencialmente, determina
sua funcdo como a de implementar os arts. 218 e 219 da Carta Magna
de 1988, no que tais dispositivos determinam que cabe ao Estado tomar
medidas de incentivo a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no
ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e ao alcance da autonomia
tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do Pais.

Importante frisar que um instrumento importante da Lei de Inovagdo
adotado com o objetivo de estimular o patenteamento é a proibicdo,
contida em seu art. 12, de que o pesquisador divulgue ou publique as suas
descobertas sem que ele ou ela tenha antes obtido a prévia e expressa
anuéncia da ICT a qual estiver vinculado.

Com isso, o legislador enviou uma mensagem forte a Academia,
qual seja, a de que ndo havia mais espaco para o conhecido adagio publish
or perish (publique ou pereca), que até entdo regia as atividades dos
pesquisadores brasileiros. Evita-se, desta forma, que a publicacdo precoce
da tecnologia, muitas vezes feita inadvertidamente, acarrete a preclusdo
da possibilidade de obter a patente de invengao, em decorréncia da perda
do requisito da novidade, sem a qual a patente ndo pode ser concedida
(LEONARDOQS, 2017).
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Mesmo com um ambiente legal propicio para a inovacdo, ha
necessidade de facilitar a cooperagdo entre os agentes envolvidos, e o mais
importante, que hajam incentivos, principalmente os financeiros, para a
aceleracdo do processo de inovacao.

Com a previsdo legal de aportes financeiros pelas agéncias de
fomento via edital, algumas, como é o caso da Fundagdo de Amparo a
Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), tém exigido nos editais
gue, se o projeto financiado resultar em propriedade intelectual, estas
agéncias sejam coftitulares.

Ja nos casos em que a inovacdo tenha como resultado uma
obra imaterial, insuscetivel de privilégio, deverd haver cessdo de toda
documentacdo e dados pertinentes, como prevé alguns editais e a Lei de
LicitagOes. Assim, nesta pesquisa indaga-se: a que medida é justificavel a
cotitularidade sobre os resultados de uma inovacdo que culminou em uma
propriedade intelectual, apenas pelo fato de ter recebido apoio financeiro
de uma agéncia de fomento? Possuem essas agéncias a competéncia
necessaria para administrar a cotitularidade em questdes de propriedade
intelectual? Essa administracdo estaria alinhada com os objetivos dessas
agéncias de fomento? Existem restricGes para essa cotitularidade?

Neste prisma, este artigo visa analisar o arcabouco legal,
principalmente a Lei de Inovacdo, a Lei n? 14.133/2021 de propriedade
industrial e a Lei de Licitacdo, bem como demais normas pertinentes, para
detectar a legalidade desta cotitularidade por forga do edital de subvencao,
através de editais de fomento a inovacéao.

O artigo foi desenvolvido com os seguintes tdpicos: Introducdo; 1.
Dos dispositivos legais sobre a titularidade da Propriedade Intelectual,
1.1 Andlise do art. 82 da lei de inovacdo; 1.2. Analise do art. 92 da lei de
inovacdo. 2. Da titularidade e cotitularidade da propriedade intelectual;
2.1. Como identificar a cotitularidade; 2.2 A cotitularidade nas subvencdes
e editais de fomento; e Concluséo.

1 DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOBRE A TITULARIDADE DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Antes de adentrar na analise propriamente dita sobre a o tema
proposto da cotitularidade, que significa um dominio compartilhado, por
forca de editais das agéncias de fomento, é importante analisar os termos
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juridicos utilizados nas leis, tais como: “poderd; poderao; sdo autorizados;
é facultado”, dentre outros. Vale ressaltar que “podera ou poderdo”, ndo
é impositivo, ndo é obrigatdrio; e a expressdo “E facultado”, significa que
é facultativo. Isto torna-se primordial para uma analise do que desejou
o legislador ao criar a lei, sendo muito importante uma interpretacdo
adequada, para uma boa aplicacdo da lei.

Em todo o texto da Lei de Inovacdo, as entidades publicas citadas
poderdo agir (em alguns casos) ou deverdo agir (em outros casos),
conforme descrito nos artigos a seguir. Nas hipdteses em que a lei
determina que as entidades publicas poderdo fazer o que é permitido, ndo
ha, evidentemente, obrigatoriedade para que o facam.

Portanto, a Lei de Inovacdo brasileira — sendo uma lei basicamente
de direito administrativo — tem, como uma de suas principais funcdes, a de
permitir aos 6rgdos do Governo e as Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e
de Inovacdo — ICTs (quando forem érgdos da administracdo publica) que
atuem da seguinte forma (VIEGAS, 2019, grifo nosso):

Art. 32 A Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as respectivas

agéncias de fomento poderdo estimular e apoiar |...]

Art. 32 A. A Financiadora de Estudos e Projetos- FINEP [...], o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico- CnPq e as Agéncias Financeiras Oficiais
de Fomento poderdo celebrar convénios e contratos |...]

Art. 3 B. A Unido, os Estados, o Distrito Federal, os Municipios, as respectivas
agéncias de fomento e as ICTs poderdo apoiar |...]

Art. 42. A ICT publica podera, mediante contrapartida [...]

Art. 52. S30 a Unido e os demais entes federativos e suas entidades autorizados,
nos termos de regulamento, a participar [...]

Art. 62. E facultado 3 ICT publica celebrar contratos de transferéncia de tecnologia
e de licenciamento [...]

Art. 79. A ICT podera obter o direito de uso [...]
Art. 82 E facultado 3 ICT prestar a instituicBes publicas ou priva- das servicos [...]

Art. 92 E facultado a ICT celebrar acordos de parceria [...]

Como se nota e dito anteriormente, é muito importante estar
atento ataistermos nainterpretacdo dalei para seu melhor entendimento
e aplicacdo.

E ainda, a Lei n? 10.973/2004 estabelece medidas de incentivo a
inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com
vistas a capacitacdo tecnoldgica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e
ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do pais, nos
termos dos Arts. 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e 219-A da Constituicdo
Federal (Art. 12 da Lei de Inovagdo).
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No paragrafo Unico do Art. 12 da citada lei, temos em seus 14 incisos
gue dispGem sobre os principios gerais da inovagdo. Ja o art. 22 traz as
defini¢des, tais como “agéncias de fomento, criador, criagdo, incubadoras,
ICTs, NITs, inovacdo”, dentre outras definicées.

Importante analisar os artigos 82 e 92 da Lei de Inovacdo Federal (Lei
n® 10.973/2004), relacionados ao tema deste artigo, a seguir:

Art. 82 E facultado & ICT prestar a instituicdes publicas ou privadas servicos técnicos

especializados compativeis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a

inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, visando,
entre outros objetivos, a maior competitividade das empresas.

§ 12 A prestacdo de servicos prevista no caput dependera de aprovagdo pelo
representante legal maximo da instituicdo, facultada a delegacdo a mais de uma
autoridade, e vedada a subdelegacdo.

[.]

Art. 92 E facultado & ICT celebrar acordos de parceria com instituicdes publicas e
privadas para realiza¢do de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica
e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servigco ou processo.

[.]

§ 22 As partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico, a titularidade
da propriedade intelectual e a participagdo nos resultados da exploragdo das
criagbes resultantes da parceria, assegurando aos signatdrios o direito a
exploragdo, ao licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o
disposto nos §§ 42a 72 do art. 62..

§ 32 A propriedade intelectual e a participacdo nos resultados referidas no § 22 serdo
asseguradas as partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder
ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante
compensacdo financeira ou ndo financeira, desde que economicamente mensuravel.

No mesmo sentido, os Estados da Federacdo também promulgaram
suas leis estaduais de inovagdo, como foi realizado pelo Mato Grosso, por
meio da Lei de Inovac¢do do Estado de Mato Grosso, Lei Complementar n2
297/2008, alterada pela Lei Complementar n2 650/2019.

A analise destes artigos foram baseadas na Lei de Inovacdo Federal
exclusivamente, eis que os artigos correspondentes sdo idénticos.

O legislador usou palavra “facultado”, ou seja, ndo é impositiva, pois
depende da vontade da ICT realizar ou ndo. No entanto, no § 12 do Art. 89, j4
traz o verbo “dependerd”, que deve ser analisado em conjunto com o caput.
Se a ICT decidir prestar as instituicGes publicas ou privadas servigos técnicos
especializados, compativeis com os objetivos, porém, sé podera fazer mediante
aprovagdo pelo representante maximo da instituicdo, como exigido em lei.

Salientando que a Lei de Inovagdo ndo se destina a criar, modificar ou
extinguir direito das instituicdes educacionais de direito privado, a ndo ser
excepcionalmente quando contratam com instituicGes de ensino publico.
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A legislacao é um
elemento-chave
para promover a

interacdo entre ICTs
e o setor produtivo,

visando impulsionar
a competitividade das

empresas nacionais
através da inovacéo.

1.1 ANALISE DO ART. 82 DA LEI DE INOVAGAO

De acordo com o artigo 82 da Lei de Inovacdo, “é facultado a ICT
prestar as instituicdes publicas ou privadas servigos técnicos especializados
compativeis” com os objetivos desta Lei.

Neste artigo da Lei de Inovacdo, autoriza, se assim desejar a ICT, prestar
servicos especializados voltados a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica
no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, a maior competitividade
das empresas, tanto para outras instituicGes publicas quanto privadas.

Nestes contratos de desenvolvimento de tecnologia baseado neste
artigo, a titularidade e participacdo nos resultados serdo exclusivamente
da tomadora dos servicos. Portanto, o Art. 82 da Lei de Inovacdo nada traz
de novo em relagdo a cotitularidade da ICT.

A legislagdo é um elemento-chave para promover a interagdo
entre ICTs e o setor produtivo, visando impulsionar a competitividade das
empresas nacionais através da inovacao.

De acordo com este artigo 82, as ICTs — que incluem universidades,
institutos de pesquisa publicos ou privados e outras entidades dedicadas
a pesquisa cientifica e tecnoldgica — estdo autorizadas a prestar servigcos
técnicos especializados as instituicdes publicas ou privadas. Esses servicos
devem ser compativeis com os objetivos da Lei de Inovacgao, isto é, devem
estar direcionados ainovagdo e ao desenvolvimento cientifico e tecnoldégico
no ambito produtivo. O intuito é claro: alavancar a competitividade das
empresas brasileiras através da inovagao.

Desta forma, este artigo enfatiza a importancia de estabelecer
pontes entre o conhecimento técnico e cientifico desenvolvido nas ICTs
e suas aplicagBes praticas no setor produtivo. A colaboracdo pode se
materializar em diversas formas, incluindo, mas ndo se limitando a, pesquisa e
desenvolvimento conjunto, consultoria técnica, andlise de viabilidade técnica,
e desenvolvimento de novos produtos ou processos inovadores. Um exemplo
pratico dessa aplicagdo pode ser visto na parceria entre uma universidade
e uma empresa de biotecnologia para o desenvolvimento de novos
medicamentos. A universidade, com seu quadro de pesquisadores e tendo
conhecimento cientifico e infraestrutura de pesquisa, oferece expertise em
biologia molecular e farmacologia, por exemplo, enquanto a empresa contribui
com sua experiéncia em ensaios clinicos, regulamentacdo e comercializacdo.
Juntos, eles podem acelerar o processo de desenvolvimento de medicamentos,
desde a pesquisa basica até a entrega de produtos inovadores ao mercado.
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Assim sendo, o artigo 82 da Lei de Inovacdo, ao facilitar a prestacao
de servicos técnicos especializados entre ICTs e o setor produtivo, cria um
ambiente propicio para a transferéncia de tecnologia. Essa colaboragdo
entre instituicdes publicas ou privadas e ICTs pode resultar na transferéncia
de conhecimento técnico e inovagdes do ambiente académico ou de
pesquisa para o mercado, potencializando o desenvolvimento de novos
produtos, processos ou servigos inovadores.

Quanto a coftitularidade, ela sé pode surgir em contextos onde
a colaboracdo entre as partes leva a criacdo conjunta de propriedade
intelectual, como patentes, direitos autorais ou marcas. Nesses casos,
ICTs e empresas parceiras podem se tornar cotitulares dos direitos sobre
as invengles ou obras geradas a partir de seus projetos conjuntos de
pesquisa e desenvolvimento. A cotitularidade implica que ambas as partes
tém direitos e obrigacdes sobre a propriedade intelectual criada, podendo
variar conforme o acordo estabelecido entre elas.

Portanto, a lei ndo apenas facilita a transferéncia de tecnologia
da academia para a industria, mas também, abre a possibilidade de
estabelecer cotitularidade sobre as inovagdes geradas, ressaltando a
importancia de acordos bem estruturados que definam claramente os
direitos e obrigac®es de cada parte envolvida. As partes envolvidas devem
estipular se havera ou ndo cotitularidade. Diferentemente das subvencdes
recebidas através de editais de agéncias de fomento, onde tais editais ja
podem ter previsdo de cotitularidade.

Em seguida, foi pontuado sobre o artigo 92 e sua importancia para a
discussdo deste artigo.

1.2 ANALISE DO ART. 92 DA LEI DE INOVAGAO

O artigo 92 da Lei de Inovagdo estabelece um marco regulatério que
incentiva a colaboracdo entre ICTs e entidades do setor publico e privado. No
caput do Art. 92 estd bem claro quando diz que a “realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, servico ou processo”, ou seja, se as atividades conjuntas
resultarem em “produto, servico ou processo”, desde que passivel de
protecdo em Propriedade Intelectual, é possivel o compartilhamento da
titularidade. Ainda o artigo, conforme prevé o § 29, continua:

As partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico, a titularidade da

propriedade intelectual e a participacdo nos resultados da exploragdo das criagdes
resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direito a exploragdo, ao
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Um exemplo prético da
aplicacdo deste artigo
pode ser observado

na parceria enire uma
universidade e uma
empresa de tecnologia
para o desenvolvimento
de drones com
aplicacées agricolas.

licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o disposto nos §§ 49 a
72 do art. 62.

Nesta visdo, por meio de acordos de parceria previstos pelo artigo,
as ICTs podem unir forgas com empresas, outras instituicdes académicas,
ou entidades governamentais para desenvolverem novas tecnologias,
produtos, servicos ou processos. Essas colaboragdes sdao fundamentais
para combinar recursos, conhecimentos técnicos e capacidades de
pesquisa de maneira sinérgica, visando alcancar objetivos que seriam
dificeis de atingir individualmente.

Um exemplo pratico da aplicacdo deste artigo pode ser observado
na parceria entre uma universidade e uma empresa de tecnologia para
o desenvolvimento de drones com aplicacdes agricolas. Neste caso, a
universidade pode contribuir com sua expertise em robdtica e inteligéncia
artificial, enquanto a sociedade empresaria traz sua experiéncia no mercado
agricola, bem como recursos financeiros para o projeto. A colaboragdo
permite ndo sé o desenvolvimento de uma tecnologia inovadora,
mas também sua aplicacdo pratica no setor agricola, beneficiando a
produtividade e sustentabilidade.

Além disso, esses acordos de parcerias podem resultar em beneficios
além dos avancos tecnoldgicos, incluindo a formacdo de recursos humanos
qualificados. Pesquisadores (estudantes, professores, técnicos) envolvidos
nessas parcerias tém a oportunidade de trabalhar em projetos aplicados e
inovadores, o que contribui para sua formagdo académica e profissional.

Convém reprisar o disposto no § 22, do Art. 92 da Lei de Inovacdo,
pois o legislador ao colocar o termo “deverdo”, ndo é facultativo e sim
impositivo, ou seja, as partes sdo obrigadas a prever no contrato de
parceria de quem serd a titularidade da propriedade intelectual e a
participacdo nos resultados de cada entidade envolvida. Se a titularidade
for dividida entre os agentes envolvidos, veja-se ai a cotitularidade de
propriedade intelectual.

Este mesmo pardgrafo adiciona detalhes especificos sobre como
a propriedade intelectual deve ser tratada em acordos de parceria
para pesquisa e desenvolvimento entre ICTs e outras entidades. Esse
detalhamento é fundamental para garantir que as regras de titularidade
e de gestdo dos direitos de propriedade intelectual sejam claras desde o
inicio, promovendo assim uma colaboracdo eficaz e justa entre as partes.

De acordo com o paragrafo mencionado, espera-se que os acordos
estabelecam de maneira explicita a divisdo dos direitos de propriedade
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intelectual resultantes das atividades de pesquisa e desenvolvimento. Isso
pode incluir, por exemplo, a invencdo de novos produtos, processos ou
tecnologias. A legislacdo incentiva que esses acordos definam claramente
como os direitos de propriedade intelectual serdo atribuidos entre as
partes, podendo determinar a titularidade exclusiva ou a cotitularidade
dos direitos, dependendo das contribuicoes de cada parte no projeto de
pesquisa e desenvolvimento.

Além disso, enfatiza a importancia da negociacdo prévia sobre a
exploracdo comercial dos resultados obtidos. Isso significa que, além de
definir quem detém os direitos de propriedade intelectual, os acordos
devem também abordar como esses direitos podem ser utilizados
comercialmente. Isso inclui licenciamento, transferéncia de tecnologia, ou
qualquer outra forma de exploracdo econémica que possa ser de interesse
das partes. Esta disposi¢do assegura que todos os participantes da parceria
tenham clareza ndo apenas sobre a posse dos direitos, como também
sobre como os frutos da colaboracdo poderdo gerar retorno econémico,
incentivando assim o investimento em pesquisa e inovacao.

Portanto, o § 22 do artigo 92 desempenha um papel crucial em
assegurar que os acordos de parceria entre ICTs e entidades parceiras sejam
construidos sobre bases solidas no que diz respeito a propriedade intelectual.

Jd no § 39 do Art. 99, a ICT dispde que “poderd” ceder sua
titularidade sobre seus direitos de propriedade intelectual aos demais
agentes, mediante compensacdo financeira ou ndo, desde que mensuravel.
Este paragrafo traz um esclarecimento adicional sobre a flexibilidade na
negociacdo dos direitos de propriedade intelectual entre instituicdes de
ciéncia e tecnologia (ICTs) e parceiros privados. Especificamente, este
trecho da lei permite que as ICTs possam transferir a totalidade dos
direitos de propriedade intelectual para o parceiro privado, seja através
de uma compensagdo financeira ou ndo financeira, contanto que esta
compensacdo seja economicamente mensuravel.

Isso destaca a busca pela flexibilidade e pela adaptacdo as diversas
necessidades e contextos das partes envolvidas nos acordos de pesquisa
e desenvolvimento. A mencdo a possibilidade de compensacdo nao
financeira, desde que economicamente mensuravel, abre uma gama de
oportunidades para a estruturacdo de acordos colaborativos. Na pratica,
isso significa que, além de pagamentos diretos, as compensacbes podem
incluir aspectos como acesso a equipamentos de ponta, direitos de uso
exclusivo de certas tecnologias, formacdo de capital humano, entre outros.
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Estas formas de compensacdo devem ser cuidadosamente avaliadas
e quantificadas para garantir que sejam justas e proporcionais ao valor
da propriedade intelectual cedida. Tomando como exemplo o setor do
agronegécio, uma ICT pode desenvolver uma nova variedade de planta
gue seja mais resistente a pragas e doengas, desenvolvida com um
parceiro privado. E esse parceiro privado, interessado em uftilizar essa
inovagdo, pode ndo apenas oferecer uma compensacgdo financeira pela
totalidade dos direitos de propriedade intelectual, mas também propor
um acordo que inclua a formacdo de pesquisadores da ICT em técnicas
avancadas de genética vegetal, ou acesso a equipamentos de Ultima
geracdo que a instituicdo ndo possuiria de outra forma. Tal arranjo permite
que a ICT beneficie-se de recursos que complementam suas capacidades e
infraestrutura, promovendo o avanco cientifico e tecnoldgico de maneira
mais eficaz e sustentavel.

Desta forma, o artigo 92 trata de parceria, ou seja, juncdes de
esforcos entre uma ICT e terceiros com fins de desenvolvimento inovativo,
sem criacdo de uma pessoa juridica propria.

Os destinatarios desta norma sdo as ICTs, onde as parcerias realizadas
com agentes de direito publico ou privado ficam regulamentadas, desde
gue cumpridas as exigéncias formais da norma, trazendo seguranca juridica
para a realizacdo de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica
e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.

De outro lado, sera que este artigo 92 da Lei Federal de Inovacdo diz
respeito as subvencdes de agéncias de fomento?

O que se discutiu no topico a seguir.
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Ao discutir a
titularidade, é crucial
lembrar que ela esta
sempre associada ao

direito patrimonial, que
se refere ao direito de

exploracdo econémica.

2 DA TITULARIDADE E COTITULARIDADE DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL (P1)

2.1 COMO IDENTIFICAR A COTITULARIDADE

Ao criar uma PI, seja ela um direito autoral, uma patente, um
desenho industrial, uma marca etc., além de ser autor, a pessoa fisica
criadora é a detentora do direito patrimonial (titular) sobre sua criacdo,
podendo ceder, alienar, alugar, vender, emprestar etc., ou seja, cabe ao
titular decidir sobre a destinacdo de sua criagdo.

Assim, os direitos autorais a titularidade/propriedade prescinde
de registro, bastando apenas sua exteriorizagao, e que, se for registrado,
obedece ao principio declarativo de direito. O registro ndo acrescenta nada
ao direito de autor. A sua funcdo é somente declarativa da existéncia duma
obra. Ndo sé a protecdo pelo direito de autor independe de registro como
o registro nada acrescenta no plano das situag®es juridicas. O seu valor é o
de mera noticia trazida pelo requerente.

E em propriedade industrial (marcas, patentes, desenho industrial
etc.), a propriedade somente nasce com o devido registro no érgdo
competente, que no Brasil obedece ao principio atributivo de direito e é
realizado no Instituto de Propriedade Industrial — INPI.

Uma excecdo a regra de titularidade/propriedade, que nasce com
a criacdo (materializacdo), € quando a criacdo é resultado da relacdo
de emprego ou por forca de contrato, uma encomenda, por exemplo,
desde que prevista no objeto principal da relacdo contratual. Serd preciso
consignar claramente que o produto resultante desta contratacdo, seja
gual for a modalidade, pertencerd ao encomendante ou contratante, seja
pessoa fisica ou pessoa juridica.

Ao discutir a titularidade, é crucial lembrar que ela estd sempre
associada ao direito patrimonial, que se refere ao direito de exploragdo
econdmica. Isso contrasta com o direito moral, que é intrinseco,
inaliendvel e irrenuncidvel.

E importante ressaltar que, se o produto final de um contrato
ndo corresponder ao objeto acordado, a propriedade permanecera
exclusivamente com o criador ou autor. Este é o principio geral aplicavel.
Por exemplo, se um autor é contratado para escrever um livro, mas, em
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Essa modalidade difere
significativamente da
dindmica de criacdo de uma
obra sob encomendaq, pois,
embora ambos os cendrios

envolvam a remuneracéo
do criador, os termos de
propriedade intelectual e os
objetivos do financiamento
distinguem-se claramente
um do outro.

vez disso, cria um roteiro para um filme, o direito autoral sobre o roteiro
provavelmente permanecerd com o autor, a menos que haja um acordo
especifico em contrario.

De acordo com o principio bdsico que rege as obras sob encomenda,
a titularidade da obra criada é atribuida ao encomendante, uma vez que é
ele quem compensa financeiramente o criador com o propdsito especifico
de desenvolver tal obra.

E crucial, contudo, diferenciar essa situacdo daquelas envolvendo
chamadas publicas. Nos processos de selecdo abertos por editais, o
candidato selecionado recebe uma subvencdo para a realizacdo de um
projeto. Para se qualificar para essa subvencdo, o candidato deve atender
a uma série de requisitos especificos estabelecidos pelo edital.

Essa modalidade difere significativamente da dindmica de criacdo
de uma obra sob encomenda, pois, embora ambos os cenarios envolvam
a remunera¢do do criador, os termos de propriedade intelectual e os
objetivos do financiamento distinguem-se claramente um do outro. A obra
sob encomenda é uma contratacao particular. O encomendante contrata um
artista, por exemplo, dando-lhe uma ideia do que deseja e quando a obra é
finalizada e entregue, o artista deverd entregar o resultado final mediante a
remuneracdo. Ja nos editais, como dito anteriormente, publicado o edital,

“.,n

pode ser que aparecam “x” candidatos, ou até mesmo nenhum candidato.

Assim, fomento via editais, acaso ndo haja previsdo legal de quem serd o
titular de um possivel resultado de propriedade intelectual, serd de titularidade
do criador/autor, tudo por forca da legislacdo de propriedade intelectual.

2.2 A COTITULARIDADE NAS SUBVENGOES EM EDITAIS DE
FOMENTO

Inicialmente, esclarece-se que o termo subvenc¢do utilizado neste
artigocompreendesuavisdo maisamplade representar umauxilio pecuniario,
em geral concedido pelo poder publico, em que ha uma transferéncia de
recursos financeiros publicos, para instituicdes privadas e publicas. E o caso
de projetos financiados pelo Governo nas suas esferas com fomento, por
meio de bolsas de pesquisa e outras formas de financiamento sem reembolso
surge a questdo: como ficam as obras ou produtos, subvencionados pelos
editais das agéncias de fomento, se resultar em propriedade intelectual?

Nestas situacBes, como resultado deve ser considerado como uma
obra sob encomenda?
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Sdo duvidas que o presente artigo busca refletir.

Primeiramente, deve-se atentar que ndo se trata de relacdo de
emprego e muito menos de obra sob encomenda.

Analisada a Lei de Inovacdo pelo enfoque da titularidade e/ou
cotitularidade, agora serd analisado o caso especifico sobre a cotitularidade
da propriedade intelectual por for¢a da subvencdo realizada pelas agéncias
de fomentos, em especial da FAPEMAT.

Alein210.973/2004 prevé queart.99,§ 29, jacitadoanteriormente,
que:

as partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico, a titularidade da

propriedade intelectual e a participacdo nos resultados da exploragdo das criagdes

resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direito a exploragdo, ao

licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o disposto nos §§ 49 a
72 do art. 62.

Por outro lado, analisando a Lei Complementar Estadual n2
297/2008, no art. 10, § 29, temos que:

as partes deverdo prever, em instrumento juridico proprio, a titularidade da

propriedade intelectual e a participagdo nos resultados da exploracgdo, das criagdes

resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direito a exploragdo, ao

licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o disposto nos §§ 5° a 8°
do art. 62 desta Lei Complementar.

Comparando estes artigos das duas leis, que sdo idénticas, ou seja,
ambos preveem que as partes devem definir por meio do contrato a
guestdo da titularidade da propriedade intelectual, se resultar em algum
produto passivel de protecado, resultado da parceria, e ndo de subvencéao.

No entanto, analisando a Lei Complementar Estadual n® 297/2008,
mais precisamente no art. 82, assim diz:

a ICT publica definird sobre o direito de propriedade intelectual, quanto a

titularidade ou cotitularidade das criagBes intelectuais, ao uso e/ou exploragéo de

criacdo decorrentes de resultados de projetos de pesquisa e atividades de inovacédo

realizados em parceria ou nao, conforme previsto em suas normativas internas e
instrumentos juridicos proprios.

Aduz que a ICT devera prever quanto a titularidade e cotitularidade,
mas ressalvando que devem obedecer ao ordenamento juridico, ou
seja, devem ser analisados com a LPl — Lei de Propriedade Industrial,
principalmente. E pela LPI a titularidade da propriedade industrial ou de
direito autoral, serd sempre do titular deste direito.

Diante de tal cendrio, vem uma duvida: E certo o edital prever a
cotitularidade?
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Como foco dessa discussao, verifica-se o caso da FAPEMAT, a Fundacdo
de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso. Ao discutir titularidade
ou cotitularidade, é comum pensar em propriedade em geral. No entanto,
o objetivo aqui é analisar a legalidade ou ilegalidade da cotitularidade em
propriedade intelectual, especialmente em relagdo a editais de fomento.

Salienta-se que o envolvimento da fundag¢do de amparo, ndo h3,
na marioria dos casos, desenvolvimento conjunto entre pesquisador
e pessoal da agéncia de fomento, hd apenas o fomento por parte da
agéncia/fundacdo, nada mais. Isto torna-se importante para a andlise da
cotitularidade. Tampouco se trata de uma relagdo de emprego ou de obra
sob encomenda.

A titularidade de uma patente ou trabalho artistico, por exemplo,
subvencionado por uma agéncia de fomento, pode variar dependendo das
leis e regulamentos aplicaveis em cada jurisdicdo e dos termos do contrato
ou acordo estabelecido entre as partes envolvidas.

Em alguns casos, quando uma agéncia de fomento concede uma
subvencgado para a criagdo de uma patente ou trabalho artistico, é possivel
gue essa agéncia reivindique algum tipo de direito ou participacdo na
propriedade intelectual resultante. Esses direitos podem incluir licengas
nao exclusivas, cotitularidade ou outros acordos especificos.

No entanto, é importante ressaltar que as regras podem variar entre
diferentes agéncias de fomento e paises. Portanto, é fundamental analisar
cuidadosamente os termos e condi¢des do financiamento ou acordo de
subvencao, bem como a legislacdo aplicavel, para determinar quem terd a
titularidade ou cotitularidade da propriedade intelectual resultante.

Normalmente, é recomendado que todas as partes envolvidas em
uma subvencdo ou financiamento estabelecam claramente os direitos
e obrigacdes relacionados a propriedade intelectual por meio de um
contrato ou acordo especifico. Porém, nos casos de editais, estes sdo
feitos unilateralmente pelas agéncias de fomento em que os interessados
“aderem” aos termos ali ofertados, sendo que os editais podem ser
considerados como “instrumentos de adesdo”, assim como o Termo de
Outorga de Bolsa é um instrumento que tem suas cldusulas construidas de
forma unilateral.

Para exemplificar, destaca-se o Edital FAPEMAT — N2. 008/2021 —
Mestrado com produto tecnoldgico (programas de mestrado sediados no
Estado de Mato Grosso), com relacdo a titularidade e a cotitularidade da
propriedade intelectual.
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N¢ 21. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Considerando os dispositivos da Lei Federal no 9.279, de 14/05/1996, da Lei
Federal no 10.973, de 02/12/2004, da Lei no 9.456 de 25/04/1997, Lei Federal
9.609 de 19/02/1998 e no que couber, das Leis Complementares Estadual no 297
de 07/01/2008, e no 650, de 20/12/2019.

N2 21.1 As Patentes de Invencdo, Modelos de Utilidade, Desenhos Industriais
ou quaisquer outras formas de registro de Propriedade Intelectual decorrentes
da execugdo do projeto deverdo ter obrigatoriamente a FAPEMAT
como co-titular. (sic)

N2 21.2 As partes envolvidas no desenvolvimento do produto ou processo inovador
deverdo prever, em contrato especifico, a participagdao nos resultados da
exploragdo das criagOes resultantes da parceria. (grifo nosso)

Conforme acima transcrito, ha alguns pontos a serem analisados
perante a legislacdo de propriedade intelectual e lei de inovacao, tais como
a cotitularidade e a participacdo nos resultados, que sdo assuntos distintos.

Ao analisar os editais da FAPEMAT, que preveem a cotitularidade sobre
a propriedade intelectual (propriedade industrial e direitos autorais), como o
visto no citado acima, teremos trés situacGes, no minimo: a) o pesquisador/
inventor ndo participar do edital, pois estara “concedendo” a cotitularidade
para a Agéncia de Fomento; b) Contestar judicialmente tal edital, pois a sua
simples adesdo ao edital ja estara concordando, onde sequer pode discutir
como ficarad a cotitularidade, conforme prevé a Lei n® 10.973/2004 e/ou a
Lei Complementar Estadual n® 297/2008, que, diga-se de passagem, nao
contempla as Agéncias de Fomento, e sim, as ICTs publicas; c) Questionar
a aplicagdo, pelas duas Leis, sobre a Gestdo da Propriedade Intelectual
praticada pela Agéncia de Fomento, conforme previsado legal, citado acima.

Tanto a Lei n2 10.973/2004 qunato a Lei Complementar Estadual n2
297/2008 ndo obrigam as Agéncias de Fomento a exigir a cotitularidade,
no maximo prevé que as ICTs devem colocar em seus contratos de quem
sera a titularidade e cotitularidade da propriedade intelectual.

Como dito anteriormente, estd sob o dominio do criador/autor
a titularidade de uma obra, cabendo-lhe a palavra final sobre a sua
destinacdo, com excecdo do trabalhador/encomendante contratado para
um fim especifico, que o resultado objeto da contratacdo serd da empresa
ou encomendante.

Como resposta a primeira pergunta deste subtdpico (é certo o
edital prever a cotitularidade?), apds esta explanacdo, verifica-se que é
negativa, pois a lei de inovacdo ndo prevé nada sobre a titularidade ou
cotitularidade de propriedade intelectual entre agéncias de fomento/
fundacdo e pesquisadores/entidades, que participam do edital.
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De acordo com a Lei n2 10.973/2004, o artigo 92 permite as
Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagdo (ICTs) celebraracordos de
parceria com instituicdes publicas e privadas para a realiza¢do de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, servico ou processo. Contudo, a lei, de fato, ndo
especifica diretamente a questdo da titularidade ou cotitularidade da
propriedade intelectual no contexto especifico de subvengdes fornecidas
por agéncias de fomento/fundacao.

A interpretacdo correta, conforme apresentada no texto, é que o
artigo 92 e outros dispositivos da Lei de Inovagdo tratam principalmente
de parcerias diretas para o desenvolvimento conjunto de pesquisas e
inovacGes, onde a questdo da titularidade da propriedade intelectual pode
ser diretamente relevante e negociada entre as partes.

Em contrapartida, as subvencBes de agéncias de fomento
normalmente se caracterizam por fornecer recursos financeiros para o
desenvolvimento de pesquisas, sem que a agéncia de fomento participe
ativamente do processo de criagdo ou inovagao, o que torna a discussao
sobre cotitularidade menos aplicavel a esses casos.

Portanto, a Lei de Inovacdo ndo aborda explicitamente a questdo
da titularidade ou cotitularidade de propriedade intelectual em relacdo as
subvencdes de agéncias de fomento, uma vez que o foco da lei estd nas
parcerias para desenvolvimento conjunto, e ndo no simples fornecimento
de recursos financeiros por agéncias de fomento.

Analisando a Lei de Inovagdo em outro ponto, saindo da prestagdo
de servicos pelas ICTs (Art. 82) e de parcerias (Art. 92), analisados acima, e
com relacdo a titularidade e/ou cotitularidade da propriedade intelectual,
temos a previsdao legal de participacdo da Unido e os demais entes
federativos e suas entidades autorizadas, nos termos do regulamento,
a participar minoritariamente do capital social de empresas. Isto tem o
propodsito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam
de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas politicas de
ciéncia, tecnologia, inovacdo e de desenvolvimento industrial de cada
esfera de governo (Art. 52).

Desta forma, por todos os angulos, a Lei de Inovagdo prevé a
titularidade e/ou cotitularidade apenas no Art. 92, sendo que demais
menc¢8es sobre propriedade intelectual diz respeito as obrigacdes de
organizacdo e gestdo e que devem estar previstas em contratos/acordos.
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Surgem outras indagacdes neste caso:

Existe importancia para as agéncias de fomento ser cotitular ou
apenas ter participacdo nos resultados?

Possui a agéncia de fomento capacidade para gerir esta cotitularidade?

Ao se analisar, por exemplo, as chamadas publicas do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico — CNPg, no periodo
de 2014 até 2023, vé-se claramente que em momento algum ha previsao
de cotitularidade de propriedade intelectual. Um exemplo é a chamada
MCTI/CNPg/ANA N2 23/2015, que trata da “Pesquisa em Mudanca do
Clima”. Abaixo os topicos que tratam de PI.

(-]

1.12.8.b) Aqueles pesquisadores cujos projetos submetidos ao CNPg, aprovados
ou ndo, e/ou seus relatdrios técnicos apresentados que possam gerar, no todo
ou em parte, resultado potencialmente objeto de Patente de Invengdo, Modelo
de Utilidade, Desenho Industrial, Programa de Computador ou qualquer outra
forma de registro de Propriedade Intelectual e semelhantes deverdo manifestar
explicitamente o interesse na restricdo de acesso na ocasido da submissdo do
projeto e/ou do envio do relatério técnico.

[..]

1.12.9 — Caso os resultados do projeto ou o relatério em si venham a ter valor
comercial ou possam levar ao desenvolvimento de um produto ou método
envolvendo o estabelecimento de uma patente, a troca de informagdes e a reserva
dos direitos, em cada caso, dar-se-do de acordo com o estabelecido na Lei de
Inovagdo (Lei n2 10.973 de 02 de dezembro de 2004), regulamentada pelo Decreto
5.563, de 11 de outubro de 2005, na a Lei de Propriedade Industrial (Lei n2 9.279,
de 14 de maio de 1996) e pelas normas internas do CNPq que regulam a matéria.
(MCTI/CNPg/ANA N2 23/2015)

No item 1.12.9 citado acima, a chamada publica prevé que, na
eventualidade de resultado de algum produto ou método, a troca de
informacd@es se dara de acordo com o estabelecido na Lei de Inovacdo (Lei
n? 10.973/04), pela LPI (Lei n2 9.279/1996) e demais leis e pelas normas
internas do CNPq que regulam a matéria, ou seja, sem previsibilidade de
cotitularidade de propriedade intelectual. Diferentemente dos editais da
FAPEMAT, objeto deste artigo, ja citados acima.

A Portaria CNPQ n2 502, de 12 de maio de 2021 (que revogou a
Resolucdo Normativa n2 34, de 12 de setembro de 2014), define as regras
do Direito de Propriedade Intelectual (Pl) aplicaveis as rela¢Bes entre o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPg) e as
instituicBes executoras de projetos, bolsistas e pesquisadores beneficiados
pelos instrumentos de fomento do CNPg, além de outros parceiros
envolvidos. Essas regras visam regular o uso, a protecdo e a exploracdo
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dos resultados de pesquisa e desenvolvimento financiados pelo CNPq,
garantindo uma distribuicdo justa e equitativa dos beneficios gerados.

De acordo com a Portaria n2 502, o CNPg ndo participard, em regra, da
titularidade da propriedadeintelectualgeradaa partirdos projetosde pesquisa
e bolsas financiados, desde que os parceiros observem as recomendagdes e 0s
deveres disciplinados na portaria. Portanto, em principio, o CNPq pode ndo ser
titular ou cotitular dos produtos de propriedade intelectual, dependendo das
circunstancias e das decisdes das instituicdes executoras e parceiras, conforme
suas normativas internas e a legislacdo federal.

Porém, de acordo com a mesma Portaria CNPQ n2 502, as demais
Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagdo (ICTs) podem ser
titulares ou coftitulares da propriedade intelectual gerada a partir dos
projetos de pesquisa e bolsas financiados pelo CNPq, desde que observem
as recomendacdes e os deveres disciplinados na portaria, além de suas
normativas internas e a legislacdo federal aplicavel. Isso significa que as ICTs
tém autonomia para definir a titularidade ou cotitularidade sobre as criacdes
intelectuais resultantes desses projetos, bem como os procedimentos
relacionados ao registro ou depdsito de pedido de protecdo intelectual.

Admite-se, portanto, que a Portaria CNPQNn2 502 estabelece as diretrizes
para o Direito de Propriedade Intelectual aplicaveis as relagdes entre o CNPq,
as instituicdes executoras de projetos e demais parceiros. Essas medidas visam
garantir uma gestdo eficaz da propriedade intelectual e uma distribuicdo justa
dos beneficios gerados pela pesquisa financiada pelo CNPq.

Outro exemplo que merece destaque é o que estd definido na
Politica para Propriedade Intelectual da FAPESP que trata a titularidade da
Pl desta forma*:

3.1) Quando a Instituicdo Sede for uma universidade ou instituicdo de pesquisa
(sumario)

3.1.1. A Instituicdo Sede sera titular da propriedade intelectual, cabendo a ela
todas as providéncias para sua respectiva protegdo e exploragdo.

3.1.2. Cabera a Instituicdo Sede fornecer todo o apoio necessario aos pesquisadores
a ela vinculados em eventuais tratativas envolvendo propriedade intelectual.
3.1.3. A Instituicdo Sede deverd enviar anualmente a FAPESP, para efeitos de
acompanhamento, relatorio informativo contendo:

a) Indicacdo da propriedade intelectual que foi protegida no periodo, data de
deposito, titulo, inventores com seu respectivo vinculo institucional, titulares e
numero do processo FAPESP correspondente;

b) Informacg&es sobre contratos de exploracdo de Pl firmados no periodo.

4 FAPESP, informacBes encontradas na pagina oficial https://fapesp.br/pi
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https://fapesp.br/pi,

Vale ainda salientar que a FAPESP tem como fundamentos:

2) Fundamentos

(]

d) A FAPESP permite que a Instituicdo Sede detenha os direitos legais de Propriedade
Intelectual que tenha sido desenvolvida por seus pesquisadores com apoio de
Auxilios ou Bolsas da FAPESP, como forma de incentivar o desenvolvimento e difusdo
de invengGes, software e publicagdes e aumentar a sua utilidade, acessibilidade e
desenvolvimento.

Da mesma forma, o exemplo da FAPER] — que definiu em sua
politica de Propriedade Intelectual, Portaria FAPER] n2 535 — Publicada no
D.0. em 12 de dezembro de 2021 em seu artigo 52 e 695:

Art. 52 - A FAPERJ ndo participara, em regra, da titularidade de propriedade

intelectual gerada a partir do seu apio financeiro, nos casos em que 0s parceiros
observem as recomendagdes e os deveres estabelecidos nesta Portaria.

Art. 62- Cabera a Instituicdo ou empresa que executa e/ou sedia o projeto, e demais
parcerios, conforme suas normativas internas e em observancia da legislagdo que
rege a matéria, definir os procedimentos administrativos referentes ao registro ou
depdsito de pedido de protegdo intelectual, no Brasil e no exterior, e 0os encargos
perioddicos de manutencad dos mesmos.

Pardgrafo Unico- A FAPERJ podera, desde que hajainteresse publico e esteja previsto
em instrumento juridico préprio, arcar com as despesas de encargos restultates da
manutenc¢do do registro ou depdsito de pedido de protegdo intelectual, mediante
autorizado da Diretoria.

Os exemplos demonstrado acima, deriva da perspectivas de incentivar
realmente a disseminacdo da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagdo.

CONSIDERAGOES FINAIS

Ao analisar a LPI (Lei de Propriedade Industrial) e a Lei de Inovacdo
acerca da titularidade e/ou cotitularidade, vé-se claramente que a “palavra
final sobre a destinacdo da invencdo” obedecem a pelo menos dois critérios.
Primeiro, estando a invengdo sob o dominio do criador, este poderd ceder,
vender, alugar ou licenciar para outra pessoa fisica ou para pessoa juridica.
Segundo, se a invencdo foi desenvolvida utilizando-se recursos da estrutura
(laboratdrios) e recursos financeiros de outra pessoa fisica ou de uma empresa,
esta titularidade pertencerd a quem subsidiou, ndo interferindo no direito
moral. Porém, se a invencdo foi desenvolvida pelo criador sem a utilizagdo de
estruturas e recursos alheios, esta pertencera exclusivamente ao inventor.

°> Portaria FAPERJ n2 535, no publicada no Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 02 de dezembro de 2021.
Disponivel em : https://siteantigo.faperj.br/downloads/Portaria_Politica_PI_DO_RJ_02122021.pdf
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Ja no caso de obra por encomenda, esta serd exclusivamente do
encomendante, onde este remunerou o autor/criador para obter tal obra.
Sendo certo que a obra sob encomenda é uma contratagdo particular,
tanto de pessoa fisica para pessoa fisica ou de pessoa juridica para pessoa

fisica, eis que somente a pessoa fisica pode ser criadora.

Jd os editais ou chamadas publicas ndo tém um destinatario
especifico, podendo ser qualguer pessoa que deseje se candidatar. Em
aceitando participar do edital ou chamada publica, o candidato se submete
as condicdes deles, inclusive aceitando sobre a cotitularidade, se resultar
em um produto registravel na area de propriedade industrial.

O candidato, ao aceitar participar do edital ou chamada publica,
estard sujeito as sua regras e assinard um contrato por adesdo, tal qual
estd no edital. Desta forma, se no edital estd previsto a cotitularidade da
agéncia de fomento com o inventor ou inventores, estes estardo cientes
gue devera dividir a titularidade.

Desta forma, no caso de subvencdo por agéncias de fomento, é
comum que os editais prevejam a possibilidade de a agéncia se tornar
cotitular da patente gerada a partir do processo. No entanto, ndo
foram encontradas bases legais que respaldem essa exigéncia, uma vez
gue tanto a legislacdo federal quanto a estadual atribuem somente as
Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas (ICTs) a titularidade dos direitos de
propriedade intelectual se existente a parceria, sem no entanto mencionar
especificamente sobre as Agéncias de Fomento através de seus editais ou
chamadas publicas.

Assim, hd uma lacuna legal quanto a participacdo das Agéncias de
Fomento como cotitular de produtos (patentes, marcas etc.) originados
de processos de subvencdo. Geralmente, as subvencGes das agéncias de
fomento envolvem o fornecimento de recursos financeiros para pesquisas,
sem que elas participem ativamente do processo de criacdo ou inovacao.
Isso torna a questdo da cotitularidade menos relevante para esses casos.

Por outro lado, é importante que as ICTs analisem cuidadosamente
os termos e condi¢Ges dos editais de subvencdo para entender suas
obrigacBes e direitos em relacdo a propriedade intelectual. Em caso
de duvidas ou conflitos, é recomenddvel buscar orientacdo juridica
especializada para garantir a conformidade com a legislacdo vigente e
proteger os interesses das ICTs.

Além do mais, conforme detalhado maisacima, no caso em especifico
da FAPEMAT, foram depositados varios processos de patente e, no entanto,

Revista da FAE, Curitiba, v. 27, 2024 — e 0837



amaioria deles, sendo que os mais antigos foram abandonados. Ou seja, até
entdo nado foi localizada nenhuma patente concedida. Foram localizados os
RPCs, mas estes ndo tém analise de mérito. Ndo foram localizadas marcas,
desenho industrial, nem como titular e muito menos como cotitular.

Sendo assim, a cotitularidade dos produtos/processos por forca
dos editais e/ou chamadas publicas pelas agéncias de fomento, como é o
caso aqui da FAPEMAT, é discutivel judicialmente, por exemplo, quando o
interessado, desejando participar do edital, mas ndo pretendendo dividir a
titularidade com a agéncia de fomento, podera ajuizar acdo no sentido de
retirar a obrigatoriedade da divisdo da titularidade.
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