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RESUMO

O processo de inovagdo aberta (IA) traz desafios que precisam ser
observados para evitar problemas para as partes envolvidas, ou eventuais conflitos
entre elas. Um desses desafios concerne a titularidade e o exercicio dos direitos de
propriedade intelectual (Pl) sobre os bens desenvolvidos durante esse processo,
quando ele é realizado entre agentes privados. Isso poque, a legislacdo brasileira
estabelece que a titularidade sobre bens imateriais pertence ao seu criador, ainda que
0s recursos utilizados para a sua criagao pertengcam a outros. Diante disso, o presente
trabalho objetiva analisar os efeitos advindos da auséncia de definicdo acerca da
titularidade e do exercicio dos direitos Pl de bens desenvolvidos em IA. Para isso, foi
realizada uma pesquisa qualitativa de carater bibliografico para revisar os temas de
IA e PIl. Ainda, foi realizado estudo qualitativo, exploratério e descritivo do caso de
uma empresa brasileira de grande porte que atua no ramo de logistica. Esse estudo
foi baseado em documentos empresariais e entrevistas com funcionarios-chave, a fim
de verificar como como a empresa enxerga a IA e a PI, quais os resultados advindos
dos processos inovativos abertos dos quais ela participou e quais foram os efeitos
positivos e negativos decorrentes da auséncia de definicdo sobre a titularidade e
exercicio dos direitos de Pl sobre bens criados através desses processos. Ao final,
descobriu-se que, apesar de ter havido efeitos positivos, eles ndo compensam 0s
riscos que a falta dessa definicdo traz para a empresa. Ademais, por conta de
situacdes negativas que isso acarretou, a empresa visa tomar acdes especificas para
garantir maior seguranca sobre os direitos de Pl dos bens desenvolvidos em parcerias
colaborativas.

Palavras-chave: Inovagao aberta. Propriedade intelectual. Titularidade.



ABSTRACT

The open innovation (OI) process brings challenges that need to be adressed
to avoid problems for the parties involved, or any conflicts between them. One of these
challenges concerns the ownership and exercise of intellectual property rights (IPR)
over the assets developed during this process, when it is carried out among private
agents. This is because the Brazilian legislation establishes that the ownership of
immaterial goods belongs to its creator, even though the resources used for its creation
come from others. Therefore, this paper aims to analyze the effects arising from the
lack of definition about the ownership and exercise of IPR over goods developed in Ol.
To do so, a qualitative bibliographic research was carried out to review the themes of
Ol and IPR. Also, a qualitative, exploratory, and descriptive study of the case of a large
Brazilian company that operates in the logistics sector was carried out. This study was
based on business documents and interviews with key employees, to verify how the
company sees Ol and IPR, the results of the open innovative processes in which it
participated and what were the positive and negative effects resulting from the lack of
definition on the ownership and exercise of IPR over goods created through these
processes. In the end, it was found that, although there have been positive effects,
they do not compensate the risks that the lack of this definition brings to the company.
Moreover, because of the negative situations that this entailed, the company aims to
take specific actions to ensure greater security over the IPR over goods developed in
collaborative partnerships.

Keyword: Open innovation. Intellectual property. Ownership.
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1. INTRODUCAO

1.1. CONTEXTO DO PROBLEMA

O processo de inovacao € movido pela capacidade de se manter relagdes,
encontrar oportunidades e extrair delas algum proveito, econémico ou nao (TIDD;
BESSANT, 2015). Dessa sorte, é possivel afirmar que a inovagéo € essencial para
empresas que atuam em qualquer &rea de conhecimento, a fim de que elas possam
se manter competitivas no mercado em que se inserem. Isso porque, como afirmam
Tidd e Bessant (2015), cada vez mais a vantagem competitiva de empresas esta na
capacidade que elas tém de focar seus conhecimentos e avancos tecnoldgicos na
criacdo de novidades em seus produtos e servicos, de modo que empresas
inovadoras tendem a crescer mais do que aquelas que ndo inovam.

Cumpre salientar que, até as Ultimas décadas do século XX, o processo de
inovacdo ocorria somente no interior de empresas, com a Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) sendo feita apenas nos laboratérios internos, por pessoal
diretamente contratado pela companhia. Esse processo € o que se denomina de
inovacéo fechada, e perdurou como unico modelo conhecido e aplicado até o final do
século passado (CHESBROUGH, 2011a)

Nao obstante, a partir da década de 1980, diversos fatores contribuiram para
gue esse modelo se tornasse defasado, dentre os quais se pode destacar a migracao
de pessoal capacitado entre empresas, o que tornava dificil a manutencdo de
conhecimento dentro dos muros das companhias (CHESBROUGH, 2011a). Isso,
somado a outros fatores, foi aos poucos constituindo um novo modelo de inovacéao,
gue veio a ser denominado aberto.

Nesse novo paradigma, a empresa inclui, no processo de inovacao, agentes
externos a ela, sejam eles pesquisadores, universidades, institutos de pesquisa,
fornecedores e até mesmo clientes. Assim, ao contrario do paradigma anterior, a
inovagao aberta (IA) permite o compartilhamento de fontes de conhecimento e altera
as formas como tais conhecimentos sao utilizados e difundidos entre diferentes
segmentos industriais e empresariais.

Do mesmo modo, com a abertura do processo inovativo da empresa, torna-

se possivel que esta ndo apenas externalize suas ideias e, como também permite que
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a empresa internalize tecnologias e oportunidades de outros agentes que podem ser
assimiladas ao seu negocio (PAULO, 2017).

Todavia, a despeito de possibilitar uma difusdo maior de conhecimento, o
modelo de 1A ndo é perfeito, apresentando problemas que podem prejudicar as partes
envolvidas caso nédo lhes seja dada a devida atencdo. Dentre esses problemas se
destaca a titularidade e o exercicio dos direitos de propriedade intelectual (PI) sobre
0S bens criados por diferentes pessoas e empresas envolvidas no processo de
inovacao.

Nesse sentido, a Pl pode ser definida como a soma dos direitos relativos as
obras literarias, artisticas e cientificas, as invencdes, as marcas, aos desenhos
industriais, entre outros. A titularidade sobre esses direitos confere ao seu detentor a
exclusividade para usar, dispor e gozar desses bens em todo o territorio no qual se da
a sua protecao, seja ele nacional ou internacional (BARBOSA, 2017a).

De acordo com a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei n® 9.279/1996)
a titularidade sobre os direitos decorrentes de patentes, assim como aqueles
decorrentes de desenhos industriais, pertence aquele que cria a invencao, o modelo
de utilidade, ou o desenho. Ainda, no caso de o criador ser empregado, ou terceirizado
contratado para a prestacdo de servicos relacionados a atividade inventiva, a
titularidade sera do empregador ou contratante. As mesmas regras sado aplicadas a
todos os demais bens intelectuais que pertencem ao escopo da Pl, como os
programas de computador (softwares), os cultivares e as topografias de circuitos
integrados (BRASIL, 1998a; BRASIL, 1996; BRASIL, 2007).

N&o obstante, partindo de uma andlise legal, a relacdo mantida entre agentes
gue participam do processo de IA ndo tem natureza de prestacéo de servicos e, do
mesmo modo, estdo longe de configurar uma relacéo trabalhista, por conta da nao
observancia dos elementos relativos a esta. Ao contrério, a relacdo que se estabelece
entre esses agentes € pautada na colaboracdo. Resta, portanto, a definicdo quanto a
titularidade da PI criada nesse ambiente.

E importante salientar que a Lei de Inovagéo (Lei n® 10.973/2004), que dispde
sobre a liberagéo de incentivos publicos para a pesquisa cientifica e tecnoldgica, aduz
de forma expressa que os direitos de Pl sobre os resultados obtidos em processo de
inovacao feito por meio de incentivos publicos pertencera a empresa privada envolvida

no processo de inovagao aberta. Ademais, a referida Lei estabelece que quando um
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dos parceiros da inovacdo é uma Instituicdo Cientifica, Tecnolégica e de Inovacgao
(ICT), as partes deverao definir contratualmente a titularidade da PI, bem como a
participacdo de cada uma nos resultados da sua exploragédo (BRASIL, 2004).

Contudo, a referida lei ndo se aplica para colaboracbes mantidas unicamente
por agentes privados, e nas quais ndo ha interveniéncia do poder publico. Nesses
casos, aplica-se a regra geral prevista pelas legislacdes atinentes ao bem intelectual
gue venha a ser criado, seja ele uma patente, um desenho industrial, um software,
uma topografia de circuito integrado, ou um cultivar. Assim, em um processo de IA
pode ocorrer que os direitos de Pl sobre os bens desenvolvidos ndo sejam
titularizados por aquele que arcou com 0s custos na inovacdo, o que impediria este
de usar, dispor e gozar desses bens.

Um dos meios de garantir que o agente que arcou com 0s custos do processo
inovativo possa ser o titular dos direitos acima referidos, € por meio da celebracéo de
contratos entre todos aqueles que participam da parceria colaborativa. Contudo, na
auséncia desses contratos, resta-nos saber quais seriam os efeitos advindos para o
agente que financiou o processo de inovacéao, sejam eles positivos ou negativos. Essa
pergunta pode ser respondida por meio do estudo de caso da Empresa X, uma

companhia brasileira de grande porte que atua no setor de logistica.
1.2. OBJETIVOS
1.2.2. Objetivo Geral

Em vista do exposto, o objetivo geral do presente trabalho é a analise dos
efeitos advindos da auséncia de definicdo em contrato acerca da titularidade e do
exercicio dos direitos Pl de bens desenvolvidos em IA, por meio do estudo de caso da
Empresa X.

1.2.2. Objetivos Especificos

e Identificar qual a importancia da Pl para a Empresa X e, ligado a isso;
e Verificar se a Pl da companhia é utilizada como instrumento para auxiliar a

inovacao;
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¢ Identificar os resultados dos processos de IA dos quais a Empresa X participou,
gue sejam passiveis de protecao por PlI;

e Identificar como se define a titularidade e o exercicio dos direitos de PI sobre
0s bens intelectuais criados em IA na Empresa X;

e Identificar os efeitos que a falta dessa definicdo em contrato pode acarretar
para a companhia, sejam eles positivos ou negativos.

A fim de alcancar os referidos objetivos, a primeira parte deste trabalho trata
da inovacao, seus conceitos, caracteristicas e como surgiu o paradigma da IA. Ainda
na primeira parte, sera tratado sobre a IA no ordenamento juridico brasileiro.

A segunda parte versa sobre PI, onde seréa tratado, primeiramente, da sua
natureza juridica, seus conceitos e diferentes categorias. Ap0s serd analisada a
titularidade da PI segundo as leis brasileiras, em especial no que concerne as patentes
e 0s programas de computador. A terceira parte versara sobre o papel da Pl na IA,
dos contratos de transferéncia de tecnologia nesse mesmo paradigma, com foco dos
contratos de cesséo e licenca patentes e programas de computador.

A metodologia utilizada nas primeiras duas partes do trabalho parte de uma
abordagem qualitativa para analisar os temas apontados acima. A partir disso, foram
usadas técnicas bibliograficas para o levantamento de outros trabalhos anteriores a
respeito do tema que pudessem embasar a presente pesquisa.

A sequir, a terceira parte do trabalho utiliza de uma metodologia qualitativa,
exploratdria e descritiva para que seja feito o estudo de caso da Empresa X, cujo nome
e dados ndo podem ser revelados por conta de contrato de confidencialidade
previamente firmado. A referida empresa é de grande porte e, desde o0 seu surgimento,
se utiliza de processos de |IA para realizar a P&D de novos produtos.

Com base nos dados coletados junto a Empresa X, seré feita a analise de
como se deu a implementacéo da IA dentro dela e quais foram as parcerias ja feitas
para a realizacdo de processos inovativos. Apos, sera analisado como é 0 uso e a
gestédo da Pl da empresa, e como se da a titularidade e o exercicio dos direitos de PI
sobre bens criados em IA. Por fim, serdo analisados os efeitos positivos e negativos
decorrentes da auséncia de definicdo dessa titularidade, bem como do exercicio dos

direitos de PI, além dos aprendizados ja tidos pela Empresa X acerca dessa questao.
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1.3. JUSTIFICATIVA

O presente trabalho se justifica, teoricamente, por conta de uma lacuna
identificada na literatura sobre o tema da definicdo da titularidade e dos exercicios do
direito de PI sobre bens intelectuais desenvolvidos em IA realizada entre entes
privados. Como anteriormente analisado, a Lei n°® 10.973/2004 define as regras sobre
essa titularidade quando h& a participacao de agentes publicos. Contudo, quando a
parceria colaborativa é feita apenas entre entes privados, a titularidade e o exercicio
de direitos de Pl devem ser postos em contrato e, nem a lei, nem a literatura, tratam
dos efeitos que a auséncia de instrumentos contratuais sobre esse tema pode
acarretar para as partes envolvidas no processo inovativo.

Nesse sentido, foi realizado um levantamento bibliogréfico de artigos sobre o
tema na base do Portal de Periddicos do CAPES. O processo de busca na plataforma
foi feito por meio da “busca avangada”, ndo tendo sido utilizado qualquer filtro. A
primeira busca foi realizada com os termos “open innovation” AND "intellectual
property”, alcancando 2.807 resultados. A segunda busca foi feita com os termos
“‘inovacgao aberta” AND “propriedade intelectual”, alcangando 33 resultados.

Os resultados encontrados foram analisados com base em seus resumos, a fim
de verificar se eles continham, de fato, os termos das buscar. Apds essa analise mais
acurada, o numero total de artigos foi reduzido para 91.

Verificando-se esses 91 trabalhos, tem-se que o primeiro deles foi feito em
2005, com um aumento no namero de trabalhos escritos a partir de 2009, um pico em
2017 e, a partir de entdo, o numero de trabalhos comecou a cair. Tais dados podem

ser observados do Gréafico 1.
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Gréfico 1: Numero de artigos publicados por ano
Fonte: Dados da pesquisa.
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Por fim, os artigos localizados por meio da busca realizada foram novamente
analisados em seu objetivo. A analise mostrou que, 91 artigos estudados, apenas 19
relacionam a titularidade da propriedade intelectual e a inovagdo aberta em seu
objetivo geral. Contudo, nenhum deles visa estudar os efeitos advindos da auséncia,

em contratos, de uma definicdo acerca da titularidade e do exercicio dos direitos de

Pl sobre bens intelectuais criados em processo de IA, como se vé do Quadro 1.

Autores/Data de Periédico Objetivo
Pub. (Nome/Foco/Qualis)
Erickson, K. Business Horizons “Este estudo investiga a relagdo entre

(2018)

So Y. K.; Eungdo
K. (2018)

Holgersson, M.;
Granstrand, O.;
Bogers, M. (2018)

Toma, A;
Secundo, G;;
Passiante, G.
(2018)

Piirainen, K. A.;
Raivio, T.;
Lahteenmaki-
Smith, K.;

Administracdo
Al

Sustainability

Multidisciplinar
Sem Qualis

Long Range Planning

Administracdo
Sem Qualis

Business Process
Management Journal

Gerenciamento de Qualidade
Al

Technology Analysis &
Strategic Management

Administracao

protecdo de propriedade intelectual e captura
de valor para empresas do setor criativo,
envolvidas em atividades de inovacao
coletiva/aberta.”

“Este artigo analisa fatores da atividade de
inovacdo aberta na indulstria coreana de
tecnologia da informacdo e comunicacdo
(TIC), com foco na estratégia de rede de
cooperagdo e capacidade de gestdo de
propriedade intelectual (Pl), aplicando
multiplos modelos de regressédo com dados
coletados de 300 empresas do setor.”

“Neste artigo, tentamos ampliar e detalhar o
debate sobre estratégia de propriedade
intelectual (PI), apropriacéo e inovagéo aberta
em contextos dindmicos e sistémicos de
inovacao.”

“O objetivo deste artigo é destacar as
principais estratégias de protecdo da
Propriedade Intelectual (Pl) adotadas nas
fases de P&D de uma empresa que atua na
industria biofarmacéutica, de acordo com uma
abordagem de inovacédo aberta (1A).”

“Este artigo apresenta um relato empirico de
um fenémeno a que chamamos de "tragédia
reversa dos comuns" na inovacao aberta. O
nome significa a "sub exploracdo" da

Alkaersig, L.; Li- | Al propriedade intelectual (PI) sob baixa
Ying, J. (2018) apropriabilidade.”
Gurgula, O. Journal of World Intellectual “Este  artigo  discutira esses  dois
(2017) Property desenvolvimentos atuais na industria
farmacéutica, ou seja, forte protecdo da PI
Direito contra a inovagao aberta.”
Sem Qualis
Bican, P. M.; Journal of Knowledge “O objetivo deste artigo é investigar como as
Guderian, C. C; Management empresas gerenciam melhor o conhecimento
Ringbeck, A. através dos direitos de propriedade intelectual
(2017) Multidisciplinar em processos de inovagao aberta.”
Al
Stefan, |.; Technological Forecasting and = “Este estudo visa, portanto, investigar os

Bengtsson, L.
(2017)

Social Change

Prospeccao Tecnologica
Sem Qualis

efeitos de trés grupos de mecanismos de
protecdo da propriedade intelectual (formal,
semi-formal e informal) e abertura (em termos
de profundidade de colaboragdo com até oito
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tipos de parceiros) sobre dois tipos de
desempenho de inovacdo (eficiéncia e
novidade) através das fases de inovacao.”

Brem, A.; Management Decision “A relagao entre inovagao aberta e uso de
Nylund, P. A.; direitos de propriedade intelectual (DPI) por
Hitchen, E. L. Administracao pequenas e médias empresas (PMEs) é
(2017) Al observada.”
Aloini, D.; Management Decision “A forma como as empresas utilizam os
Lazzarotti, V.; mecanismos de protecdo a propriedade
Manzini, R.; Administracéo intelectual (MPPIs) para garantir a adequacéo
Pellegrini, L. Al da inovacdo, em uma situacao de inovacéo
(2017) cada vez mais aberta, é examinada.”
Zatloukal, K.; Corbel Concept Paper “O objetivo deste relatério é elaborar varios
Zacherl, N.; On Intellectual Property Issues = aspectos da propriedade intelectual (PI) no
Schreiner, C. In Pre-Competitive Research contexto da Ciéncia Aberta (CA), projetos pré-
(2017) competitivos e Inovagéo Aberta (IA).”
Propriedade Intelectual
Sem Qualis
Manzini, R.; R&D Management “Este artigo, que se baseia no caso de uma
Lazzarotti, V. empresa de servicos italiana chamada &, foca
(2016) Administagéo em uma questao principal: como as empresas
Sem Qualis podem proteger ideias, tecnologia e
conhecimento em colaboragbes relativas a
diferentes fases do processo?”
Ren, S.; Su, P. Technology Analysis & “Exploramos a interagédo da inovagao aberta e
(2015) Strategic Management da propriedade intelectual (PlI) em duas

Hagedoorn, J.;
Zobel, A.
(2015)

Granstrand, O.;
Holgersson, M.
(2014)

Ming-Jen Y.; Mu-
Yen H.; Hao-Jun
C. (2014)

Willoughby, K.
W.
(2014)

Administracdo

Al

Technology Analysis &
Strategic Management

Administracao
Al

Research Technology
Management

Administracao
Sem Qualis

Proceedings of PICMET '14
Conference: Portland
International Center for
Management of Engineering
and Technology

Engenharia
Sem Qualis

12t Annual Triple Helix
International Conference

Economia

empresas farmacéuticas chinesas, que
entraram tardiamente no mercado, em seu
processo de catch-up.”

“Nosso estudo empirico exploratério, baseado
em entrevistas e em pesquisas com
empresas, aborda uma série de questdes
sobre o papel dos contratos formais e dos
direitos de propriedade intelectual (DPI) no
contexto da inovagao aberta (1A).”

“Este artigo aborda um dos muitos desafios
inexplorados associados ao fechamento da
inovagcdo  aberta- o problema da
desmontagem da propriedade intelectual (PI).
Este € o problema de desembaracar e alocar
direitos de Pl no fechamento ou término de
um projeto de inovacédo aberta, ou quando um
ou mais dos participantes vitais saem.”

“O objetivo deste estudo € investigar as
relacdes entre a estratégia de apropriagédo
das empresas e a inovacdo aberta.
Identificamos quatro grupos distintos de
estratégia de apropriacéo no setor eletrénico
por Analise de Classe Latente dos dados
levantados pela terceira Pesquisa de
Inovacéo de Taiwan e do Banco de Dados do
Taiwan Economic Journal. Esses quatro
grupos de estratégia de apropriacdo sé&o
grupos proativos, grupo de primeira mudanca,
grupo de direitos de propriedade intelectual
(IPRs) e grupo néo proativo.”

“Neste artigo, serdo examinadas evidéncias
empiricas para presuncdes de senso comum,
levantando a perspectiva de que a relagéo
entre inovacdo aberta e propriedade
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Sem Qualis intelectual pode ser mais complexa do que se

acreditava.”
Schultz, J.; Harvard Journal of Law & “Neste artigo, primeiro analisamos como € por
Urban, J. M. Technology que varios comunidades de inovagéo aberta
(2012) (ClAs) abordaram preocupacfes estratégicas
Direito sobre propriedade intelectual e, em seguida,
Sem Qualis analisamos por que as CIAs devem — e de fato

devem — optar por voltar ao sistema de
patentes, se quiserem se proteger das
ameacgas crescentes que as patentes
representam, incluindo ameacas do cada vez
mais complexo "matagal" de patentes em
software, padrdes , e ecossistemas que se
tornaram o0s campos de batalha sobre
tecnologias como smartphones, video online
e midias sociais.”

Munsch, K. Research Technology “Consideragbes cuidadosas sobre o ajuste
(2009) Management cultural das organizacdes, 0s termos
contratuais e a titularidade da propriedade

Administracdo intelectual na relacdo e as implicacbes

Sem Qualis concorreenciais de trabalhar em conjunto

precisam ser feitas.”
Quadrol: Objetivo dos trabalhos levantados
Fonte: Dados da pesquisa.

Dessa sorte, hd uma lacuna literaria que demonstra a importancia de mais
estudos académicos sobre o tema. Essa lacuna, por sua vez, justifica teoricamente o
presente trabalho.

Na pratica, o trabalho se justifica poque um estudo sobre a tematica proposta
contribuiria para que empresas privadas possam, de fato, explorar comercialmente os
bens intelectuais criados por terceiros em processos de IA, mas cujo desenvolvimento
foi custeado por elas. Essa exploracao, que beneficia diretamente o setor empresarial,
por conta dos lucros garantidos por ela, beneficia indiretamente a sociedade como um
todo, por meio do desenvolvimento econdmico nacional.

Por fim, o presente trabalho se justifica por estar ligado diretamente na area de
concentracdo do PROFNIT, tanto no que diz respeito a inovacdo, como ao que diz
respeito a PI. Do mesmo modo, o trabalho estd ligado a linha de pesquisa do
PROFNIT, a qual se volta para estudos analiticos e préaticos sobre a protecéo da PI
nas diversas areas de conhecimento, bem como sobre a interacdo de agentes do
mercado para o desenvolvimento e crescimento econémico empresarial e social do

local em que esses agentes estao situados.
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2. INOVACAO ABERTA

Nesta primeira parte do trabalho, iremos abordar o tema da inovagdo, seus
conceitos, caracteristicas. Apds, iremos analisar como surgiu o paradigma da IA e

COMo esse processo € tratado pelo ordenamento juridico brasileiro.

2.1. INOVACAO: CONCEITOS E CARACTERISTICAS

A inovacao € uma importante ferramenta no setor do empreendedorismo, vez
que ela traz os meios através dos quais o empreendedor explora mudancas,
visualizando-as como oportunidades para a criagdo de negdcios ou servigcos
diferentes dos ja existentes (CICCONI, 2013). Assim, dentro do contexto empresarial,
a inovacao se traduz como um meio para que a empresa possa se distinguir no
mercado competitivo (ARRABEL, 2017).

Por esse motivo, a inovagdo € imprescindivel em abordagens dindmicas de
estratégias de negocios, ja que ela permite que empresarios obtenham vantagens
competitivas em relacdo a seus concorrentes (DIAS; SANT'ANNA; PORTILHO, 2018).
Isso porque, a inovacdo € capaz de influenciar tanto o aumento do numero de
empregos gerados pela empresa, como o aumento das suas vendas, fatores esses
gue tendem a ser duas vezes maiores em empresas inovadoras quando comparados
a empresas que nao inovam (TIDD; BESSANT, 2015).

Frise-se que a inovacéo ndo se confunde com a invencédo. Esta ultima, € uma
solucéo técnica para um problema técnico (WEST; GALLAGHER, 2013). Contudo,
enquanto a invencao nao for levada a prética, ela ndo sera economicamente relevante
e ndo podera ser chamada de inovacdo (SCHUMPETER, 1988). Para ser considerada
inovacdo, € necessario, ainda, a implementacdo e a difusdo dessa invencao no
mercado, causando uma mudanca tecnolégica (SCHUMPETER, 1988; BRANCHER,
2010; WEST; GALLAGHER, 2013).

Assim, nem toda invencdo sera uma inovacado, e nem toda inovagao sera
decorrente de uma invenc¢éao, podendo decorrer de novos métodos de producéo e até
mesmo da abertura de um novo mercado (SCHUMPETER, 1988). Além disso, a

inovacdo podera englobar um bem imaterial passivel de protecdo formal por PI, ou
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qualquer outro conhecimento, cuja cépia seja mais facil, mas que, ainda assim, &
capaz de trazer alguma vantagem competitiva (WEST; GALLAGHER, 2013).

Importante notar que o termo inovacdo ganhou notoriedade na Economia por
meio de Joseph Alois Schumpeter, para o qual a palavra definia ndo somente aquilo
considerado novo e vendavel, mas definia o principal motor do desenvolvimento
capitalista por meio do incentivo a concorréncia entre empresas (SCHUMPETER,
1994; PAIVA et al., 2018).

Contudo, antes de se adentrar no pensamento de Schumpeter, € importante
notar que, anteriormente ao desenvolvimento de sua obra, existiram outras correntes
que trataram do papel da concorréncia no desenvolvimento econémico, dentre as
quais devem ser destacadas trés (BRANCHER, 2010).

A primeira delas é conhecida como escola classica, com destaque para a obra
de Adam Smith, que j& reconhecia a importancia de inovacdes continuas para a
sociedade moderna. Para o autor, o cenario de incerteza, somado a introducdo de
novos produtos e técnicas de producao, poderia desequilibrar momentaneamente o
mercado (SMITH, 1996).

N&o obstante, por conta do que Smith chamava de “méao invisivel do
mercado”, a competicdo entre agentes levaria, naturalmente, a uniformidade de
precos e ao retorno do capital investido na inovacao. Para isso, o Autor acreditava que
o capital deveria circular livremente entre diferentes industrias, possibilitando a livre
iniciativa dos agentes econdmicos para a geracao de lucro (SMITH, 1996; KURZ,
2008).

A segunda corrente € a escola marxista. Marx acreditava que a economia esta
diretamente ligada ao progresso cientifico e tecnoldgico, 0s quais sao 0s responsaveis
pelas mudancas nos modos de producdo capitalista e, consequentemente, pelas
estruturas sociais e pelo comportamento individual (SAVONA; SAPSED, 2013).

Assim, a concorréncia, por si s6, seria incapaz de influenciar a economia
capitalista. Ela € apenas o meio que leva a introducdo permanente de progresso
tecnoldgico e cientifico, que, por sua vez, visa a diferenciacédo de custos de producéo
e taxas de lucros entre empresas. Desse modo, Marx, propde que concorréncia forca
a constante revolucao de capitais individuais como condi¢do para a sobrevivéncia de
empresas no mercado (BRANCHER, 2010; PALERMO, 2017).
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Saliente-se, ainda, que Marx observa que o capitalismo seria marcado por
forcas desequilibrantes que Ihe séo intrinsecas, e que permanecem existindo mesmo
que haja, ocasionalmente, algum equilibrio dentro desse sistema econdmico
(SAVONA; SAPSED, 2013).

Contudo, com o nascimento da escola neoclassica da economia, entre o final
do século XIX e inicio do século XX, o entendimento de que economia e 0 progresso
estdo correlacionados, é deixado de lado. Isso porque, inspirada nas obras de Walras,
Pareto, Marshall e Jevons, retoma-se o pensamento de Adam Smith de que o mercado
€ capaz de se equilibrar naturalmente (SAVONA; SAPSED, 2013).

A concorréncia, segundo esse pensamento, conduziria “ao equilibrio entre as
demandas de uns e as capacidades de outros de atendé-las, do que decorre
automaticamente o equilibrio social” (BRANCHER, 2010, p. 23). Marshall, em
particular, introduz o conceito de concorréncia perfeita, condicdo hipotética, mas
desejada, na qual as empresas figuram somente como tomadoras de precos, haja
vista que as condic¢des de concorréncia ndo permitem que estes sejam estabelecidos
por outro que ndo o préprio mercado. Importante notar que a analise da concorréncia
é feita de maneira estatica, por meio de um corte temporal para avaliar quais sédo as
condicbes, além do preco, que iriam definir a preferéncia do consumidor (KURZ, 2018;
BRANCHER, 2010).

Schumpeter, por sua vez, retoma a ideia contida na obra de Marx quanto a
ligacdo intrinseca entre economia e progresso e vai além da analise concorrencial
feita por seus antecessores (BRANCHER, 2010; SAVONA; SAPSED, 2013).

Segundo o autor, o preco ndo é o verdadeiro fator que influencia a
concorréncia entre empresas, mas sim a introducdo de novas mercadorias,
tecnologias, fontes de oferta e tipos de organizacdo. Esse é o fator decisivo no custo
ou na qualidade de produtos, que atinge, além do lucro, as bases e a propria vida da
empresa no mercado, a ponto de influencid-la mesmo quando a concorréncia nao
existe de fato. Isso porque, a possibilidade de que um concorrente se destaque
perante o consumidor com uma tecnologia melhor, € uma ameaga onipresente
(SCHUMPETER, 1994).

Nesse sentido, Schumpeter acolhe o raciocinio contido na obra de Marx de
que forcas desequilibrantes atuam no sistema capitalista (SAVONA; SAPSED, 2013).

Essas forcas, para o autor, seriam as inovacgdes, que tém papel decisivo como um
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“fator de mudanca interno ao processo produtivo (ou distributivo)” (SZMRECSANY],
2006, p. 121), porque séo capazes de conferir um novo uso dos fatores de producao
capitalistas, incluindo o comportamento dos agentes econdmicos, ocasionando o que
Schumpeter chama de “evolucdo econdmica”. (SZMRECSANYI, 2006)

Assim, mais do que apenas uma mudanca introduzida a produtos,
Schumpeter (1982) afirmava que inovacfes sdao mudancas substanciais nos dados
econdmicos que desiquiliboram o status quo e geram uma descontinuidade na
evolugéo do sistema.

Essas mudancas sao, assim, o cerne do problema teérico do desenvolvimento
econdbmico, vez que elas engendram um processo dinamico por meio do qual
tecnologias antigas séo substituidas por novas, gerando um processo que o autor
denomina de destruicédo criativa (SCHUMPETER, 1982), processo por meio do qual
novos ramos de atividade ascendem, minando setores e tecnologias antigas
(BRANCHER, 2010).

Esse processo destrutivo, € a0 mesmo tempo criativo, trazido por meio das
inovacgdes, € visto como essencial ao capitalismo, vez que € capaz de revolucionar a
estrutura econdmica a partir de seu interior para destruir o velho criando, de forma
incessante, o novo (SCHUMPETER, 1994). A partir desse pensamento, pode-se dizer
0 conceito de inovacgao esta diretamente ligado com a introducdo de novos produtos
ou processos no mercado, sendo esse um fator inerente do capitalismo (ARRABAL,
2017).

Contudo, a inovacédo ndo se limita a introducéo de algo que € invariavelmente
novo, ela também pode ser definida como a mera melhoria daquilo que ja existe.
Assim, pode-se dividir a inovacdo em dois tipos, a radical e a incremental
(SHUMPETER, 1982; ARRABAL, 2017).

A primeira, também chamada de disruptiva, trata de algo completamente
novo, cuja aplicacdo tem a capacidade de interromper o curso até entdo conhecido de
processos e atividades ndo apenas no contexto econdémico, mas também social
(SCHUMPETER, 1982). Dentro dessa categoria podem ser citados o telefone, o
automovel, o computador pessoal e, mais recentemente, a Internet. Em comum, essas
tecnologias tém o fato de que foram capazes de criar novos mercados, derrubando os
até entdo existentes (BROWN, 2007; ARRABAL, 2017) e alterando modelos de
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negocio, tecnologias e o cenario concorrencial de setores industriais (DAVILA;
EPSTEIN; SHELTON, 2007).

Por outro lado, a inovacao incremental é caracterizada por aperfeicoamentos,
ou melhorias graduais, em produtos e processos, que ndo sao capazes de romper de
forma radical com as praticas de mercado ja instituidas, mas continuam um processo
de mudanca ja em curso, podendo levar ao crescimento econémico (SCHUMPETER,
1982). Assim, a inovacao incremental ndo € menos importante, pois, a partir do
momento em que uma inovacdo radical estabelece novos paradigmas, a atencao
organizacional e a estrutura econémica das empresas tende a se voltar para as
inovacdes incrementais dentro deste paradigma, favorecendo niveis mais diversos
das camadas industriais (CHRISTENSEN; ROSENBLOOM, 1995).

A diferenciacdo entre esses dois tipos de inovacdo € tao importante que foi
adotada pela Organizacéo para a Cooperacédo e Desenvolvimento Econdmico (OCDE)
dentro do Manual de Oslo, criado para a mensuracao dos indices inovativos de paises.
Este manual, baseado na obra de Schumpeter, adota ainda outras quatro categorias
segundo as quais a inovacéo pode ser dividida (OCDE, 2005).

A primeira é a chamada inovacdo de produto, que decorre de mudancas
significativas em produtos e servicos. A segunda é a inovacdo de processo,
decorrente de mudancas significativas em métodos de producdo e distribuicédo
(OCDE, 2005).

As Ultimas duas categorias foram incluidas a partir da terceira edicdo do
Manual de Oslo, em 2005, sendo que a primeira delas se refere a inovacao
organizacional, a qual envolve a implementacdo de métodos organizacionais novos,
seja no local de trabalho, seja das relagbes da empresa com entes externos a ela. Por
fim, foi incluida a inovacdo de marketing, referente a mudancas nos designs de
produtos ou de suas embalagens, a promocédo de produtos e a colocacéo destes no
mercado, bem como os métodos de precificacdo de produtos e servicos (OCDE,
2005).

Seja como for o tipo de inovacédo, se radical ou incremental, ou a categoria
dentro da qual ela pode ser incluida, a inovagdo é algo pungente da sociedade
mercadoldgica, necessaria para garantir nao apenas o crescimento de empresas, mas

““

também a sobrevivéncia destas no mercado concorrencial. Isso porque, “a
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sustentabilidade (sobrevivéncia) das organiza¢des esta diretamente relacionada a sua
capacidade de transformacédo” (ARRABAL, 2017).

De fato, a partir da segunda metade do século passado é possivel perceber
gue a inovagao foi utilizada como meio de alavancar o aumento da produtividade e
competitividade ndo apenas de empresas, mas também de paises e regides. Assim,
ela se tornou imprescindivel no desenvolvimento empresarial e entrou no centro de
discussbes académicas (FREITAS; FILARDI, 2017).

Todavia, o modo como a inovacao é gerada sofreu mudancas a partir do final
do século XX e, se antes 0 processo inovativo estava circunscrito ao interior de
empresas, hoje ele pode ser realizado com a participacéo ativa de terceiros externos

a ela. A esse novo modelo, chama-se inovagéo aberta (IA) (CHESBROUGH, 2011a).

2.2.0 PARADIGMA DA INOVACAO ABERTA

A inovacédo é uma atividade importante para empresas e decorre da Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) realizada por elas. A P&D, por sua vez, surge durante a
Segunda Guerra Mundial, inicialmente vinculada aos importantes programas de
pesquisa financiados pelo governo dos Estados Unidos em empresas do segmento
industrial e militar para o desenvolvimento da tecnociéncia (ARRABAL, 2017).

Apébs, a P&D expandiu-se para outras empresas, haja vista a necessidade
destas em manter o aprimorar suas atividades produtivas frente a concorréncia.
Assim, a P&D, realizada internamente nas empresas teve como consequéncia a
criacdo de bases tecnoldgicas préprias de cada setor, bem como o acumulo de
conhecimento necessario e util ao desenvolvimento de novos produtos. Por esse
motivo, diversos setores empresariais viram o surgimento de P&D em larga escala em
empresas lideres no mercado (GOMES, 2012; PORTILHO, 2015).

Assim, a P&D interna tornou-se um bem estratégico valioso, além de uma
barreira contra a entrada de competidores. I1sso porque, somente empresas grandes
eram capazes de concorrer realizando todo o processo de P&D em laboratorios
préprios, o que lhes garantia um retorno maior dos lucros, ja que estes nao precisavam
ser divididos na cadeia de producdo (CHESBROUGH, 2011a), conforme se observa

da Figura 1.
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Figura 1: Modelo de inovagéo fechada
Fonte: DI SERIO, 2011, p. 22.

Também por esse motivo, o pensamento predominante no modelo de
inovacéao fechada era que a inovagao bem sucedida dependia de controle, ou seja, a
empresa deveria fazer, ela mesma todo o processo inovativo, da ideacdo a
distribuicdo do produto ou servico. Assim, empresas precisavam investir mais em P&D
do que seus concorrentes, contratando os melhores e mais brilhantes funcionarios
para que O maior numero de boas ideias chegasse antes ao mercado
(CHESBROUGH, 2011a).

Os resultados dessas ideias, por sua vez, deveriam ser protegidos por PI,
impedindo que terceiros os explorassem. Mais do que isso, a protecao interna da Pl
permitia que o lucro obtido com a inovacéo voltasse inteiramente para a empresa que
a desenvolveu, financiando novos projetos de P&D e alimentando o ciclo de inovacéo
(CHESBROUGH, 2011a; DIAS, SANT'ANNA, PORTILHO, 2018).

No entanto, a despeito de o modelo de inovacgéao fechada ter funcionado bem
durante anos, no final do século XX esse paradigma comecou a entrar em declinio.
Um dos principais fatores para que isso ocorresse foi 0 aumento no nimero e na
mobilidade de pesquisadores e cientistas entre empresas, dificultando o controle de
ideias e de expertise (CHESBROUGH, 2011a).

Do mesmo modo, a maior facilidade na obtencao de capital privado de risco
(venture capital) pode auxiliar no financiamento de novas empresas e seus esforgos

de levar ao mercado ideias retiradas dos laboratérios de P&D de grandes empresas.
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Com isso, profissionais da inovacdo ndo dependiam mais dessas empresas para
levarem suas ideias até o consumidor. Ao contrario, eles poderiam leva-las por si
proprios s6 por meio de pequenas empresas financiadas por venture capital
(CHESBROUGH, 2011a).

A esses fatores, somam-se o aumento da competicdo em escala global, a alta
dos custos havidos com P&D e a diminuicdo do ciclo de vida de produtos. Juntos,
todos esses motivos fizeram com que empresas nao pudessem mais se apoiar no
modelo de inovacao até entdo conhecido (SAEBI; FOSS, 2014).

Ademais, a desintegracdo vertical de grandes empresas de tecnologia
também teve papel importante na mudanca de paradigma. Essas empresas, que
antes controlavam toda a P&D de um produto principal e seus componentes, foram
aos poucos buscando diversificar suas competéncias por meio da coordenacao de
esforcos colaborativos da cadeia de producdo (CHRISTENSEN, 2013; SAEBI; FOSS,
2014).

Isso, por sua vez, abriu espaco para que novas firmas pudessem atuar junto
de empresa maiores, cada uma compartilhando seu proprio conhecimento e
absorvendo o conhecimento externo para explorar novas oportunidades trazidas por
avancos tecnoldgicos e cientificos (CHRISTENSEN, 2013; SAEBI; FOSS, 2014).

A mudanca gerada por essa combinacédo de fatores fez que com um novo
paradigma de inovacao surgisse, chamado de inovacdo aberta (IA). Nesse novo
modelo, as empresas passam a utilizar conhecimentos e capacidades de fontes
externas, bem como a se tornar, elas mesmas, fontes de conhecimento para outros
agentes do mercado.

Nas palavras de Chesbrough (2013, p. 1),

“A Inovagéo Aberta pode ser entendida como a antitese do tradicional modelo
de integracdo vertical onde as atividades de pesquisa e desenvolvimento
(P&D) interna levavam a produtos internamente desenvolvidos que depois
sdo distribuidos pela empresa. Se pressionado para expressar a sua
definicdo, Inovagdo Aberta € o uso intencional de entradas e saidas de
conhecimento para acelerar a inovacao interna e expandir os mercados para
uso externo da inovagéo, respectivamente.”

1 Do original em inglés: “The Open Innovation paradigm can be understood as the antithesis of the
traditional vertical integration model where internal research and development (R&D) activities lead to
internally developed products that are then distributed by the firm. If pressed to express its definition
in a single sentence, Open Innovation is the use of purposive inflows and outflows od knowledge to
accelerate internal innovation, and expand the markets for external use of innovation, respectively.”
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Desse modo, a empresa pode expandir seus recursos, produzir novos
produtos e servicos e, consequentemente, aumentar seus beneficios econémicos
(CHESBROUGH, 2013; TIDD; BESSANT, 2015, CASSIMAN; VALENTINI, 2016;
WANG; WANG; TAO, 2017; HANNIGAN; SEIDEL; YAKIS-DOUGLAS, 2018),

conforme se extrai da Figura 2.

Fronteiras Empresa

4 D - Novos
- Mercados
- ~

» - N — — —
= Mercado

Projetos D - - 4 Atual
Pesquisa | —

Pesquisa Desenvolvimento

Figura 2: Modelo de inovacéo aberta
Fonte: DI SERIO, 2011, p. 23.

Como pode ser observado da figura acima, a adocéo de processos de IA por
uma empresa significa a abertura de suas fronteiras para que conhecimentos de fora
possam ser utilizados para criar oportunidades de cooperacéo inovativa com outras
fontes externas a empresa, sejam eles agentes ou outros conhecimentos. Assim,
esses conhecimentos podem ser mais bem explorados, possibilitando que produtos e
servigos novos sejam colocados no mercado mais rapidamente, ou seja, a frente de
outros competidores (GASSMANN; ENKEL, 2004).

Isso ocorre porque, diferente do paradigma da inovacao fechada, em que o
conhecimento externo tinha um papel meramente complementar, sendo enxergado
como escasso e indigno de confianca, na IA este conhecimento ganha a mesma
importancia daquele produzido no interior dos laboratérios da empresa. Entende-se
gue o saber de alta qualidade esta distribuido em diferentes fontes (PORTILHO,
2015).
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Desse modo, o compartiihamento de conhecimento e a colaboracédo entre
agentes podem ser considerados poderosas ferramentas de inovacdo, aptas a
melhorarem os esforgos inovativos da empresa (THOMAS, 2018). Ferramentas essas
gue atualmente sao facilitadas por novas formas de tecnologia de informacéo e de
network, as quais diminuem os custos de difuséo e disseminacédo do conhecimento e
de comunicacao, permitindo que empresas adquiram e compartilhem conhecimento
ao redor do mundo (ARRABAL, 2010; SAEBI; FOSS, 2014).

Um bom exemplo disso € o caso da Procter & Gamble, que, ap6s uma longa
tradicdo de manter toda a sua P&D restrita aos muros da empresa, resolveu inovar no
inicio dos anos 2000, estendendo processo inovativo ao mundo exterior através do
slogan “Conect & Develop” (Conectar & Desenvolver). A ideia da empresa consistiu
em se posicionar como diretora de inovagdes externas a ela e, em 2003, ja pode sentir
0S retornos positivos dessa experiéncia, com 0 sucesso obtido pelo lancamento e
comercializacdo da escova de dentes elétrica denominada SpinBrush, cuja ideia foi
apresentada a Procter & Gamble por empresarios de Cleveland (CHESBROUGH,
2011a).

Importa destacar, contudo, que nesse cenario de compartilhamento a
empresa ndo deve somente buscar conhecimentos externos. Ela propria deve
externalizar o seu conhecimento, permitindo que outros agentes tenham acesso a
tecnologias e informagbes que, para a empresa, ndo fazem mais sentido
economicamente (PORTILHO, 2015).

Por outro lado, as fontes de conhecimento, localizadas fora dos muros da
empresa, e utilizadas por ela no processo inovativo podem ser consideradas internas
ou externas a empresa. S&o internas quando partem do mesmo grupo empresarial da
firma que abre o seu processo inovativo (TIDD; BESSANT, 2015).

As fontes externas, por sua vez, sao divididas em trés diferentes grupos:
mercado, institucional e outros. No mercado, as fontes de conhecimento sao
representadas por fornecedores, clientes, consultores, laboratorios comerciais e
institutos de P&D e, até mesmo, competidores da empresa. Por sua vez, fontes
institucionais podem ser universidades ou outros institutos educacionais, além de
institutos de pesquisa publicos ou privados. Por fim, no terceiro grupo, podem ser
citados padrdes técnicos, setoriais ou de servi¢co, conferéncias, feiras, exposicoes,

periodicos, associacdes empresariais, entre outros. De todo modo, qualquer que seja
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a fonte utilizada, é importante haver a troca efetiva de conhecimentos, de modo a
beneficiar todos os agentes envolvidos na IA (TIDD; BESSANT, 2015; GRECO;
GRIMALDI; CRICELLI, 2016).

Essa troca pode ser verificada no Programa de Apoio ao Desenvolvimento de
Novas Empresas de Base Tecnoldgica Agropecuaria e a Transferéncia de Tecnologia
(PROETA), lancado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA),
a qual, por sua vez, faz parte do Ministério da Agricultura e Abastecimento. O PROETA
visa estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento regional através da IA e, em
pesquisa realizada em 2013 junto a empresas participantes do programa, verificou-se
gue resultados positivos ja foram alcancados. Isso porque, a integracdo de agentes
levou a ampliacdo da competitividade da industria agraria na regido em que eles se
localizavam, bem como a busca de novas oportunidade de compartilhamento de
conhecimento entre diferentes regides brasileiras (FREITAS; FILARDI, 2017).

Se pegarmos 0 exemplo acima e o compararmos com aquele utilizado pela
Procter & Gamble, na qual a empresa figurava como diretora da IA, percebe-se que 0
modo como se da o regime de colaboracdo entre a empresa e 0s agentes externos a
ela, dentro desse processo inovativo, pode variar quanto a intensidade e a forma de
interacdo. Essa variacdo, por sua vez, depende de quem sejam esses agentes
envolvidos no processo inovativo (THOMAS, 2018).

Nesse sentido, Pisano e Verganti (2008) e Nesello e Fachinelli (2017), dividem
0s regimes colaborativos de inovacao aberta em quatro possibilidades. A colaboracéo
pode ser fechada e hierarquica, realizada por um circulo seleto de agentes
selecionados por uma empresa que define o problema a ser resolvido por meio da
inovacao e, ainda, escolhe a melhor solucdo para isso. JA a inovacdo aberta e
hierarquica visa a criacao de uma alameda inovativa, em que uma empresa apresenta
o problema para que os demais agentes proponham uma solucéo e a melhor entre as
propostas seja escolhida.

Ainda, o regime colaborativo pode ser aberto e plano, em que se cria uma
comunidade inovativa na qual qualquer agente pode apresentar problemas, propor
solucdes e escolher qual delas devera ser aprovada. Por fim, a colaboragcéo pode ser
fechada e plana, constituindo um consércio em que um grupo privado de participantes

selecionam um problema conjuntamente e decidem como conduzir e escolher as
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possiveis solucdes para ele (PISANO; VERGANTI, 2008; NESELLO; FACHINELLI,
2017).

Contudo, qualquer que seja o regime de colaboragao aplicado e quaisquer
gue sejam 0s agentes externos envolvidos, tal como fornecedores, competidores,
universidades e centros de pesquisa, € necessario que, antes de participarem da IA,
eles compreendam o funcionamento desse modelo de processo inovativo e estejam
aptos a adota-lo. Desse modo, o conhecimento de cada um dos agentes podera ser
compartilhado de forma efetiva entre todos que participam da IA (SAEBI; FOSS,
2014).

Assim, para que a inovacao aberta possa ser, de fato, adotada, € necesséario
que a empresa adeque o seu modelo de negdcio, a fim de possibilitar a troca de
conhecimentos (WEST; GALLAGHER, 2013) e o aprimoramento de estratégias
inovativas para acomodar a IA (FOSS, 2014).

Diferente do paradigma de inovacéo fechada, em que o modelo de negdcio
nao tem importancia, por focar-se somente na contratacdo de bons pesquisadores,
acreditando que as ideias destes garantirdo o0 sucesso da empresa no mercado
(PORTILHO, 2015), a IA é, em si mesma, uma inovac¢ao organizacional, por meio da
gual empresas procuram adaptar seus modelos de negdcio aos fatores que levaram
a mudanca de paradigma inovativo (CHESBROUGH, 2011a; HIENERTH; KEINZ;
LETTL, 2012; FOSS, 2014). Assim, para a lA, o modelo sob o qual a empresa gerencia
seu negocio torna-se uma ferramenta fundamental para unir as decisées tecnoldgicas
e os resultados a serem obtidos comercialmente no mercado (PORTILHO, 2015).
Essa, bem como as demais diferencas, entre a IA e a inovacao fechada, podem ser

mais bem visualizadas no Quadro 2 abaixo.

Principios Contrastantes entre Inovacao Fechada e Aberta

Principios da Inovacéo Fechada Principios da Inovacéo Aberta
As pessoas mais inteligentes da area Nem todas as pessoas inteligentes
trabalham para nés. trabalham para nés. Entdo precisamos

encontrar e acessar o conhecimento e a
expertise de individuos brilhantes de fora da

empresa.
O lucro da P&D, devemos descobrir, A P&D externa pode criar valor significativo;
desenvolver e transportar nGS mesmos. A P&D interna é necessaria para apropriar

certa porcao desse valor.
Se nés descobrirmos, chegaremos antes ao = NOs ndo precisamos iniciar a pesquisa para
mercado. lucrar com ela.




Se nds somos 0s primeiros a comercializar e
a inovar, nés venceremos.
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Construir um bom modelo de neg6cio é
melhor do que chegar antes ao mercado.

Se nds criarmos 0 maior numero de ideias e
as melhores na area, nés venceremos.
Nés devemos controlar nossa Pl para que

Se fizermos uso das melhores ideias
internas e externas, nds venceremos.
No6s devemos lucrar com o uso de nossa Pl

Nnossos concorrentes nao lucrem sobre as
nossas ideias.

por outros, e nés devemos comprar a Pl de
outros quando isso estd em consonancia
com nosso modelo de negécio.

Quadro 2: Principios contrastantes entre inovagao fechada e aberta
Fonte: Chesbrough, 2011a

Dentre as mudancgas organizacionais pelas quais a empresa deve passar,
pode-se destacar trés. A primeira refere-se aos modos como as habilidades da P&D
interna da empresa pode ser mais bem utilizada para a maximizacdo de vantagens
(WEST,; GALLAGHER, 2013; IQBAL; HAMEED, 2019; KAPETANIOU; LEE, 2019).

Nesse sentido, as habilidades da P&D podem ser usadas para gerar
inovacOes utilizadas pela propria empresa, bem como a capacidade de absorver
conhecimentos para identificar bens intelectuais, protegidos por PI, de outros agentes
do mercado. As habilidades da P&D interna podem, ainda, gerar inovagdes passiveis
de protecdo por Pl que possam trazer beneficios econdmicos diretos por meio de
licenciamentos, spin-offs, entre outros, ou, ainda, gerar Pl que seja capaz de
proporcionar lucros indiretos, seja por meio da criacdo de conhecimentos, ou da venda
de produtos e servigos relacionados a ela (WEST; GALLAGHER, 2006; IQBAL;
HAMEED, 2019).

A segunda mudanca é o desenvolvimento da capacidade de réapida
identificacdo e incorporacdo de conhecimentos relevantes para a empresa, de modo
que ela esteja a um passo a frente de seus competidores ja existentes ou novos no
mercado (WEST; GALLAGHER, 2006). A empresa deve ser capaz de filtrar projetos
de inovacdo que sejam coerentes com seu modelo de negdcios, a fim de evitar falhas
de tecnologias introduzidas no mercado, e de evitar que bons projetos sejam perdidos
pela incapacidade em se reconhecer o seu valor (PORTILHO, 2015).

. Por fim, a terceira mudanca é a necessidade de motivar a geracao de PI por
outros agentes, para que os conhecimentos que venham a decorrer de bens imateriais
criados por eles possam ser utilizados pela empresa em seu processo inovativo.
(WEST,; GALLAGHER, 2006; IQBAL; HAMEED, 2019).

Analisando essas mudancas organizacionais apontadas, percebe-se que a Pl

detida pelos agentes da IA exerce um importante papel na ado¢ao desse modelo
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inovativo, a ponto de influenciar até mesmo o conceito de mercado dentro desse novo

paradigma. A esse respeito, Portilho (2015, p. 49) afirma que:

“No caso especifico da inovacao aberta fala-se em mercado enquanto local
onde os agentes podem buscar parceiros para desenvolvimento de produtos,
processos e servigos, com vistas a reducéo dos custos de P&D e envolvendo
bens protegidos por direitos proprietario, os quais serdo negociados
principalmente por meio de instrumentos contratuais. Ademais, tem-se que o
mercado sera orientado por politicas publicas (por exemplo, de estimulo a
inovacdo e protecdo a concorréncia) visando ao desenvolvimento social, ao
mesmo tempo em que estara sujeito a influéncia de movimentos sociais como
os contrarios as justificativas ao sistema de propriedade intelectual.”

Contudo, independentemente desses movimentos contrarios a utilizacdo do
sistema de Pl dentro da IA, nesse paradigma inovativo a Pl pode ser vista como uma
classe de bens capazes de trazer lucros para a empresa, além de possibilitar a
orientacdo da entrada desta em novos negécios ou modelos de negdcio, de acordo
com os beneficios que poderéo ser auferidos (THOMAS, 2018, DIAS; SANT'ANNA,;
PORTILHO, 2018). Ademais, a PI pode ser utilizada na IA para assegura a empresa
gue a detém a maior seguranca de que a tecnologia e o conhecimento protegidos por
ela ndo poderdo ser copiados pelos demais agentes que venham a fazer parte do
processo inovativo aberto (HOLGERSSON; GRANSTRAND, 2017).

N&o obstante, mais do que analisar a Pl ja assegurada a empresa antes de
ela se envolver em projetos de IA, deve-se considerar a prote¢éo a bens intelectuais
desenvolvidos durante e apds o processo de inovagdo (BOGERS, BEKKERS E
GRANSTRAND, 2012). Isso porque, bens intangiveis podem ser reproduzidos de
forma irrestrita por meio da copia do conhecimento neles contido. Essa possibilidade,
retira dos bens intelectuais a escassez (BARBOSA, 2017a; ABBOT,; COTTIER,;
CURRY, 2015).

Desse modo, a partir do momento em que 0S agentes que participam do
processo de IA entram em contato com o conhecimento passivel de protegéo por P,
eles poderao reproduzi-lo ilimitadamente caso a protecdo nao seja conferida, ou ao
menos estabelecida previamente entre os agentes. Isso, consequentemente, pode
gerar prejuizos financeiros para a empresa que visa ser a titular dos direitos de PI
sobre os bens intelectuais desenvolvidos por meio do processo inovativo aberto
(BOGERS; BEKKERS; GRANSTRAND, 2012).

Portanto, em que pese os beneficios que o processo inovativo aberto pode

trazer a empresa por conta do compartihamento de conhecimento entre ela e
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terceiros externos a ela, para que esses beneficios sejam efetivamente percebidos, a
empresa devera passar por mudancas organizacionais. Dentre essas mudancas, esta
o modo como a Pl é percebida e gerenciada pela empresa, a fim de possibilitar ndo
apenas a geracao de lucros diretos e indiretos, mas, também, para que a empresa
gue adota esse processo ndo venha a ter prejuizos econémicos decorrente da copia
por terceiros do bem intelectual gerado por meio da IA, que seja passivel de protecao
por PI.

Contudo, antes de adentrarmos nessa questdo, € necessario analisarmos
como a IA é contemplada no ordenamento juridico brasileiro, bem como questdes
concernentes a Pl, ao seu uso na inovacao aberta, e a contratos versando sobre

direitos de exclusividade sobre bens intelectuais nesse novo paradigma de inovagéo.

2.3. INOVACAO ABERTA NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

Em se tratando de IA na legislacdo brasileira, a primeira lei que deve ser
analisada é a de n° 10.973/2004. Conhecida como Lei da Inovacdo, desde a sua
promulgacéo ela tem como escopo a efetividade da cooperacdo entre a academia e
empresas. Além disso, a lei apresenta regras para contratacdo de parcerias entre
agentes dos setores publico e privados dentro da administracdo publica (GARCIA,
2017).

Destaque-se que a Lei n° 10.973/2004 foi baseada no Bayh-Dole Act
americano, instrumento legal que objetiva estimular a contribuicdo de centros de
pesquisa e universidade, sejam elas publicas ou privadas, dentro do processo de
inovacdo conduzido por empresas privadas (VIOTTI, 2008; SOUZA; BARBOSA,
2018). E, a despeito de nado utilizar em nenhum momento o termo “inovagéo aberta”,
o referido texto normativo, desde 2004, ja dispunha que a Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, bem como as suas respectivas agéncias de fomento, podem
estimular e apoiar a formacéo e o desenvolvimento de aliancas e cooperacoes entre
empresas, Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT) e entidades
privadas sem fins lucrativos para a P&D de produtos, processos e servigos inovadores
(BRASIL, 2004).

Nesse sentido, a lei dispunha que a Uniéo, as ICT e as agéncias de fomento

deveriam, entre outras coisas, conceder recursos financeiros, humanos, materiais e
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de infraestrutura para apoiar atividades de P&D em empresas nacionais e entidades
privadas sem fins lucrativos. Frise-se, inclusive, que a lei 10.973/2004 também
permitia que a Unido e suas entidades participassem, de forma minoritéria, do capital
social de empresas privadas que tivessem como objetivo o desenvolvimento de
projetos para criacdo de produtos ou processos inovadores (BRASIL, 2004).

Ademais, havia a previsdo que facultava a ICTs prestarem servicos voltados
a inovacgdo e a pesquisa cientifica e tecnologica para instituicbes de carater publico
ou privado. Servicos esses sobre os quais poderiam ser celebrados acordos de
parceria prevendo a titularidade dos direitos de PI sobre bens intelectuais criados,
além da participacdo de cada agente envolvido na parceria nos resultados da
exploragcédo econdémica do resultado final do processo inovativo (BRASIL, 2004).

Por fim, cumpre ressaltar que, desde 2004, a Lei n° 10.973 permitia que
orgaos e entidades da administracdo publica contratassem empresas ou consorcio de
empresas, além de entidades nacionais de direito privado sem fim lucrativo, para a
realizacdo de P&D, envolvendo risco tecnolégico, a fim de solucionar determinado
problema técnico ou para a obtencdo de produto ou processo inovador (BRASIL,
2004).

Assim, a lei em comento pode ser considerada revoluciondaria para o pais, por
legitimar a cooperacdo entre os setores publico e privados. Mais do que isso, a lei
legitimou ac¢des antes proibidas ou restritas, como a implantacdo de incubadoras em
empresas e 0 uso por estas de laboratérios de ICTs (SAMPAIO, 2017)

Ocorre, todavia, que a despeito de a lei de 2004 cobrir aspectos voltados tanto
a inovacao em geral, como também a IA, as transformacdes econémicas das ultimas
décadas, com uma participacdo maior da ciéncia e da tecnologia ndo apenas na
economia, mas também na vida social, impuseram a necessidade de mudancas legais
para cobrir novas demandas de investimentos publicos e privados. Essas demandas
deveriam ser capazes de atender a dinamica do setor produtivo dos desenvolvimentos
cientificos e tecnoldgicos, pautado, cada vez mais, na troca de conhecimentos
(PRETE, 2018).

Em vista disso, o Governo Federal iniciou a construgdo de um novo marco
legal voltado a atividade inovativa. Para isso, foram ouvidos diferentes setores da
sociedade que participam do ciclo de pesquisa a inovacao, incluindo universidades,

empresas publicas e privadas, Ministérios, além de Orgdos e entidades
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governamentais. O grupo composto por esses setores realizou reunides e trabalhos
concentrados na remocdo de obstaculos legais a ciéncia, tecnologia e inovacao
(C,T&l) dispersos em diferentes leis, inclusive na Lei n° 10.973/2004. Contudo, antes
da alteracdo dessas leis, era necessario a criacdo da base que permitiria isso
(PEREGRINO, 2017).

E nesse cenario que foi promulgada a Emenda Constitucional (EC) 85/2015,
a qual, além de marcar um novo tempo no Brasil no que diz respeito ao processo de
integracao, flexibilizagédo e simplificacdo de atividades voltadas a P&D, visa integrar
empresas privadas ao sistema nacional publico de pesquisa (GARCIA, 2017; PRETE,
2018).

Ademais, a EC adiciona ao texto constitucional, pela primeira vez, a palavra
‘inovacado” (PEREGRINO, 2017). Assim, a promulgacao da EC 85/2015 eleva o tema
da C,T&l ao patamar de politica de Estado. Isso, por si s, retira da discricionaridade
de um Governo especifico a implantacdo de politicas publicas voltadas a esses
assuntos (NADER, 2017; PRETE, 2018). Mais do que isso, a mudanga constitucional
forneceu a base para a alteragéo de outras leis da inovagéo, que agora deveriam estar
de acordo com os principios propostos pela EC (PEREGRINO, 2017).

Nesse sentido, a referida EC altera e adiciona artigos constitucionais para
atualizar o tratamento legal conferido as atividades de C,T&l. Em vista disso, o
paragrafo primeiro do artigo 219 da Constituicdo Federal passou a determinar a
obrigacdo do Estado em estimular a criacdo de ambientes promotores da inovacao,
bem como a criacdo, a absorcao, a difusédo e a transferéncia de tecnologia (BRASIL,
2015).

Ademais, a Emenda prevé que a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios podem celebrar instrumentos de cooperacdo com 6rgao e entidades
publicas ou privadas visando o compartilhamento de recursos e capacidades para a
realizacdo de projetos de P&D de projetos cientificos, tecnologicos, e de inovacao
(BRASIL, 2015), como se vé do Quadro 3 abaixo.

Texto original Texto alterado/incluido
Art. 218. O Estado promovera e incentivara Art. 218. O Estado promoverd e
o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e incentivara o desenvolvimento cientifico,
a capacitacao tecnolégicas. a pesquisa, a capacitagdo cientifica e
§ 1° A pesquisa cientifica bésica recebera tecnolégica e a inovacao.
tratamento prioritario do Estado, tendo em § 1° A pesquisa cientifica basica e
tecnolégica recebera tratamento
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vista 0 bem publico e o progresso das
ciéncias.

§ 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a
preponderantemente para a solu¢do dos
problemas brasileiros e para o0
desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.

§ 3° O Estado apoiard a formacdo de
recursos humanos nas areas de ciéncia,
pesquisa e tecnologia, e concedera aos
gue delas se ocupem meios e condicbes
especiais de trabalho.

8§ 4° A lei apoiara e estimulara as empresas
gue invistam em pesquisa, criacdo de
tecnologia adequada ao Pais, formacgéo e
aperfeicoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de
remuneragdo  que  assegurem  ao
empregado, desvinculada do salério,
participacdo nos ganhos econdmicos
resultantes da produtividade de seu
trabalho.

§ 5° E facultado aos Estados e ao Distrito
Federal vincular parcela de sua receita
orcamentaria a entidades publicas de
fomento ao ensino e a pesquisa cientifica e
tecnologica.

prioritario do Estado, tendo em vista o
bem pulblico e o progresso da ciéncia,
tecnologia e inovacéao.

§ 2° A pesquisa tecnoldgica voltar-se-a
preponderantemente para a solucédo dos
problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional.

§ 3° O Estado apoiara a formacgdo de
recursos humanos nas areas de ciéncia,
pesquisa, tecnologia e inovagdo,
inclusive por meio do apoio as atividades
de extensdo tecnoldgica, e concedera
aos que delas se ocupem meios e
condicbes especiais de trabalho.
(Redacéo dada pela Emenda
Constitucional n°® 85, de 2015)

8§ 4° A lei apoiard e estimulard as
empresas que invistam em pesquisa,
criacdo de tecnologia adequada ao Pais,
formacdo e aperfeicoamento de seus
recursos humanos e que pratiguem
sistemas de remuneracao que
assegurem ao empregado, desvinculada
do salario, participagdo nos ganhos
econdmicos resultantes da produtividade
de seu trabalho.

§ 5° E facultado aos Estados e ao Distrito
Federal vincular parcela de sua receita
orcamentaria a entidades publicas de
fomento ao ensino e a pesquisa cientifica
e tecnoldgica.

8§ 6° O Estado, na execucdo das
atividades previstas no caput, estimulara
a articulagédo entre entes, tanto publicos
guanto privados, nas diversas esferas de
governo.

§ 7° O Estado promovera e incentivara a
atuacdo no exterior das instituicbes
publicas de ciéncia, tecnologia e
inovagdo, com vistas a execucdo das
atividades previstas no caput.

Art. 219. O mercado interno integra o
patriménio nacional e sera incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e s6cio-econdmico, o bem-estar da
populacdo e a autonomia tecnoldgica do
Pais, nos termos de lei federal.

Art. 219. O mercado interno integra o
patriménio nacional e sera incentivado de
modo a viabilizar o desenvolvimento
cultural e sécio-econémico, o bem-estar
da populacao e a autonomia tecnolégica
do Pais, nos termos de lei federal.

Paragrafo Unico. O Estado estimulara a
formacéo e o fortalecimento da inovagéo
nas empresas, bem como nos demais
entes, publicos ou privados, a
constituicdo e a manutencdo de parques
e polos tecnolégicos e de demais
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ambientes promotores da inovacdo, a
atuacao dos inventores independentes e
a criagdo, absorcdo, difusdo e
transferéncia de tecnologia.

Art. 219-A. A Unido, os Estados, o Distrito
Federal e os Municipios poderao firmar
instrumentos de cooperacdo com érgaos
e entidades publicos e com entidades
privadas, inclusive para 0
compartilhamento de recursos humanos
especializados e capacidade instalada,
para a execucao de projetos de pesquisa,
de desenvolvimento  cientifico e
tecnolégico e de inovagdo, mediante
contrapartida financeira ou néo financeira
assumida pelo ente beneficiario, na forma
da lei.

Art. 219-B. O Sistema Nacional de
Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (SNCTI)
serd organizado em regime de
colaboracao entre entes, tanto publicos
guanto privados, com vistas a promover o
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico
e a inovagéo.

§ 1° Lei federal dispora sobre as normas
gerais do SNCTI.

§ 2° Os Estados, o Distrito Federal e os
Municipios legislardo concorrentemente
sobre suas peculiaridades.

Quadro 3: Mudancas trazidas pela EC n° 85/2015
Fonte: Dados dos Autores

Na esteira das mudancas constitucionais seguiu-se a lei n° 13.243/2016, que
pode ser considerada, em grande parte, responsavel pela adequacdo de leis ja
existentes sobre C,T&l, a EC 85/2015. Isso inclui a Lei n° 10.973/2004 (NADER,
2017). Mais tarde, a ei n® 13.243/2016 foi regulamentada pelo Decreto n°® 9.283/2018
(BRASIL, 2018), o qual, junto com a referida lei e a EC n° 85/2015, formam o chamado
Marco Legal da C,T&l (GARCIA, 2017; PEREGRINO 2017; PRETE, 2018).

Dentre as alteracdes trazidas para a lei de 2004, a Lei n° 13.243/2016 institui
que universidades e ICTs podem compartilhar seus recursos humanos e sua
infraestrutura de pesquisa com empresas e até mesmo pessoas fisicas, desde que
isso ndo interfira ou conflite com a atividade-fim da instituicdo publica. Ademais, ICTs
passam a poder assinar acordos com empresas para a realizacdo de pesquisas em

parcerias, cedendo a titularidade dos direitos de PI criada para as empresas, desde
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gue haja a devida compensacao. Além disso, pesquisadores publicos poderdo exercer
atividade de P&D remunerada em ICT ou empresa (BRASIL, 2016).

Frise-se, ainda, que a lei de 2016 alterou o dispositivo que determina que a
Unido, Estados e Municipios e suas respectivas agéncias de fomento devem apoiar a
formacdo e aliancas e cooperacgdes entre entes publicos e privados para a criacédo de
produtos e processos inovadores. Agora, é possivel que esse apoio seja voltado a
criacdo, também, de servigos inovadores, assim como a transferéncia e difusdo da
tecnologia, permitindo uma maior troca de conhecimento (BRASIL, 2016).

Contudo, a despeito da importancia das disposi¢cdes contidas na Constituicao
e na lei n° 10.973/2004, trazidas pela lei n°13.243/2016, essas ndo sao as unicas leis
brasileiras a tratarem da IA por meio da realizacdo de parcerias e projetos
colaborativos.

A Lein® 11.196/2005, conhecida como Lei do Bem, prevé incentivos fiscais para
empresas que se envolvem em atividades de pesquisa tecnoldgica e desenvolvimento
de inovacdes realizadas no Brasil por meio de parcerias com universidades,
instituicbes de pesquisa ou inventor independente. Ademais, sao concedidos
incentivos fiscais também a empresas que terceirizem atividades de P&D de inovacao
tecnoldgica a microempresas e empresas de pequeno porte (BRASIL, 2005).

Por fim, vale a pena citar o contido no Projeto Lei n°® 249/2020, que visa instituir
0 marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Esse projeto estabelece
a possibilidade de a administracéo publica contratar um grupo de pessoas fisicas ou
juridicas estabelecidas em um consorcio, para testar solucdes inovadoras por elas
desenvolvidas por meio de licitacdo (BRASIL, 2020).

Da analise do ordenamento juridico brasileiro, verifica-se que, embora o termo
IA ndo seja utilizado, existe a previsdo de normas a serem seguidas em caso de
parcerias e atividades colaborativas voltadas a inovacdo entre agentes publicos e
privados. Nao obstante, ndo ha regras legais voltadas as colaboracdes feitas entre
agentes exclusivamente privados, as quais ficam adstritas a se pautar em acordos e
eventuais contratos celebrados entre aqueles que se propdem a realizar
conjuntamente a IA (PORTILHO, 2015).

E por meio desses acordos e contratos que serdo estabelecidos os direitos e
deveres de cada agente que se envolve no processo de IA, incluindo aqueles direitos

voltados a titularidade e ao exercicio dos direitos de Pl sobre bens intelectuais que
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venham a ser criados. Contudo, antes de analisarmos o cabimento desses contratos
parcerias colaborativas de inovagao, é importante nos debrucarmos sobre questdes

concernentes a PI.
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3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Nesta parte trataremos sobre a Pl, onde serd abordada, primeiramente, da
sua natureza juridica, seus conceitos e diferentes categorias. Apos sera analisada a
titularidade da P1 segundo as leis brasileiras, em especial no que concerne as patentes

e 0s programas de computador.

3.1. CONCEITOS, NATUREZA JURIDICA E CATEGORIAS

A PI pode ser definida como o grupo de bens intangiveis decorrentes da
atividade criativa do ser humano (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015). De modo geral,
a Pl é, ainda, o ramo do direito que estabelece regras legais para os resultados da
atividade intelectual na industria, na ciéncia, na literatura e nas artes. Essas regras
tém como uma de suas funcfes salvaguardar, aos criadores e outros produtores de
bens advindos do intelecto, direitos de exclusividade temporaria para controlar o uso
desses bens.

Frise-se, ainda, que os direitos de Pl ndo se aplicam ao objeto no qual se
traduz a criagdo, mas sim sobre a bem imaterial da criacdo (WIPO, 2008). No mesmo
sentido, Barbosa (2017a), conceitua a Pl como o direito conferido pelo Estado ao
criador de uma tecnologia, ou obra artistica, o direito de exclusividade de explora-la.

A necessidade de se garantir juridicamente essa exclusividade decorre da
intangibilidade dos bens que sdo o objeto de protecdo da PI. Diferente de bens
tangiveis, ou materiais, que sdo comumente protegidos por meios fisicos que
garantem a protecao contra a desapropriacao ou a perda da posse - tais como cercas
e cadeados -, a Pl precisa de medidas legais que assegurem protecéo aos criadores
de bens intelectuais, tecnologias, ou obras artisticas, contra apropriacédo indevida do
conhecimento destes (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015).

Isso porque, a atividade intelectual contida na Pl nada mais € do que um novo
conhecimento. E este, a partir do momento em que é compartilhado com outras
pessoas, ou tornado publico, ndo pode ser retirado delas. E diferente do que ocorre
com bens materiais, que podem ficar restritos a uma sé pessoa mesmo que,
eventualmente, seja compartihado com outras (STIGLITZ, 2008). Assim, a
intangibilidade dos bens protegidos por Pl faz com que eles possam ser
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comercializados, ofertados e trocados sem qualquer limite (BOGERS; BEKKERS;
GRANSTRAND, 2012).

Todavia, ndo obstante a natureza de exclusividade dos direitos de PI, ha
autores que os consideram como sendo direitos reais de propriedade (CERQUEIRA,
1946; MIRANDA, 1956; SOARES, 1988; REQUIAO, 2010). Nesse sentido, cumpre
ressaltar que os direitos reais garantem as pessoas o0 poder imediato sobre coisas, e
tém a propriedade como o mais amplo desses poderes (GOMES, 2012), vez que ela
confere ao proprietario as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o
direito de reavé-la de quem injustamente a detenha (BRASIL, 2002).

Tratando sobre o tema, Orlando Gomes (2012) afirma que apesar de
tradicionalmente o objeto do direito de propriedade ser limitado aos bens corpéreos,
h& uma corrente na doutrina que estende esse direito a bens incorporeos, admitindo
a existéncia de propriedade de obras literarias, artisticas, cientificas, além da
propriedade sobre marcas, patentes, desenhos e modelos. N&o obstante, o autor ndo

concorda com esse posicionamento, alegando que (GOMES, 2012, p. 134)

‘O fenbmeno da propriedade incorporea explica-se como reflexo do valor
psicolégico da ideia de propriedade, mas embora esses direitos novos
tenham semelhanca com o de propriedade, porque também s&o exclusivos e
absolutos, com ela ndo se confundem. A assimilacdo é tecnicamente falsa.
Poderiam enquadrar-se, contudo, numa categoria a parte, que, alhures,
denominamos quase-propriedade.”

Ademais, cumpre ressaltar que mesmo 0s autores que consideram a Pl um
direito real de propriedade, firmaram seu posicionamento sob a égide do Cédigo Civil
Brasileiro de 1916, o qual incluia, de forma expressa, as criacfes artisticas, literarias
e cientificas, bem como as assinalacdes industriais e inventos, no rol de direitos reais
(BRASIL, 1916). Por outro lado, o Cédigo Civil de 2002 optou por excluir do referido
rol essas criacbes protegidas pela Pl e, assim como a lei sofreu alteracdes, isso
também ocorreu com o pensamento doutrinario.

O direito de propriedade, como concebido hoje, é influenciado pelo
pensamento de John Locke, que entendia a propriedade como um direito natural do
ser humano, decorrente de sua propria pessoa e do fruto de seu trabalho. Assim, cabe
a lei apenas reconhecer esse direito, que ja € intrinseco a qualquer pessoa (PAGANI,

2019).



45

Por outro lado, a apropriacao da Pl ndo decorre de um direito natural, mas sim
da lei, por meio da imposicao de restricdes legais de direitos e liberdades de terceiros
em relacdo a cépia ndo autorizada de bens intelectuais (BARBOSA, 2017a). Ou, nas
palavras de Chalhub, Cid e Campos (2019, p. 26), a funcao da protecéo a PI

“(...) se trata de um direito de excluir. Um direito de impedir terceiros que
explorem as criacdes do espirito, expressas por qualquer meio ou fixadas em
gualquer suporte, tangivel ou intangivel, conhecido ou que se invente no
futuro.”

Desse modo, cria-se, juridicamente, uma exclusividade de uso desses bens
ao seu criador, de forma a lhe assegurar uma certeza minima de vantagem econémica
decorrente da imposicdo de limites de apropriacdo e reproducdo para seus
concorrentes (BARBOSA, 2017a).

Esse direito de exclusividade tem como justificativa a necessidade de
recompensar o criador do bem intelectual pelo seu esfor¢co. Se ndo houvesse qualquer
perspectiva de retorno do investimento em P&D, que muitas vezes sao dispendiosos,
haveria uma tendéncia de desaparecimento de pessoas interessadas no
desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e obras protegidas por direitos
autorais (DIAS; SANT’ANNA; PORTILHO, 2018).

Assim, longe de ser um direito real de propriedade, a Pl é um direito de
exclusividade de exploracdo de uma obra artistica, de uma invencao, e de outras
criacbes, no territério nacional (DI BLASI, 2010). Mais do que isso, ela deve ser
analisada dentro do contexto concorrencial do mercado no qual o seu criador atua,

como explicam Esteves e Tesser (2018, p. 1):

“Propriedade Intelectual, na condigédo de instrumento de concorréncia, em um
contexto de economia de mercado, esta intimamente conectada a sua fungéo
regulatéria, ja que, apenas com o advento da regulagdo estatal torna-se
possivel tangibilizar bens (comuns) imateriais, mediante a concesséo de uma
exclusividade temporaria (monopdlio), dotando-os dos atributos da
apropriabilidade e da transferibilidade (...)"

Frise-se, ainda, que ao contrario do direito real de propriedade, que nao esta
vinculado a um periodo determinado de tempo para ser exercido, o direito de
exclusividade da Pl esta. Passado esse tempo, que é disposto por lei e depende do
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bem protegido, o bem intelectual cai em dominio publico?, e podera ser reproduzido
ilimitadamente por qualquer pessoa (DI BLASI, 2010).

Ademais, a concessao legal da exclusividade tem como objetivo a
recuperacdo dos investimentos tidos com a criacdo e o desenvolvimento do bem

intelectual, como apontam Pimentel e Barral (2006, p.16):

“(...) os instrumentos que permitem uma posicao juridica(titularidade) e uma
posicdo econdmica(exclusividade). A protecao juridica tende a garantir, ao
seu titular, a recuperacdo de investimentos na pesquisa e desenvolvimento
(P&D) tecnoldgico, que podem ser publicos ou privados, diretos ou indiretos.
Garante também uma posicéo econdmica privilegiada e licita nos mercados
regionais ou nacional, para uma empresa em concorréncia com outra, ao
permitir a exclusividade de processo industrial, de comercializacdo de um
produto ou servigo, de seu signo distintivo, de obra literaria, artistica ou
cientifica.”

Assim, pode-se afirmar que a protecao legal conferida pelo Estado por meio
da concessao da titularidade de direitos exclusivos, funciona como contrapartida pela
atividade criativa, garantindo-se que criadores e inventores possam explorar 0s
resultados econémicos advindos de suas criagdes ou inven¢des por um certo periodo
e de acordo com determinadas condi¢cdes (PORTILHO, 2015).

Contudo, a exploracédo econémica dos bens intelectuais ndo € o Unico motivo
gue leva os seus criadores a buscarem a protecdo legal da Pl. Holgersson e
Granstrand (2017), em estudo sobre patentes, citam cinco motivos que levam
empresas a patentearem as suas criagoes.

O primeiro motivo é a uso dos direitos de exclusividade como forma de
barganha, ja que os detentores desses direitos podem autorizar outros a exercé-los
por meio de contratos de cesséao e licenca. Ademais, os direitos sobre um determinado
bem intelectual podem ser utilizados como moeda de troca para que o seu titular possa
usar bens de terceiros, por meio das chamadas licengas-cruzadas. O segundo motivo
€ a busca por uma melhora da imagem da empresa que detém patentes, perante seus
consumidores, fornecedores, investidores e até 0 governo e seus proprios

funcionarios. O terceiro motivo é a possibilidade de se atrair investimentos, ja que a

2 Como explica Barbosa (2017a), a expresséo “dominio publico”, dentro da PI, refere-se ao conjunto de
bens que pode ser usado pelo publico em geral, do mesmo modo como as pracas publicas, o ar
atmosférico e a cultura. Assim, uma vez que se 0 bem anteriormente protegido por Pl cai em dominio
publico, cessa a exclusividade sobre ele de modo que o bem recupera o seu estado natural de néo-
rivalidade e ndo-exclusividade.
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exclusividade de operacdo econdmica garantida pela Pl confere ao titular do bem
protegido por ela uma posicéo favoravel perante seus competidores. O quarto motivo
€ composto por razfes internas da empresa, como a criacdo de medidas de
produtividade de P&D, por exemplo. Por fim, o quinto motivo apontado € a busca de
protecdo legal para bloquear competidores e assegurar liberdade de operacdo no
mercado (HOLGERSSON; GRANSTRAND, 2017).

Apesar de o estudo dos autores ter-se limitado a patentes, os motivos
apontados por eles podem ser estendidos para os criadores de bens intelectuais
protegidos por outras formas que nao esta.

Nesse sentido, observa-se que a Pl pode ser dividida em trés sub-ramos: i)
propriedade industrial, cujo objeto de protecdo sdo as patentes, as marcas, 0S
desenhos industriais, as indicacfes geograficas, os segredos industriais e a repressao
a concorréncia desleal; ii) direitos autorais, que protegem aos direitos morais e
materiais conferidos ao autor e ao titular de obras cientificas, artisticas e literarias,
além da protecao aos direitos conexos e diretos sobre de programas de computador;
e iii) protecdo sui generis, conferida as topografias de circuito integrados, aos
cultivares e ao conhecimento tradicional (WIPO, 2008; ABBOT; COTTIER; CURRY,
2015; BARBOSA, 2017). A divisdo apontada acima pode ser mais bem observada na

Figura 3, abaixo:

| Direito de Autor |
| Direito Autoral [ Direitos Conexos ]
| Programas de computador |
_ - | Marca |
[an ]
2 [ Patente |
LAk} -
& Propriedade -3 1 Desenho Industrial |
= | — Industrial
% | Indicacao Geografica |
E u Segredo Industrial & Repressiao
’g. a Concorréncia Desleal
a
| Topoarafia de Circuito Integrado |
— Protecéo -
Sui Generis I Cultivar |
l Conhecimento Tradicional |

Figura 3: Categorias de direitos de propriedade intelectual
Fonte: INPI, 2010
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Iniciando-se a analise da Figura acima pelos Direito de Autor, tem-se que esse
ramo da Pl pode ser conceituado como aquele que regula as relacdes juridicas
decorrentes da criagcdo e do uso de obras intelectuais nos campos da literatura, da
ciéncia e das artes. Esses direitos, diferente dos outros ramos da propriedade
intelectual, possuem um carater hibrido e dual, dividindo-se em direitos morais,
ligados a personalidade da pessoa fisica do autor em suas relacbes pessoais com a
obra, e direitos patrimoniais, relacionados a exploragdo econdémica da obra.
Necessério destacar que, diferente dos direitos de cunho patrimonial, que podem ser
transferidos a outas pessoas por meio de cessdo ou licenca, os direitos morais do
autor sao intransferiveis e inalienaveis, ficando permanentemente em sua esfera de
poder (BRASIL, 1998; PAESANI, 2015).

Por sua vez, os direitos conexos sdo aqueles garantidos a pessoas fisicas e
juridicas que, por meio de sua atividade, intervém na obra. Essas pessoas sédo artistas,
intérpretes e executantes de obras de qualquer natureza, dos produtores fonogréaficos
e empresas de radiodifusdo. A despeito de estarem incluidos dentro do ramo do
Direito Autoral, esses direitos ndo se confundem com os direitos do autor, podendo
ser exercidos paralelamente a estes ultimos (BRASIL, 1998b; PAESANI, 2015).

Finalmente, dentro dos Direitos Autorais estdo presentes aqueles direitos
garantidos aos titulares de programas de computador, também conhecidos como
softwares. Esses direitos possuem regulacao prépria, mas estao sujeitos a aplicacao
subsidiaria da Lei de Direitos Autorais.

Diferente do que ocorre com autores de outras obras protegidas pela
regulacdo autoral, os direitos de cunho moral dos autores de programas de
computador sdo mitigados, podendo ser exercidos somente quando estes ndo forem
indicados como criadores do software, ou quando eventual alteracdo nao autorizada
modificar o programa de computador a ponto de prejudicar a honra ou a reputacao de
seu autor (BRASIL, 1998a).

Passando para os direitos de propriedade industrial, verifica-se, aqui, que,
além de ndo serem previstos direitos de cunho moral para o criador desses bens
intelectuais, o aspecto pessoal a protecdo quanto a criacdes deles, ainda que
existente, € menos proeminente do que aquele presente nos Direitos Autorais. O foco
da propriedade industrial consiste na atuacdo empresa no mercado, em relacéo a

seus competidores e em relagdo aos consumidores, impedindo a copia e o comércio
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nao autorizado de bens para garantir a posicdo da empresa perante a concorréncia
(WIPO, 2008; BARBOSA, 2017a).

Nesse sentido, a marca é um sinal visualmente perceptivel utilizado por uma
empresa para diferenciar seus produtos e/ou servi¢os de outros iguais ou semelhantes
existentes no mercado. A protecdo da marca se da mediante registro, que confere ao
seu titular o direito de utiliza-la com exclusividade em todo o territdrio nacional
(BRASIL, 1996; BARBOSA, 2017a).

Por sua vez, a patente € o titulo concedido a invengbes — produtos ou
processos novos, ndo decorrentes de maneira Obvia para técnicos no assunto e
passiveis de aplicacao industrial — ou modelos de utilidade — melhoria aplicada a
fabricacéo ou ao uso de um objeto ou a parte deste, desde que n&o decorra de modo
Obvio para um técnico no assunto e que possa ser aplicavel a industria. Uma vez
concedida a patente, o seu titular adquire o direito exclusivo de usar, colocar a venda,
vender e importar o bem intelectual protegido por um determinado periodo, antes que
0 objeto da patente caia em dominio publico (BRASIL, 1996; ABBOT; COTTIER,;
CURRY, 2015).

O desenho industrial, confere ao seu titular os mesmos direitos da patente.
Esses direitos sao obtidos por meio de registro, e recaem sobre a forma estética,
ornamental de um produto, tal como linhas e cores, desde que apresentem um
resultado visual novo, original e possam ser fabricados industrialmente (BRASIL,
1996).

Passando para as indicacfes geogréficas, elas podem ser conceituadas, de
modo geral, como 0 nome de lugares e regides conhecidos por aspectos geograficos,
climaticos, ou humanos na fabricacdo de produtos e prestacéo de servi¢os, tais como
“Champagne”, “Cognac”, “Porto”, entre outros (WIPO, 2008).

Ja os segredos industriais sao informacdes e dados sigilosos importantes para
empresa por serem sigiloso e sobre as quais sdo tomados os devidos cuidados para
que eles ndo venham a publico (TRIPS, 1994). Nas palavras de Barbosa (2019, p.
413-414)

“Estes dados, muito vinculados a atividade empresarial, tendem a ser
secretos, na propor¢do que sao intimos da empresa, derivados da propria
estruturagdo desta para o seu mercado especifico. Em Ultima andlise, tais
dados descrevem a prépria estrutura da empresa, tal como esté direcionado
a produgao do bem que importa ao comércio de tecnologia.”
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O maior exemplo desses segredos € a formula da Coca-Cola, mantida em
sigilo desde criacdo do produto original. A protecdo desses bens intelectuais é feita
por meio da concorréncia desleal, que tipifica o crime cometido por quem divulga, ou
explora informacdes sigilosas obtidas por meios ilicitos, ou por aquele que utiliza, sem
autorizacdo, bens de propriedade industrial de outras pessoas para ludibriar
consumidores e obter vantagens econdmicas (INPI, 2010; BARBOSA, 2019).

No entanto, é possivel também que esses segredos, por terem valor comercial
para a empresa, sejam repassados a terceiros por meio de contratos que contenham
clausula especificas de sigilo, também chamadas de clausula de confidencialidade,
gue tem como objetivo impedir o vazamento de informacdes e dados confidenciais
que podem erodir ou eliminar a vantagem competitiva do seu detentor (BARBOSA,
2019).

Por fim, passando-se para os direitos chamados sui generis, temos que a
protecdo as topografias de circuito integrados recai sobre a configuracdo
tridimensional das camadas sobre uma peca de material semicondutor que tem por
objetivo realizar funcdes eletronicas em equipamentos (BRASIL, 2007). Frise-se, que
0s circuitos integrados sdo comumente conhecidos como chips, e a criacdo e
desenvolvimento de sua configuracdo demandam esforcos e investimentos enormes
e continuos para que esses bens intelectuais possam ser utilizados nos mais
diferentes produtos (WIPO, 2008; INPI, 2010).

Ja as cultivares sao plantas que resultam de pesquisas em agronomia e
biociéncias. Elas ndo existem na natureza, ou seja, decorrem de uma intervencao
humana na alteracdo das caracteristicas da planta para obtencdo de uma nova
variedade da espécie (BRASIL, 1997). Por fim, a protecdo a conhecimentos
tradicionais é voltada ao saber empirico, crencas e praticas adotadas e passadas por
geracbes em comunidades indigenas, e de agricultura tradicional (INPI, 2010).

Em que pese possuirem regimes juridicos distintos, os diferentes bens aqui
descritos, protegidos por direitos de PI, possuem em comum o fato de serem regidos
pelos mesmos principios, dentre 0os quais se destacam a temporalidade e a
territorialidade.

O primeiro dispde que a protecao conferida pelos direitos de Pl perdura, no
geral, apenas por um determinado periodo de tempo a depender do objeto protegido.
Passado esse tempo, 0 objeto cai em dominio publico e pode ser reproduzido por
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gualquer pessoa sem a necessidade de autorizacao prévia daquele que antes detinha
o direito de exclusividade. A logica por tras desse principio € a de que a protecao deve
durar tempo o suficiente para que os investimentos do criador do bem intelectual
possam ser economicamente recompensados, sem que isso impeca a difusdo do
conhecimento (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015).

Por sua vez, o principio da territorialidade pressupde que a protecao conferida
ao bem intelectual objeto da Pl tem efeito somente no territério do pais que concedeu
essa protecao. Assim, uma patente concedida no Brasil ndo garante ao seu titular a
exclusividade de uso, fabricacdo e venda em nenhum outro pais e, caso o titular
deseje essa exclusividade no exterior, devera solicitar a patente nos paises em que
deseja operar suas atividades (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015).

Todavia, a despeito da importancia do direito de exclusividade sobre
bens intelectuais para aqueles que os criam, ha autores que nédo estao de acordo com
a aplicacédo desse direito no campo da inovagdo aberta. Isso porque, acreditam que
em um ambiente colaborativo ndo ha que se falar em exclusividade de exploracao de
bens por uma pessoa em detrimento de outras (VON HIPPEL; VON KROGH, 2006;
PENIN, 2011).

N&o obstante, antes de ingressarmos nesse assunto, precisamos entender

como se da a titularidade sobre os bens intelectuais protegidos por direitos de PI.

3.2. A TITULARIDADE DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SEGUNDO O
ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO

Os direitos de PI, tal como desenhados pelo ordenamento juridico brasileiro,
seguem normas internacionais estabelecidas em tratados e convencdes que tem sua
origem no século XIX (PAESANI, 2015).

Essas normas, por sua vez, decorrem da necessidade de os paises se
adequarem ao desenvolvimento de um mercado internacional de compra e venda de
tecnologias, as quais eram protegidas de diferentes formas em cada pais. Essa
diferenca criava para os inventores e criadores de outros bens intelectuais, uma
insegurancga, pois, sem uma norma que unificasse diferentes legislacdes nacionais,
0s bens protegidos por direitos de Pl em um pais, poderiam ser copiados em outro

sem qualquer sancéo (WIPO, 2008).
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A fim de resolver esse problema, em 1883 foi firmada a Convencao da Unido
de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial (CUP), tratado internacional
visando unificar legislacdes nacionais quanto a protecdo de direitos relativos a
marcas, patentes, desenhos industriais, indicacdes geogréficas e a protecdo contra a
concorréncia desleal (WIPO, 2008).

Nesse sentido, a CUP estabelece principios basicos que devem ser seguidos
por cada pais que adere as suas normas, os chamados paises membros (VIEIRA,
2006). Assinada originalmente por 11 paises, incluindo o Brasil, atualmente, a CUP
conta com 177 membros (WIPO, 2020, on-line).

Em 1886, seguindo a ideia de unificacdo da CUP, foi assinada a Convencéao
de Berna, voltada a protecdo de direitos autorais (PAESANI, 2015), da qual o Brasil é
um dos 179 paises membros. Ainda, em 1961 foi firmada a Convencao de Roma para
a protecao dos direitos conexos, com 96 paises membros, incluindo o Brasil (WIPO,
2020, on-line).

Todas essas Convencdes, bem como outros tratados internacionais em
matéria de PI, sdo administradas pela Organiza¢cao Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI, ou WIPO, em inglés), agéncia diretamente ligada a Organizacdo das Nacdes
Unidas (ONU) (WIPO, 2008).

Assim, sendo signatario dos referidos tratados internacionais, o Brasil deve
adotar medidas minimas para a protecdo da Pl em seu ordenamento legal, previstas
nas Convencgodes aqui citadas (VIEIRA, 2006).

Por esse motivo, garantias referentes a Pl se encontram até mesmo em
ambito Constitucional. Nesse sentido, a Constituicdo Federal brasileira (BRASIL,
1988) garante em seu artigo 5°, XXVII e XXIX a protecdo sobre os direitos de Pl PI,
afirmando que estes pertencerdo aos autores de obras, de invencdes, de criagbes
industriais e de signos distintivos (BRASIL, 1988), o que repercutia nas leis em matéria
de PI vigentes a época da promulgacéo de nossa Constituicao.

Contudo, no final dos anos 1980 e inicio dos anos 1990, comecou-se a ser
discutido internacionalmente, nas Rodadas do Uruguai, o General Agreement on
Tariffs and Trade (GATT), que viria a se tornar o chamado Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS).

Com entrada em vigor em 1995, o TRIPS visa estabelecer requisitos minimos
de protecéo a propriedade intelectual que devem ser seguidos por todos os membros
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da Organizacao Mundial do Comércio (OMC), sendo que a aderéncia as suas normas
€ um requisito indispensavel para os paises que fazem parte da OMC. Por conta disso,
o TRIPS foi incorporado ao ordenamento juridico brasileiro em 01 de janeiro de 1995,
tendo impactado ndo apenas a area especifica da Pl, mas também as areas do direito
autoral, dos direitos sobre programas de computador, e sobre os direitos sui generis
(KUBRUSLY, 2010), com a edicao e a publicacdo de novas leis sobre os temas.

A primeira dessas leis é a Lei de Propriedade Industrial Brasileira (Lei n°
9.279/1996), seqguida pelas Leis de Cultivares (Lei n°® 9.456/1997) e pelas Leis de
Software (Lei n® 9.609/1998) e de Direitos Autorais e Conexos (Lei n°® 9610/1998). Por
fim, em 2007, foi publicada a Lei que trata sobre as topografias de circuito integrado
(Lei n° 11.484/2007).

Todas essas leis estdo de acordo com as disposi¢cdes contidas nos tratados e
convencgdes internacionais dos quais o Brasil € signatario (VIEIRA, 2006), inclusive
nos assuntos relativos a titularidade e exercicio dos direitos Pl. Nesse sentido, a regra
geral contida nesses diplomas legais é de que o bem intelectual pertencera ao seu
criador, sem qualquer mencao a criacdo de bens em regime de IA (BRASIL, 1996;
BRASIL, 1997; BRASIL, 1998a; BRASIL, 2007).

A situacdo é diferente, contudo, para processos de IA realizado com a
participacdo de entes publico. Nesses casos, a Lei de Inovacédo (Lei n°® 10.973/2004),
que dispbe sobre a liberacdo de incentivos publicos para a pesquisa cientifica e
tecnologica, aduz de forma expressa que a Pl sobre os resultados obtidos em
processo de inovacao feito por meio de incentivos publicos pertencera a empresa
privada que obter esses incentivos, e ndo a entes publicos.

Mais do que isso, quando um dos parceiros da inovacdo é uma ICT, a Lei
determina que as partes deverao definir contratualmente a titularidade da PI que vier
a ser criada, bem como a participacédo de cada uma nos resultados da sua exploracao
(BRASIL, 2004).

Contudo, quando a IA é realizada entre entes privados, aplica-se a regra geral
contida nas leis de Pl anteriormente citadas, segundo a qual a titularidade dos direitos
sobre o0 bem intelectual pertencera ao seu criador, sem qualquer mengéo a criagcéo de
bens em regime de IA. Ndo obstante, tendo em vista o estudo de caso ao qual nos

propomos, e os bens intelectuais desenvolvidos pela Empresa X, o presente trabalho
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ird se limitar as normas concernentes a titularidade de patentes e de programas de

computador.

3.2.1. A Titularidade Sobre Patentes

Como ja analisado anteriormente, a patente € o titulo por meio do qual se
confere ao criador de uma invencéo, ou modelo de utilidade, o direito exclusivo de
usar, colocar a venda, vender e importar o objeto patenteado em todo o territério
nacional (BRASIL, 1996)

Cumpre ressaltar que a invencdo € a solucdo técnica para um problema
técnico (WEST; GALLAGHER, 2013) referente a um produto ou processo, a qual, para
ser patenteada, precisa cumprir 0s requisitos de novidade, atividade inventiva e
aplicacao industrial (BRASIL, 1996). Por sua vez, o modelo de utilidade consiste na
melhoria introduzida a produtos para incrementa-los ou desenvolvé-los quanto a sua
eficiéncia e utilidade (PAESANI, 2015), que, para ser protegida por patente, precisa
apresentar os requisitos de novidade, ato inventivo e aplicagdo industrial (BRASIL,
1996).

A novidade necessaria para a obtencao da patente, seja ela de invencao, ou
de modelo de utilidade, consiste em tudo aquilo que ndo tenha sido tornado publico
no Brasil, ou no exterior, por meio de descricdo ou demonstracao, previamente a data
de depdésito do pedido de patente perante o érgao responsavel (ABBOT; COTTIER,;
CURRY, 2015; PAESANI, 2015; BARBOSA, 2017). Caso tenha sido publicada antes
do referido depdésito, o objeto da patente perde a novidade e se torna parte do
chamado estado da técnica, ou seja, qualquer conhecimento levado ao publico de
forma oral ou escrita, em qualquer pais (BRASIL, 1996).

Todavia, a Lei brasileira prevé excecdes para a perda de novidade por conta
da publicacdo prévia da invengdo ou do modelo de utilidade. A primeira excecao,
chamada de periodo de graca, é aplicada quando o bem intelectual sobre o qual se
deseja obter patente for divulgado dentro dos 12 meses anteriores ao depdsito do
pedido de patente pelo inventor, pelo 6rgao responsavel pela concessao patentaria
por conta de atos praticados pelo inventor, ou por terceiros com base em informacoes
obtidas do inventor, de forma direta ou indireta (BRASIL, 1996). Contudo, caso a
divulgacdo do bem intelectual ocorra fora desse periodo de graca, o bem cai em
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dominio publico, perdendo sua novidade a possibilidade de ser patenteado
(BARBOSA, 2017b).

Cumpre ressaltar que o periodo de graca € previsto na CUP e, por isso,
legislagBes nacionais de outros paises membros desse tratado também estabelecem
essa garantia contra a perda de novidade, como € o caso nos Estados Unidos e o
Japado. Todavia, a Unido Europeia, e seus paises membros ndo oferecem esse
periodo. Assim, se um inventor deseja obter a patente dentro da Europa, ndo podera
divulgar sua criagéo a terceiros, de nenhum modo, sob pena de perder a novidade do
bem intelectual (BARBOSA, 2017b).

A segunda excecdo prevista no Direito brasileiro também decorre da CUP,
que dispde sobre o prazo de 12 meses para que o depositante de um pedido de
patente em um pais-membro da Convencao, estenda esse mesmo pedido para outros
paises-membros. Esse prazo € conhecido como direito de prioridade, pois confere ao
depositante a garantia de que a data de depdsito nos demais paises-membros, seja
considerada a mesma data do depdsito original do pedido de patente. Desse modo,
outras invencdes ou criacdes divulgadas entre o primeiro depdsito e 0s 12 meses
seguintes, ndo sdo capazes de retirar do bem intelectual a sua novidade nos demais
paises (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015; BARBOSA, 2017b)

Entretanto, uma vez passado esse prazo, o bem intelectual entra para o
estado da técnica em paises nos quais a prote¢ao patentaria nao tenha sido solicitada,
de modo que o seu criador ndo podera obter, sobre ele, qualquer direito de
exclusividade nesses locais (CUP, 1967; BRASIL, 1996; ABBOT; COTTIER; CURRY,
2015; PAESANI, 2015; BARBOSA, 2017b).

Passando-se para os demais requisitos para a obtencdo da patente, tem-se
que a atividade inventiva, necessaria para a obtencdo da protecao sobre invencgoes,
esta presente sempre que, para alguém especialista no campo de conhecimento nos
quais elas serdo aplicadas, essas inven¢des ndo decorrerem de modo Obvio de outras
criagOes ja presentes no estado da técnica. Por outro lado, o ato inventivo, requisito
essencial para a obtencao de patentes de modelos de utilidade, esta presente sempre
que elas ndo decorrerem de modo comum para técnicos nos campos de aplicagdo em
gue elas seréo utilizadas (BRASIL, 1996; INPI, 2010; BARBOSA, 2017b)

Por fim, o ultimo requisito, a aplicacédo industrial, resta caracterizado quando

a invencao, ou o modelo de utilidade, sobre os quais se busca a protecdo patentaria
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puderem ser utilizados ou produzidos industrialmente (BRASIL, 1996). Assim,
produtos e processos feitos de forma artesanal ndo séo passiveis de serem protegidos
como patentes.

Uma vez cumpridos esses requisitos legais, o depdsito de pedido de patente
podera ser depositado. Esse depdsito, por sua vez, podera ser feito trés vias diferentes
vias. A primeira € a chamada via nacional, por meio do qual o depdsito de pedido de
patente é feito perante os 6rgdos nacionais responsaveis pela concessao de patente
em cada pais no qual se deseja a protecao. No Brasil, esse 6rgao € o Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual (INPI). A segunda via é chamada regional, que possibilita
a obtencdo de uma patente em todos os paises de uma mesma regido por meio de
um unico depdsito, como € o caso da Unido Europeia. A terceira via € a internacional,
feita por meio de um tratado internacional denominado Patent Coperation Treaty
(PCT), que possibilita a solicitacdo da patente em alguns, ou todos os paises, que
sejam signatarios dele (ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015; BARBOSA, 2017b)

Feito o depdsito da patente, e ultrapassados os tramites legais, a patente
podera ser concedida, assegurando ao seu titular os direitos de exclusividade para
usar, colocar a venda, vender e importar a invencdo ou modelo de utilidade em todo
0 pais, paises, ou regifes, nos quais a patente tenha sido depositada (BRASIL, 1996,
ABBOT; COTTIER; CURRY, 2015; BARBOSA, 2017b). Esses direitos poderdo ser
exercidos pelo titular de forma total ou parcial, isto €, o titular podera exercer todos 0s
direitos aqui citados ou apenas alguns, podendo, ainda, repassar os direitos que nao
pretende exercer para terceiros, por meio de licenca ou cessédo (BARBOSA, 2017b).

Quanto ao titular, este serd aquele que criou a invencdo ou modelo de
utilidade, em detrimento de terceiros que nao sejam legal ou contratualmente
autorizados para tal. Esses terceiros, sdo somente 0s herdeiros e sucessores do
criador ou criadores, e aqueles legitimadas por meio de contrato de cessao de direitos,
de contrato de trabalho ou de contrato de prestacdo de servicos (BRASIL, 1996;
INSTITUTO DANNEMAN E SIEMSEN, 2013).

Nesse sentido, os artigos 88 e 92 da mesma Lei determinam que, no caso de
o criador manter relagdo empregaticia com terceiro, ou relagéo contratual especifica
para o desenvolvimento desses bens intelectuais passiveis de prote¢do por patente,
a titularidade sobre eles sera do empregador ou contratante, salvo estipulacao
contratual em contréario entre as partes (BRASIL, 1996).
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As criagoes descritas nos referidos artigos sdo chamadas de “invencgdes de
servigo”, o que significa que se elas foram desenvolvidas por conta de atividade
descrita em contrato de trabalho, a retribuicdo do empregado ja esta incluida em seu
salario normal, e os direitos sobre a criacdo sdo de titularidade exclusiva do
empregador. A mesma logica se aplica a modelos de utilidade, bem como a invencgdes
e modelos de utilidade criados por conta de relacdo de prestacdo de servico
(INSTITUTO DANNEMAN E SIEMSEN, 2013).

Ocorre que, quando se fala em IA, a relacdo mantida entre os parceiros que
participam do processo inovativo nhdo tem natureza de prestacéo de servi¢os, uma vez
gue esta é caracteriza pela contratacdo de uma pessoa por outra na qual aquela se
obriga a prestar um servico licito mediante remuneracdo (LOUREIRO, 2010). Do
mesmo modo, ndo possui natureza trabalhista, a qual se define pela prestacédo de
servicos “de natureza nédo eventual a empregador, sob a dependéncia deste e
mediante salario.” (BRASIL, 1943, Art. 3°) Ao contrério, a relacdo entre parceiros em
IA esta pautada na colaboracdo como modo de criacdo e de captacdo de valor
(PORTTILHO; SOUSA, 2015).

Assim, para que a empresa interessada no uso de um bem protegido por
patente possa, de fato, se tornar a sua titular, € necessario a celebracéo de contrato
desde o inicio da parceria colaborativa, e entre todos os envolvidos, estabelecendo a
gquem pertencerdo os direitos de Pl sobre os resultados da inovagdo aberta
(MUNSCH, 2009; BOGERS; BEKKERS; GRANSTRAND, 2012). Caso contrario, eles
pertencerdo a parte, ou as partes, que efetivamente os criarem, as quais poderao
obter sobre eles a patente e os direitos de exclusividade dela decorrente (BRASIL,
1996).

Uma vez estipulado quem sera o titular da patente, o pedido é depositado em
nome desse, idenficando-se, contudo, a pessoa fisica, ou as pessoas fisicas, de seus
inventores. A partir do depdésito, o pedido ficara em sigilo por 18 meses, prazo ap6s o
qual sera publicado para dar ciéncia a terceiros sobre a invengdo ou o modelo de
utilidade (BRASIL 1996; BARBOSA, 2017b).

Depois disso, o depositante, ou seja, o futuro titular, tem o prazo de 36 meses,
contados da data do depdsito, para solicitar ao INPI o exame de mérito do pedido, no
qual sera analisado se a inven¢do ou 0 modelo de utilidade podera ser efetivamente

patenteado. Em caso positivo, a patente € concedida e o seu titular adquire o direito
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exclusivo de usar, colocar a venda, vender e importar o bem intelectual protegido pelo
periodo de 20 anos, no caso de patentes de invencado, ou 15 anos, para patentes de
modelo de utilidade (BRASIL, 1996; BARBOSA, 2017b).

3.2.2. A Titularidade Sobre Programas de Computador

O programa de computador, que também pode ser chamado de software em
sentido estrito, é o conjunto de regras escritas em meio legivel para uma maquina, a
fim de que ela execute ou desempenhe uma tarefa, funcéo ou resultado determinado
(BRASIL, 1998a). Pode-se afirmar, assim, que esse programa € o responsavel por dar
ao computador os comandos necessarios para que ele execute as tarefas que séo
esperadas dele e, sem o programa, o0 computador permaneceria inerte e nao funcional
(POLI, 2003)

Em sentido, amplo, porém, o programa de computador seria apenas uma
parte do software, o qual seria formado, ainda, pela descricdo do programa e pelo
material de apoio. A descricdo do programa é a apresentacdo verbal completa
esquematizada ou pormenorizada, de modo a determinar o conjunto de instrucdes
gue forma o programa de computador. JA material de apoio, € composto por todo
material que tenha por objetivo auxiliar a compreenséo e aplicacdo do programa
(WIPO, 2008; POLI, 2003, MEDEIROS, 2019). Frise-se que, diferente do programa
de computador, que é destinado somente a maquina, esses dois Ultimos aspectos sdo
destinados ao usuario, ou seja, a pessoa que faz uso do computador ou da maquina
gue ira operar o software (POLI, 2003).

O Brasil, por meio da Lei n°® 9.609/1998, adota a definicdo estrita de software,
com o uso da expressdo “programa de computador’ para se referir a ele, e sem
mencéao aos demais componentes citados acima, ou seja, descricdo do programa e o
material de apoio. A mesma lei, seguindo os preceitos do TRIPS (1995) confere a
esses programas protecao igual aquela assegurada as obras protegidas por direitos
autorais (BRASIL, 1998a), ainda que, diferente dessas outras obras, o programa de
computador apresente um aspecto hibrido: o aspecto literario contido no cédigo fonte,
ou seja, no conjunto de instrugdes voltados a maquina e, simultaneamente, o aspecto
funcional desse codigo, voltado a execucao de uma tarefa ou alcance de um resultado
técnico (WACHOWICZ, 2015; MEDEIROS, 2019).
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Outro aspecto que diferencia o software das demais obras sujeitas a protecéo
autoral é a aplicacdo dos direitos autorais de cunho moral. A Lei n°® 9.609/1998 diz
expressamente que (BRASIL, 1998a, art. 2°, § 1°)

“Né&o se aplicam ao programa de computador as disposi¢cdes relativas aos
direitos morais, ressalvado, a qualquer tempo, o direito do autor de reivindicar
a paternidade do programa de computador e o direito do autor de opor-se a
alteracdes ndo-autorizadas, quando estas impliguem deformacé&o, mutilacdo
ou outra modificacdo do programa de computador, que prejudiquem a sua
honra ou a sua reputagao.”

Ainda, a fim de que a tutela dos direitos autorais seja conferida a um software,
€ necessario que ele cumpra alguns requisitos basicos. O primeiro é a sua
funcionalidade utilitaria, ou seja, a sua capacidade de fazer uma determinada maquina
informatica realizar uma funcao especifica. O segundo requisito € a originalidade, de
forma que o software ndo possa ser confundido com outro ja existente a época de sua
criacao. Por fim, o terceiro se refere a expressa idealizacao do software, a qual devera
ser feita de forma suficientemente descritiva de modo a poder ser individualizado
(WACHOWICZ, 2015).

Cumpridos os requisitos acima, o software podera ser protegido. Essa
protecdo perdurara pelo prazo de 50 anos, a contar do dia primeiro de janeiro do ano
seguinte da publicacéo, ou na falta desta, da criacdo do software (BRASIL, 1998a).

Veja-se que, diferente do que ocorre com a patente, e os demais bens
protegidos por direitos de propriedade industrial, a protecdo do software, bem como
qualquer outra obra literaria, independe de registro (BRASIL, 1998, WACHOWICZ,
2015). Como aponta Barbosa (2017c, p. 1962-1963) “o registro é apenas uma forma
de pré-constituir prova de originalidade ou de identidade de um programa (...) a
propriedade sobre o programa nasce do ato de criagéao original (...).” Contudo, se o
titular do software entender pelo registro, esse podera ser solicitado por meio de
pedido especifico depositado perante o INPI (INPI, 2010).

Ainda, a respeito da titularidade sobre o software, ela pertence, originalmente,
a pessoa fisica de seu criador (BRASIL, 1998b; BARBOSA, 2017c). Contudo, do
mesmo modo que a Lei de Propriedade Industrial, a Lei n°® 9.609/1998 determina que,
se o criador for empregado, prestador de servigo, bolsista, estagiario e assemelhado,
contratado para atuar na P&D do software, a titularidade sobre os direitos de

exclusividade garantidos pela lei pertencera ao empregador ou contratante, salvo
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estipulacao contratual em contrario. E, a compensacao monetaria pela titularidade dos
direitos exclusivos conferidos ao software ja estara contida na remuneragao ou salario
convencionado (BRASIL, 1998a).

N&o obstante, € necessario destacar que os direitos aos quais se refere a
determinacao acima limitam-se aqueles de cunho patrimonial. Isso porque, de acordo
com a Lei de Direitos Autorais, os direitos morais do autor sdo inalienaveis e
irrenunciaveis, ficando sempre com a pessoa fisica do criador do software, ainda que
todos os demais direitos de cunho patrimonial sejam cedidos ao seu empregador,
contratante, ou terceiro por meio de contrato de cessao (BRASIL, 1998b; POLI, 2003).

Cumpre ressaltar que os direitos patrimoniais concedidos pelo software se
referem & exclusividade de uso, fruicdo e disposi¢do do programa de computador. E,
assim como ocorre com a patente, esses direitos poderdo ser exercidos pelo titular do
software de forma total ou parcial, isto é, o titular podera exercer todos esses ou
apenas alguns, podendo, ainda, repassar os direitos que ndo pretende exercer para
terceiros, por meio de licenga ou cessdo (BARBOSA, 2017c).

Dessa sorte, dependem de autorizagdo prévia e expressa do seu titular,
dentre outros, o exercicio dos direitos de reproducéo parcial ou total, de edicdo, de
adaptacado e de qualquer outra transformacéo, de traducéo, de distribuicdo, de uso
direto ou indireto, de inclusdo em base de dados, de armazenamento em computador
ou qualquer outra forma de armazenamento e de outras formas de utilizacao ja
existentes, ou que venham a ser inventadas (BRASIL, 1998a; BRASIL, 1998b).

Assim, do mesmo modo como ocorrem com as patentes, caso o software seja
criado em processo de IA, é necessario que a empresa interessada na exploracéo
econdmica desse programa celebre com os demais agentes do processo inovativo um
contrato no qual se determine a quem pertencera a propriedade intelectual sobre os
resultados da inovacdo aberta (MUNSCH, 2009; BOGERS; BEKKERS;
GRANSTRAND, 2012). Dessa sorte, ela garante o direito de exclusividade sobre de
usar, gozar e dispor do programa sem a interferéncia de terceiros, ou a necessidade

de prévia e expressa autorizacao (BRASIL, 1998a).
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4. PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INOVACAO ABERTA

Apesar da importancia da PI, o papel dela na 1A é matéria de debate dentro
da doutrina. Isso porque, nem todos o0s autores concordam que a aplicacao de direitos
de exclusividade, que limitam a exploracdo de conhecimentos contidos em bens
intelectuais, é cabivel dentro de um regime colaborativo de inovacéo que visa a troca
de informagao e conhecimentos.

Nesse sentido, Von-Hippel e Von-Krogh (2006) afirmam que a revelagéo
detalhada de novos produtos e servicos é uma caracteristica central da IA e, que o
direito de exclusividade de exploracdo econémica conferido pela PIl, ndo é a melhor
solucado para assegurar o fluxo de conhecimento entre agentes voltados a inovacao.

Mais do que isso, os autores afirmam que a troca da livre revelacdo de
conhecimento pelo direito de exclusividade acaba ndo sendo financeiramente
vantajosa para aqueles que decidem inovar. Tratando especificamente de patentes,
0s autores alegam que a protecao conferida pelo regime de exclusividade, na maioria
dos setores industriais, ndo é muito util nem para excluir possiveis imitadores, nem
para a obtencdo de lucros por meio de licencas, com excecdo das industrias
farmacéuticas, quimicas e de processos quimicos (VON-HIPPEL; VON-KROGH
2006).

Do mesmo modo, quando analisam os softwares, 0s autores apontam que a
protecdo conferida pelos direitos autorais também néo € eficaz, pois, ao proteger
somente o codigo-fonte original, ela ndo impede que as funcbes de um programa
sejam copiadas e aplicadas por meio de um cédigo-fonte diverso (VON-HIPPEL; VON-
KROGH 2006).

Por outro lado, Von-Hippel e Von-Krogh (2006) acreditam que, quando
empresas decidem revelar o conhecimento por trds de novos produtos e servicos,
aplicando ativamente esforcos para espalhar esse conhecimento, recompensas
positivas podem ser obtidas. Isso porque, essa revelacdo pode aumentar a velocidade
e a extensao da difusdo da inovacédo no mercado, podendo torna-la dominante e até
0 padrdo que ira ditar a comercializagdo e o desenvolvimento de outras inovacdes
decorrentes da primeira.

Por conta disso, os autores propdem um modelo privado-coletivo para

incentivos a inovacéo, no qual investimentos privados sdo aplicados em inovagdes
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criadas coletivamente, e cujo conhecimento é revelado a todos, beneficiando a
sociedade de forma geral e podendo gerar lucros maiores para os investidores do que
o sistema legal de Pl (VON-HIPPEL; VON-KROGH 2006).

Do mesmo modo, Pénin (2011) acredita que a IA deve ser pautada nos
principios de abertura e interatividade. Dessa sorte, 0 autor afirma que os direitos de
exclusividade garantidos pela Pl podem ameacar o processo inovativo aberto caso
aplicados do modo tradicional, em que a titularidade de um exclui a possibilidade de
exploracédo econdémica por outros do bem intelectual protegido.

Contudo, mesmo diante desse fato, o autor acredita que os direitos de PI,
longe de serem uma ameaca a |IA, sdo necessarios para sustenta-la, em especial as
patentes. Isso decorre do fato de que a invencédo criada por meio de processo
inovativo aberto, impede que terceiros, que nao participaram desse processo, se
apropriem com exclusividade do conhecimento contido na invencéo, ainda que ela
nao seja patenteada, pois, uma vez levada a publico, perde-se o requisito de novidade
indispensavel para a obtencao da patente e a invencao cai em dominio publico. Assim,
o conhecimento nela contido pode ser utilizado, explorado e estudado por qualquer
um, indiscriminadamente (PENIN, 2011).

N&o obstante, o fato de a inven¢do e o conhecimento advindo dela estarem
em dominio publico, ndo impede que terceiros facam melhorias na criacéo original, as
quais, por sua vez, poderéo ser patenteadas, tendo o seu uso limitado ao seu titular.
Para impedir essa limitacao trazida pelos direitos de exclusividade assegurados pela
Pl, Pénin propbe que direitos de PI, em especial as patentes sejam utilizadas de
acordo com o que ele chama de ldgica de “jiu-jitsu legal™®, fundamentada na defesa
proativa e ofensiva de direitos (PENIN, 2011).

Segundo essa légica, a invencao criada em IA deve ser patenteada e, sobre

a patente, devem ser feitos contratos de licenca baseados nos principios do copyleft*,

3 Segundo Pénin (2011), “This analogy with jujitsu has been made by Benkler (2006). Jujitsu is a martial
art oriented towards active self-defense. Jujitsu practitioners are never offenders but once they are
attacked they practice a pro-active and offensive defense. Having developed several skillful
techniques, they are experts in using the strength of their adversaries to their advantage. Similarly for
OSI patent owners use the strength of the patent system against its primary purpose. In line with the
state of mind of martial art practitioners, open source tenants use IPR to prevent that entire streams
of research are closed down by aggressive appropriation strategies.”

4 De acordo com Lima e Santini (2008, p. 123-124), “O copyleft € uma relacdo contratual construida a
partir da legislacdo do copyright, normalmente da mesma forma que qualquer licenca tradicional de



63

prevendo os modos de acesso a nova tecnologia por um valor minimo ou nulo. A Gnica
contrapartida imposta ao licenciado seria a de que eventuais melhorias fossem
compartilhadas, a fim de que a tecnologia e o conhecimento continuassem livres e
abertos (PENIN, 2011).

Todavia, estender a aplicagéo do conceito de “abertura” de IA, para o campo
da PI, “(...) pode culminar no aproveitamento desvantajoso de recursos de uma parte
por terceiros, com dificuldade em proteger a propriedade intelectual e, em ultima
andlise, na dificuldade na apropriacado dos beneficios da inovagéo. (...)” (PORTILHO,
2015, p. 109)

Assim, apesar do posicionamento dos autores acima, os direitos de PI, tal
como normalmente aplicados, antes de serem um entrave a IA, podem auxiliar os
agentes que se envolvem em processos inovativos abertos a obter vantagens
econbmicas por meio de contratos de licenciamento, joint ventures, entre outros
(CHESBROUGH, 2011a). A esse respeito, Chesbrough (2011b) cita o exemplo da
empresa IBM, que estava perdendo milhdes de dolares por ano por conta de sua linha
de produtos de semicondutores. A fim de virar 0 jogo, a empresa resolveu abrir seu
modelo de negdcio e passou a oferecer seus semicondutores como base para outras
empresas, como, por exemplo, a Toshiba Corp., para dividir os custos e os riscos de
desenvolvimento desses produtos. Por conta disso, a IBM passou a lucrar em uma
area que antes parecia fadada ao fracasso.

Do mesmo modo, Pisano e Teece (2007) afirmam que uma forte protecéo a
direitos de PI por parte de empresas, especialmente em relacéo a patentes, confere a
elas, como agentes da inovacdo, a opcao de usar a tecnologia protegida internamente,
licencia-la, ou ambos. Para os autores, se os direitos de Pl ndo existissem dentro da
IA, ou os limites do direito de exclusividade ndo forem bem definidos, a troca do

protecdo dos direitos autorais entre o autor e quem o publica. Sdo algumas clausulas deste contrato
qgue faz o copyleft diferente e merecedor de um nome especial. O copyleft pode ser definido como a
licenca que: (1) autoriza a derivac@o de trabalhos subsequentes de um trabalho original, sem a
permissao do proprietario protegido por direitos autorais; (2) concede a autorizacao para trabalhos
derivados, requerendo que estes também sejam autorizados pela licenca de copyleft do original.

O copyleft autoriza e assegura recursivamente um tipo de "liberdade" de uso (e para codigos de
computador, necessariamente, o codigo-fonte aberto e a transparéncia também). As clausulas
especiais desta relagdo contratual formam uma espécie de coluna vertebral funcional de uma
infinidade de licencas de uso, o que implica que o termo copyleft se refere a uma grande familia de
licengas criativas que tém as duas caracteristicas basicas citadas anteriormente.”
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conhecimento contido nas tecnologias protegidas por Pl pode ndo ocorrer, ou ser
infrequente e ineficiente.

Isso decorre do fato de que, no caso de licenciamento da tecnologia, nenhuma
das partes envolvidas podera saber ao certo os limites dos conhecimentos que estao
sendo licenciados, o0 que, por sua vez, pode culminar em desentendimentos quanto
ao valor a ser pago na licenca. Mais do que isso, uma forte protecéo de direitos de PI
pode impedir a cépia ndo autorizada de bens intelectuais criados pelas empresas
(PISANI; TEECE, 2007).

Esse posicionamento doutrinario a favor da Pl na 1A é compartilhado também
por algumas empresas. Em estudo feito com firmas que se envolvem ativamente em
IA, Hagedoorn e Zobel (2015) verificaram que, sem direitos de PI, essas empresas
estariam menos dispostas a firmar parcerias de colabora¢cdo com outros agentes.

Do mesmo modo, os autores concluiram que, quanto mais essas empresas
protegem seus conhecimentos por meio da Pl, maior é a possibilidade de elas se
envolverem em IA. Isso porque, a Pl garante as empresas que esse conhecimento
ndo serd indevidamente copiado, o que Ihes confere uma garantia maior de que
poderdo celebrar contratos de transferéncia de tecnologia para terem acesso a
conhecimento de outros agentes, também protegidos por meio de Pl (HAGEDOORN,;
ZOBEL, 2015).

Dessa sorte, pode-se afirmar que, na IA, a Pl pode ser utilizada com dois
principais objetivos. Em primeiro lugar, a Pl pode servir como meio de barganha para
negociar com agentes externos a empresa, cuja participacdo no processo inovativo
venha a ser interessante para ela. 1Isso porque, a existéncia de patentes, ou de outros
bens protegidos por direitos de Pl, aumenta a possibilidade de transferéncia de
tecnologia entre a empresa e outros agentes, além de facilitar a criacdo de parcerias
colaborativas de P&D (HOLGERSSON; GRANSTRAND, 2017; THOMAS, 2018).

Como afirma Portilho (2015), para aqueles que desejam implementar
processos inovativos abertos, a Pl se torna um capital intelectual que, utilizado de
forma estratégica, pode garantir aos seus titulares uma melhor posicdo no mercado.
Por esse motivo, Tidd e Bessant (2015) colocam como um dos principios da IA os
lucros advindos da Pl de terceiros, bem como o uso da Pl da empresa por outros

agentes do mercado.
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Em segundo lugar, o direito de exclusividade de uso, fabricacdo e
comercializacdo garantido pela PIl, assegura a empresa que a detém a maior
seguranca de que a tecnologia e o conhecimento protegidos por ela ndo poderao ser
copiados pelos demais agentes que venham a fazer parte do processo inovativo
aberto (HOLGERSSON; GRANSTRAND, 2017). Desse modo, o titular da Pl assegura
a sua posicao competitiva no mercado e evita eventuais perdas e danos por conta de
imitagbes (PORTILHO, 2015).

Assim, dentro da IA, a Pl ganha outra funcdo que nao aquela meramente de
exclusao de terceiros, ou seja, de impedir que terceiros ndo autorizados copiem o bem
intelectual por ela protegido. Dias, Sant'/Anna e Portilho (2015), afirmam que

“Entende-se que o paradigma Open Innovation realoca a Propriedade
Intelectual dentro do sistema de inovagao, conferindo-lhe um papel mais proé-
ativo e menos defensivo. Assim, esta se torna um elemento vital ao
funcionamento das empresas que atuam no mercado de inovacgéo
tecnolégica, pois o portfélio de propriedade intelectual trafega para dentro e
para fora da empresa de forma regular, podendo facilitar o uso do mercado
para a troca de conhecimento. Nesse cenario, a estratégia empresarial pode

até mesmo focar em doacdo ou publicacdo de parte da propriedade
intelectual pertencente a empresa.”

Nesse cenario, 0os autores entendem que, dentro do novo papel conferido a
Pl na lA, os contratos de transferéncia de tecnologia, em especial os de licenciamento,
sdo essenciais para balancear os interesses dos diversos agentes envolvidos no
processo inovativo aberto. ISso porque, é através desses contratos que o titular de um
bem protegido por Pl podera autorizar outra pessoa, seja ela fisica ou juridica, a usar,
vender e importar esse bem. Do mesmo modo, 0s contratos de licenciamento
permitem que um agente interessado na exploracdo comercial de uma tecnologia ja
protegida por PIl, possa ter acesso a ela por meio de uma contrapartida financeira
(DIAS; SANT'ANNA; PORTILHO, 2018)

Contudo, antes de adentrarmos no tema de contratos de transferéncia de
tecnologia, é importante entender se instrumentos contratuais, de modo geral, sao

cabiveis dentro do paradigma da IA.

4.1. CONTRATOS E INOVACAO ABERTA

O contrato €, em sentido amplo, um negoécio decorrente da convencao das

vontades de duas ou mais partes, sejam elas pessoas fisicas ou juridicas. Ja& em
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sentido estrito, o contrato pode ser definido como acordo de vontades apto a gerar
obrigacdes na esfera patrimonial daqueles que o celebram. (DINIZ, 2011; LOUREIRO,
2010)

Em vista desses conceitos, pode-se perceber dois elementos fundamentais a
qualquer contrato. O primeiro sdo os efeitos gerados para cada uma das partes
envolvidas pelas obrigacdes que lhes sdo impostas. Obrigacdes essas que podem até
mesmo ser impostas judicialmente, caso a parte a quem elas sao dirigidas ndo as
cumpra de modo voluntario. O segundo elemento € o acordo em si, feito pelas partes
e traduzido no instrumento contratual, levando em consideracdo a vontade de cada
um dos envolvidos que deve ser respeitada (LOUREIRO, 2010).

A necessidade de respeito a vontade das partes contratantes advém do
principio da autonomia privada, o qual confere as pessoas, sejam elas fisicas ou
juridicas, o poder de estipular livremente a seus interesses por meio de acordos que
gerem efeitos juridicamente tutelados (DINIZ, 2011). Nas palavras de Loureiro (2010,

p. 365),

“Os contraentes privados, destarte, sao livres para dar a seus contratos os
conteldos concretos que considerem mais desejaveis. O regulamento
contratual é determinado pela vontade concorde das partes, constituindo o
ponto de confluéncia e o equilibrio entre os interesses (normalmente
contrapostos) dos quais as mesmas sao portadoras.”

Dessa sorte, confere-se as pessoas ampla liberdade de contratar, que se
traduz de duas formas. A primeira € a liberdade de decidir celebrar, ou ndo, um
contrato, ja que ninguém pode ser obrigado firmar instrumento contratual contra a sua
vontade. A segunda, é a liberdade de escolher a modalidade contratual que sera
utilizada, de acordo com a vontade de cada uma das partes (VENOSA, 2008). Loureiro
(2010) adiciona, ainda, uma terceira liberdade, a de estruturar o contetdo contratual.

Uma vez que esses interesses sejam expressos no contetdo do contrato, eles
se tornam lei para as partes envolvidas. Assim, em caso de descumprimento
contratual, a lei garante a parte prejudicada medidas para obrigar a outra a cumprir
com o que fora previamente estipulado, ou indeniza-lo pelas perdas e danos advindos
do descumprimento (BRASIL, 2002; VENOSA, 2008).

Essa obrigatoriedade decorrente dos contratos, somada a liberdade conferida
as partes nele envolvidas pelo principio da autonomia da vontade, tornam esses

instrumentos ferramentas que possibilitam a circulacdo de bens, sejam eles produtos
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ou servicos, dentro da sociedade. Isso porque, por meio dos contratos € possivel
direcionar o fluxo desses bens de uma pessoa para outra, garantindo-se a liberdade
na escolha dos contratantes e na negociacao dos termos que irdo reger a relagéo
estabelecida entre eles (RIBEIRO; ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2017).

Por esse motivo, esses sdo 0s instrumentos pelos quais as empresas atuam
no mercado (FORGIONI, 2016). Isso porque, a partir do momento em que empresas
precisam estabelecer relacdes com outros agentes econdmicos para garantir que
suas atividades sejam realizadas - como para realizar a compra e venda de insumos,
ou para a permitir que seus produtos circulem no mercado — faz-se necessario a
celebracdo de instrumentos que possam garantir ndo apenas a vontade da empresa,
mas que essa vontade possa ser efetivamente cumprida (DIAS; SANT ANNA;
PORTILHO, 2018).

Dessa sorte, 0s contratos firmados entre empresas e entre essas e terceiros
sdo importantes na medida em que criam relacbes juridicas que constituem o
substrato do mercado (FORGIONI, 2016) e, portanto, sao fontes criadoras de riquezas
(DIAS; SANT'ANNA; PORTILHO, 2018). Mais do que isso, eles garantem que, ainda
gue as obrigacdes firmadas pelas partes ndo forem voluntariamente cumpridas, elas
poderdo ser judicialmente executadas (FORGIONI, 2016).

A mesma logica pode ser aplicada a IA, processo em que a celebracédo de
instrumento contratual pode formalizar a realizacdo de P&D de produtos e servigos
com agentes externos a empresa. Nesse sentido, o contrato tem a capacidade de
conferir aos agentes que visam firmar uma parceria colaborativa, a fim de se envolver
em um processo de IA, a liberdade de escolher o que contratar, como contratar e o
conteudo do contrato (DIAS; SANT'ANNA; PORTILHO, 2018).

Assim, na IA, contratos séo utilizados para prever o modo como seréo regidas
as relacdes entre os agentes que dela participardo. Ademais, os contratos podem
servir para estruturar e coordenar a 0 modo como se dara a relacdo colaborativa no
processo de P&D, bem como o0 modo como se dara a apropriacdo e o exercicio dos
direitos de Pl sobre o bem intelectual que podera ser criado no decorrer do processo
inovativo (ZUBIELQUI; JONES; AUDRETSCH, 2019)

Todavia, a despeito da importdncia dos contratos para que as empresas
regulem suas relacdes juridicas comerciais, quando se trata de IA, ha autores que

criticam o0 uso desses instrumentos. O argumento defendido por esses autores é 0
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que de que o novo paradigma inovativo pressupfe, por si sO, a abertura e o
compartilhamento totais de conhecimento entre todas as partes envolvidas, sem
eventuais limitacdes que possam ser contratualmente estipuladas pelos agentes
envolvidos (HAGEDOORN; RIDDER, 2012).

Dentre esses autores, Pénin (2011) afirma que colaboracdes baseadas em
contratos feitas entre duas ou mais empresas, tendem, de modo geral, a restringir a
difusdo de conhecimento entre as partes envolvidas. Desse modo, a celebragéao de
contratos impede que o conhecimento ja detido pelas empresas que os assinam, bem
como aquele gerado conjuntamente por elas, chegue para terceiros que nao facam
parte da relacdo contratual. Isso porque, as partes envolvidas no contrato terdo
acesso ao conhecimento que sera compartilhado entre elas, mas ndo poderao leva-lo
a publico (PENIN, 2011).

Para o autor, essa restricdo que ele acredita ser imposta pelos contratos, fere
as duas propriedades que ele considera indispensaveis a IA: abertura e interatividade.
Na visdo de Pénin (2011), os agentes que se engajam em um processo inovativo
aberto deveriam disponibilizar o seu conhecimento, seja ele técnico ou nédo, de forma
voluntaria, de modo a permitir que qualquer pessoa possa ter acesso a ele sem
nenhum tipo de discriminagcdo. Assim, os agentes de inovagado poderiam interagir de
modo a formar uma cadeia de conhecimento e de colaboracdes para enriquecer a
base geral do saber.

Essa mesma posicao ja fora defendida por Von Hippel e Von Krogh (2006),
gue acreditam que o papel central da IA € a livre revelacao de produtos e processos.
Para eles, essa revelacdo € o que torna possivel processos colaborativos dos quais
qualquer pessoa participar. Dessa sorte, os autores defendem que a IA deve
assegurar a disponibilizacdo de informacdes entre empresas de forma voluntéria e
livre de restricdes legais, de modo que tais informacdes tornem-se bens publicos e a
inovacéao se torne, de fato, colaborativa.

Ainda nesse mesmo sentido, Baldwin e Von Hippel (2011) entendem que na
IA, que é pautada na colaboragcdo, os agentes envolvidos devem revelar para os
demais os seus esfor¢os inovativos e 0s conhecimentos obtidos durante o processo
de inovacgao.

Em vista do posicionamento desses autores € possivel concluir que a principal

consequéncia da necessidade que eles enxergam no compartilhamento voluntario e
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indiscriminado de conhecimento, € que IA so se tornaria aberta, de fato, quando esse
conhecimento passa a estar disponivel para todos, podendo ser compartilhado por e
para qualquer pessoa. Dessa sorte, haveria pouco ou henhum espago para contratos
(HAGEDOORN; RIDDER, 2012)

N&o obstante, outros autores discordam desse pensamento. Chesbrough
(2011b), por exemplo, ja defendia a importancia da protecado de questbes envolvidas
na IA por meio de contratos, incluindo-se o risco de apropriacdo por terceiros dos
esforgos inovativos de um dos agentes envolvidos no processo inovativo. I1Sso porque,
em determinados casos, 0 grau de abertura de conhecimentos no processo de
inovacao pode ser muito grande.

Do mesmo modo, Munsch (2009) afirma que em modelos abertos de
inovacéo, o estabelecimento de contratos entre os agentes envolvidos ndo apenas
pode, como deve ser feito. Isso porque, contrariamente ao que o temo “aberta” pode
implicar, a relacdo mantida por aqueles que participam da IA € complexa, pois envolve
diversas questdes que precisam ser previamente estipuladas em instrumento
contratual para evitar problemas futuros.

Dentre essas questdes incluem-se temas importantes que podem,
eventualmente, gerar conflito entre os agentes da IA, como a governanga entre 0s
agentes, os direitos de propriedade, campos de utilizacdo do produto ou servico a ser
desenvolvido, apropriacdo e exercicio dos direitos de PI, condi¢cdes de termo, entre
outras. Por conta disso, o0 autor conclui que mesmo que a tarefa de se estabelecer um
instrumento contratual que abarque as vontades de todas as partes envolvidas seja
ardua, ela é imprescindivel (MUNSCH, 2009)

No mesmo sentido, Hagedoorn e Ridder (2012), acreditam que, mais do que
um tdpico critico no debate de questdes envolvendo A, a formalizacdo da parceria
colaborativa entre agentes que visam iniciar juntos um processo inovativo, é algo
estrategicamente importante, tanto na perspectiva legal, como na pratica.

Essa importancia pode, ainda, ser vista sob duas perspectivas: controle e
monitoramento. O controle determinado contratualmente recai sobre o
estabelecimento de limites quanto aos conhecimentos que serdo compartilhados entre
cada agente, além de recair sobre questbes envolvendo a Pl detida por cada parte.

Por sua vez, o monitoramento recai sobre a gestdo do progresso do processo
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inovativo feito em colaboracdo, sob uma perspectiva mais pratica (HAGEDOORN,
RIDDER, 2012).

Assim, por determinarem questdes tado importantes para 0S agentes
engajados na IA, os autores comprovam gue a regra nesse tipo de processo inovativo
€ 0 uso de contratos, e ndo o contrario. Em um estudo realizado com empresas dos
ramos de eletrbnica, quimica e telecomunicacfes, 94,2% delas afirmaram usar
contratos formais ao trabalharem com outras empresas por meio de IA
(HAGEDOORN; RIDDER, 2012).

O mesmo posicionamento é confirmado por Hagedoorn e Zobel (2015), que
por meio de um estudo realizado com empresas de alta tecnologia que adotam
processos de IA para a P&D de novos produtos e servigos, demonstraram que 95%
delas preferem fazer uso de contratos formais para firmar parcerias de IA.

Seguindo essa visao, Dias, SantAnna e Portilho (2015) afirmam que os
contratos sao indispensaveis para a gestao do conhecimento no regime colaborativo

da IA. De acordo com os autores (2015, p. 93)

“Os modelos de inovagao aberta, como visto, adotam a estratégia de nao
centralizar a inovagdo no departamento interno de P&D. Ademais, as
inovacdes fruto desses laboratérios internos que n&o s&@o consideradas
relevantes para a empresa que as produziram sdo enxergadas como
oportunidades e alavancas negociais para terceiros, restando evidente a
importancia da instrumentalizagcdo das negociac¢des através dos contratos:
Os contratos instrumentalizam esse processo, pois ddo as empresas a
oportunidade de escolher com quem contratar, como contratar e o conteido
da contratagdo. A autonomia privada €, assim, viga mestra do sistema
contratual, servindo ao seu funcionamento (ibid., p. 173).”

N&o obstante, os autores reconhecem que a ideia por tras do modelo de IA
pressupde que o0s agentes envolvidos confiem uns nos outros, uma vez que é
necessario que eles compartihem informacfes que lhes sdo caras para o
estabelecimento de parcerias e de colaboracdes (DIAS; SANT'ANNA; PORTILHO,
2015).

Portanto, a despeito da importancia de se constituir um fluxo de conhecimento
entre diferentes agentes, bem como da proposta colaborativa trazida pelo processo
de IA, a seguranca juridica garantida pelos contratos ndo deve ser deixada de lado.
Isso porque, mesmo em situacdes em que as partes estdo dispostas a colaborar, a

relacdo entre elas esta sujeita a sofrer por conta de imperfei¢cdes. E sdo exatamente
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essas imperfeicbes que podem ser dirimidas por meio de contratos (RIBEIRO;
ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2018).

Ainda, nesses contratos, € interessante constar clausulas e definicdes acerca
da transferéncia da tecnologia. Transferéncia essa que pode ser definida como o
processo para a aquisicao e o repasse de novas tecnologias, produtos ou processos,
incluindo aqueles protegidos por direitos de Pl (DIAS; GARNICA, 2013; RIBEIRO;
ROCHA JR; CZELUSNIAK, 2018).

Na IA, contratos contendo disposi¢cOes acerca do tema ganham importancia
na medida em que, como visto, 0S agentes que participam do processo inovativo
aberto, devem considerar como e para quem recairdo a titularidade e o exercicio dos
direitos sobre bens intelectuais desenvolvidos durante e apés a finalizacdo do
processo de inovacao (BOGERS, BEKKERS E GRANSTRAND, 2012).

Desse modo, é importante que o modo e a propor¢cdo em que cada agente ira
se apropriar da Pl gerada na IA sejam previamente estabelecidos em contrato
(MUNSCH, 2009), garantindo uma maior seguranca a respeito de quem podera fazer
uso dessa Pl e de que modo (BOGERS; BEKKERS; GRANSTRAND, 2012).

4.2. CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A transferéncia de tecnologia pode ser definida, em um sentido amplo, como
0 processo adotado por empresas para a aquisicdo de novas tecnologias, produtos
OU processos, sem que elas precisem investir nos primeiros estagios da pesquisa e
desenvolvimento. H4, portanto, a possibilidade de se compartilhar riscos e custos
entre a empresa e terceiros (DIAS; GARNICA, 2013).

Por esse motivo, a principal razdo que leva empresas a se engajarem em
atividade de transferéncia de tecnologia, é a maior possibilidade de viabilizacdo de
produtos e processos inovadores e, consequentemente, o aumento do seu
faturamento por meio da venda de bens melhorados (DIAS; GARNICA, 2013; PORTO,
2013).

Por outro lado, Czelusniak, Ribeiro e Dergin (2018) definem a transferéncia
de tecnologia como “uma mudanga, um deslocamento de ativos tecnoldgicos de um
local para outro” (CZESLUSNIAK; RIBEIRO; DERGIN, 2018, p. 633). Esse

deslocamento pode se dar de diversas formas, incluindo espionagem industrial, a
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celebracdo de acordos de parceria para P&D, a formacao de joint-ventures, de turn-
keys, a exportacdo de produtos, intercambio de informacdes, entre outros. Contudo,
€ 0 contrato 0 meio principal que permite o processo de transferéncia de tecnologia
(CZESLUSNIAK; RIBEIRO; DERGIN, 2018).

De modo geral, contratos que versam sobre o tema podem ser classificados
como de cessdo de patentes, de licenciamento de patentes, de licenciamento de
know-how, de parceria em pesquisa e desenvolvimento, de prestacao de servicos de
assisténcia técnica, também chamados de contratos de know-how, de servigos
técnicos, de franquia e contratos mistos (BARBOSA, 2019, RIBEIRO; ROCHA JR;
CZELUSNIAK, 2018).

A essa lista podem, ainda, ser acrescidos 0os contratos versando sobre a
cesséo e o licenciamento de desenhos industriais, de softwares, de topografias de
circuito integrado e de cultivares (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997, BRASIL, 1998a;
BRASIL, 2007). Ressalte-se que os objetos de todos 0s instrumentos contratuais aqui
listados séo bens protegidos por PI. E € o conhecimento assegurado por essa Pl que
se pretende transferir por meio da celebracdo de contratos que versem, de forma
exclusiva ou ndo, sobre a transferéncia de tecnologia, a fim de que esse conhecimento
possa ser reproduzido por terceiros além de seus titulares originais (CZESLUSNIAK;
RIBEIRO; DERGIN, 2018).

Barbosa (2019) vai além e afirma que a celebracdo de contratos de
transferéncia de tecnologia da a esta caracteristicas especificas, de modo a torna-la
uma mercadoria. Isso porque, a tecnologia sera negociada quando houver uma
oportunidade econbémica para tal.

Por esse motivo, além da tecnologia a ser transferida o contrato devera versar
também sobre o preco que sera pago por ela, contendo, ainda, os termos e condicdes
dessa transferéncia. Nao por outro motivo, € mais comum que eles sejam firmados
guando a tecnologia ja existe e, portanto, esta apta a ser transferida (MUNSCH, 2009).

Entretanto, como visto anteriormente, no contexto de IA deve-se levar em
conta ndo apenas os bens protegidos por Pl desenvolvidos e pertencentes de forma
exclusiva aos agentes que desejam participar desse processo inovativo, mas também
agueles que serdo desenvolvidos durante e apds esse processo. O conhecimento
contido nesses bens €& compartilhado pelos agentes envolvidos na parceria

colaborativa e, por lei, pertencera ao seu criador, o qual ndo necessariamente € aquele
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gue visa obter beneficio econdmico por meio da tecnologia desenvolvida no processo
de IA (MUNSCH, 2009; BOGERS, BEKKERS E GRANSTRAND, 2012).

Isso porque, em caso de auséncia de um contrato prévio que estabeleca,
desde o principio das relag6es criadas em processo de IA, a quem pertencerao os a
titularidade e os direitos de exploragcdo da Pl sobre a tecnologia criada, estes
pertencerdo exclusivamente aquele que a criou, seja a pessoa fisica do inventor ou
criador, ou a empresa para o qual ele trabalha (BRASIL, 1996; BRASIL, 1997,
BRASIL, 1998a; BRASIL, 2007).

Todavia, para os fins do presente trabalho vamos nos limitar a analise dos
contratos de cessdo e de licenca voluntaria® de patentes depositadas ou ja
concedidas, e de cessao e licenca de software.

Iniciando-se, entao, pelo contrato de cessao de patentes, ele pode ser definido
como o “acordo entre partes que tem como propdsito a mudanca do titular dos direitos
sobre a patente” (BARBOSA, 2019, p. 531). Esse contrato pode ser comparado,
portanto, a compra e venda de um bem corpéreo, ja que o titular original dos direitos
de exclusividade sobre a inven¢do ou modelo de utilidade, o cedente, passara esses
direitos para outra pessoa, chamada cessionaria (VICENTIN; SOUZA, 2013).

A cesséao pode, ainda, ser global ou parcial. No primeiro caso, todos os direitos
relativos a patente séo transferidos, ou seja, os direitos de usar, fabricar, vender,
colocar a venda e importar. Ja na cessao parcial, transfere-se a titularidade de apenas
alguns desses direitos, permanecendo os demais com o titular original, que podera
continuar a exercé-los livremente (BRASIL, 1996; PAESANI, 2015).

De todo modo, independentemente da forma como € feita a cessao, se de
forma global ou n&o, o cessionario devera, como contrapartida pela tecnologia, pagar
uma taxa fixa ao cedente. Essa taxa, conhecida como royalty®, devera ser estipulada

5 A Lei de Propriedade Industrial prevé também a licenca compulséria de patente, imposta ao titular,
por decisdo administrativa ou judicial, caso se verifigue que ele exerca os direitos patentarios de
forma abusiva, ou praticar, por meio da patente, abuso de poder econdmico. Ainda, € possivel a
licenca compulsoéria caso o titular ndo dé inicio a exploracdo da patente no Brasil em até trés anos
apos a concessdo, ou se, dentro desse mesmo prazo, a patente ndo vier a satisfazer as necessidade
do mercado (BRASIL, 1996; PAESANI, 2015).

6 De acordo com o artigo 22 da Lei n° 4.506/1994, “Seréo classificados como "royalties" os rendimentos
de qualquer espécie decorrentes do uso, fruigdo, exploracéo de direitos, tais como: a) direito de colher
ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais; b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
¢) uso ou exploragao de invengdes, processos e formulas de fabricagdo e de marcas de industria e
comércio; d) exploracao de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra.”
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por meio das projecOes de receitas advindas com a exploracdo da tecnologia no
presente e no futuro (INPI, 2010). Por fim, a cesséo, seja ela total ou parcial, podera
ser anotada perante o INPI para que passe a produzir efeitos perante terceiros, e ndo
somente entre as partes contratantes (BRASIL, 1996; PAESANI, 2015).

Passando para a licenca voluntaria de patentes, ela pode ser definida como
uma autorizacdo conferida a um terceiro, pelo titular da patente, para explorar
economicamente o objeto patenteado sem ser juridicamente processado por violagéo
de direitos de exclusividade (BARBOSA, 2019). Assim, o contrato de licenga pode ser
comparado ao de locacdo, na medida em que o titular da patente, ou licenciante, ndo
transfere a titularidade sobre ela ao licenciado (VICENTIN; SOUZA, 2013; BARBOSA,
2019).

Do mesmo modo como o contrato de cesséo, a licenca pode ser global ou
parcial, a depender se a universalidade dos direitos de exclusividade conferidos pela
patente serd licenciada ou ndo. Aqui, deve-se lembrar do principio da territorialidade
aplicado a PI, segundo o qual a patente conferida em um pais é valida somente nesse
pais. Assim, se o titular possui a mesma invencéo patenteada em diversos paises, e
celebra um contrato de licenca para exploracdo somente da patente concedida no
Brasil, o licenciado s6 estara autorizado a explorar esta patente especifica, ndo se
estendendo o seu direito para os demais paises nos quais a invenc¢ao foi protegida.
Para obter o direito de exploragéo internacional, € necessario a concessao de licenca
nos demais Estados em que a patente tenha sido deferida (BARBOSA, 2019).

A licenca pode, ainda, ser classificada de acordo com o0 modo como o objeto
patenteado sera explorado, podendo ela ser exclusiva, ndo exclusiva ou unica. No
primeiro caso, o licenciado passa a ser o Unico detentor do direito exclusivo de
exploracdo da patente, de modo que nem mesmo o titular poderd explorar
economicamente o seu bem intelectual. No segundo caso, a concessao da licenca
podera ser feita a mais de um licenciado, o que permite a exploracdo da inveng&o ou
modelo de utilidade em diversos mercados. Por fim, na licenca uUnica, o direito de
exploracéo é conferido somente a uma pessoa, mas o titular da patente mantém o
direito de uso do bem protegido (INPI, 2010).

Por fim, dentro do regime colaborativo proposto pela IA, dois tipos de licenca
de patentes merecem ser apontadas. O primeiro delas é o chamado packaging, por

meio do qual o licenciado necessita adquirir um pacote de licencas de diversas
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patentes do licenciante para poder acessar qualquer uma delas de forma isolada. O
segundo tipo € o cross-licensing, ou licenca cruzada, por meio da qual duas ou mais
partes trocam licengas das patentes titularizadas por cada uma delas, de modo que
cada parte é, ao mesmo tempo, licenciante e licenciado (DIAS; SANT ANNA;
PORTILHO, 2018).

Frise-se, que independentemente do contrato de licenca firmado, como
contrapartida pela exploracdo da patente, o licenciado devera pagar royalties ao
licenciante, os quais geralmente correspondem a um percentual fixo sobre o valor da
venda liquida dos produtos correspondentes a invencédo patenteada, ou a um valor
fixo sobre as vendas (INPI, 2010).

Cumpre ressaltar, ainda, que para produzir efeitos em relacéo a terceiros, a
licenca da patente, deve ser averbada perante o INPI (BRASIL, 1996; PAESANI,
2015). Mais do que isso, a averbacdo comprova que a licenca possui as condicfes
legais para permitir a exploracdo regular da patente, além de conceder validade a
vontade das partes contratantes (BARBOSA, 2019).

Passando para os contratos de cesséo e de licenca de software, cumpre
lembrar, primeiramente, que a protecao legal conferida a este independe de registro,
existindo desde que o software tenha sido publicado, ou criado. Assim, o registro do
software ndo se apresenta como condicdo de validade para nenhum desses
instrumentos contratuais (BRASIL, 1198a).

A segunda questdo que deve ser levada em consideracdo é que o
software € considerado uma obra literaria, de modo que a ele se aplicam, de forma
subsidiaria, as disposicdes da Lei de Direitos Autorais, inclusive no que diz respeito a
cesséo e alicenca (BRASIL, 1998a).

Com essas consideracgdes, pode-se afirmar que o contrato de cessao de
software tem como objetivo transferir a titularidade dos direitos sobre o programa de
computador para outra pessoa (BARBOSA, 2017c; INPI, 2010). Essa transferéncia
pode ser global ou parcial. A primeira ocorre quando todos os direitos patrimoniais
relativos ao software sdo transferidos. Em relacdo aos direitos morais, estes
permanecem sempre com o seu criador, uma vez que esses direitos sao inalienaveis
e irrenunciaveis (BRASIL, 1998b).

Por sua vez, na cessdo parcial, somente parte dos direitos relativos ao

software sédo transferidos, ficando os demais com o seu titular original, que podera
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continuar exercendo-os de forma livre. Sobre o tema, Barbosa (2017c, p. 2032),

aponta que

“Tem-se a transmissédo parcial quando o negdcio juridico estabelece limites
guanto a area geografica, quanto a extensédo ou modalidade dos direitos.

E concebivel também uma cesséo de direitos de programa para o Brasil, que
ndo se estenda a outros paises; ou do direito de adaptar ou utilizar um
programa numa certa maquina, mas ndo em outra; ou dos direitos sobre
alguma versédo de um programa, mas nao das subsequentes — desde que nao
se verifigue o abuso de poder econémico, com lesdo ao consumidor ou a
capacidade de desenvolvimento econdmico do pais.”

Cumpre ressaltar que a Lei de Direitos Autorais (BRASIL, 1998b, art. 50)
determina que a cessao deve ser feita sempre por escrito, ndo se admitindo a cessao
meramente verbal. Ademais, ela se presume onerosa, ou seja, 0 cessionario devera
pagar uma contrapartida pela cessao ao cedente.

Além disso, a cessao de direitos de software sé é valida para o pais no qual o
contrato foi celebrado, a ndo ser que haja estipulacédo contratual em contrario. Ou seja,
um contrato firmado no exterior s6 tera validade no Brasil se isso for expressamente
previsto em uma de suas clausulas. Todavia, essa norma nao se aplica se o cedente
for um titular diverso do autor do software (BRASIL, 1998b; BARBOSA, 2017).

Destaca-se, ainda, que a cessdo s6 podera ser feita para utilizacdo do
software em meios ja existentes a época do contrato. E, em ndo havendo
especificacdo em relacdo a modalidade de uso, o contrato devera ser interpretado de
forma restritiva, de modo que esse uso ficara limitado a apenas uma modalidade,
aquela que for indispensavel para o cumprimento do contrato (BRASIL, 1998b;
BARBOSA, 2017).

Por fim, diferente do que ocorre em relacdo as patentes, é possivel celebrar
um contrato de cessio sobre um software que ainda n&o tenha sido criado. E o que
se denomina de contrato sobre obras futuras, cuja titularidade dos direitos patrimoniais
pertencera a outro, que ndo o seu autor, desde o momento da criacdo da obra.
Todavia, o prazo maximo para a vigéncia desse contrato € de cinco anos (BRASIL,
1998b; BARBOSA, 2017c). Passado esse prazo, aplica-se a regra geral, segundo a
gual os direitos patrimoniais sobre o software pertencerdo ao seu autor (BRASIL,
1998Db).

Passando-se, enfim, para a licenca de software, ela também se assemelha a

licenca voluntaria de patente. Isso porque, por meio dela, o titular dos direitos sobre o
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software concede a outra pessoa, o licenciado, o direito de exploracdo do bem
intelectual, de forma total, ou parcial (POLI, 2003; BARBOSA, 2017c).

Cumpre ressaltar que o exercicio dos direitos licenciados, por parte do
cedente, implica, necessariamente, na reproducado do software no computador ou
maquina no qual ele sera instalado. Reproducdo essa que esta implicitamente
autorizada no contrato, ainda que a instalacdo tenha sido feita por um meio fisico,
como um CD (BARBOSA, 20017c) ou pendrive.

N&o obstante, seguindo os preceitos da Lei de Direitos Autorais, para além do
direito de reproducéo, a licenca fica limitada a modalidade, ou as modalidades de uso
do software previstas em contrato. No mais, 0 contrato sera interpretado de forma
restritiva, e qualquer outro uso feito pelo licenciado seré considerado uma violagao de
direitos autorais (POLI, 2003).
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5. METODOLOGIA

Com base no objetivo do presente trabalho, foi feito um estudo qualitativo,
exploratorio e descritivo. O estudo é exploratorio porque, como verificado, ndo foram
localizadas pesquisas prévias sobre o tema da titularidade e do exercicio de direitos
de PI sobre bens intelectuais criados em IA. E é descritivo, porque, por meio deste
trabalho, pretende-se descrever os efeitos do fendmeno relacionado a auséncia de
definicAo acerca da referida titularidade em processos de IA envolvendo entes
privados.

A fim de que o objetivo do trabalho seja alcancado, seréa realizado um estudo
de caso unico com a Empresa X, que atua no setor de logistica. Esse é um setor que
ainda sofre no Brasil, seja pelas dimensfes continentais do pais, seja pela existéncia
de gargalos de infraestrutura. A fim de melhorar o setor, o secretario-executivo do
Ministério da Infraestrutura, bem como representantes do setor, afirmam que a
inovacdo é um caminho importante e que deve ser adotado pelas empresas
(LOGISTICA, 2021).

Ja a escolha da Empresa X se deu porque ela € uma companhia brasileira
nascida em 2015, que opera no ramo de logistica por meio de concessao
governamental, sendo a maior empresa independente de seu setor. A empresa atua
diretamente nos principais locais de producdo agropecuaria do Brasil, estando
presente em 80% das regides exportadoras do pais.

Ainda, a empresa atua em oito Estados da Federacéao, incluindo os trés da
Regido Sul, em gque atua em regime de monopolio. Ademais, possui a concesséao de
terminais portuarios utilizados para a exportacédo de produtos nacionais.

A despeito de ndo possuir um modelo de negdcio voltado a venda de produtos,
a empresa se preocupa com a exploracao e criacédo de tecnologias para melhorar seu
desempenho. Mais do que isso, entende que necessita trabalhar proximo a clientes
para entender o que estes precisam e como a empresa pode Ihes oferecer isso.

Em vista disso, em 2017 a empresa iniciou a estruturacao de um setor voltado
ainovacgédo e a IA, a fim de buscar solugdes tecnoldgicas que possam ser implantadas
para aprimorar sua operacdo de forma geral. Essa estruturagdo ainda ndo esta
plenamente finalizada, sendo necessarios ajustes que a empresa ainda considera

importantes, inclusive para proteger os bens intelectuais criados nos processos de
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inovacdo. Nao obstante, as experiéncias tidas pela empresa, em especial nos
processos de inovacao aberta, ja tém efeitos para a companhia que merecem ser
estudados.

Cumpre salientar que dados identificadores da Empresa X, tais como razao
social, numero de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), nomes
de acionistas, funcionarios e colaboradores, ndo puderam ser divulgados no presente
trabalho por conta de contrato de confidencialidade firmado com a companhia.

Contudo, os dados necessarios a consecucdo do presente estudo de caso
foram coletados e serdo aqui demonstrados. A coleta desses dados se deu por meio
de entrevistas com roteiro semiestruturado, conforme Anexo 01. Contudo, outras
perguntas se mostraram necessarias no decorrer dessas entrevistas, a fim de melhor
entender o tema e aprimorar a coleta de dados.

As entrevistas foram feitas com trés funcionarios da Empresa X, 0s quais
foram os Unicos indicados pela propria companhia para serem entrevistados, uma vez
gue assuntos envolvendo IA e Pl dentro da empresa sao tratados diretamente por
eles.

O Entrevistado 1 trabalha ha dois anos na Empresa X e hoje ocupa o cargo
de Especialista Pleno de Inovacéo. O Entrevistado 2 estd na companhia ha mais de
cinco anos e, atualmente, ocupa o cargo de Gerente Executivo de Inovacao. Por fim,
o Entrevistado 3 ja estd na Empresa X h& seis anos, atuando hoje como Coordenador
de Engenharia de Desenvolvimento.

Uma vez finalizadas as entrevistas, os dados coletados por meio delas foram
analisados conforme a metodologia apresentada por Bardin (2011). Assim, foi
realizada primeiramente a andlise tematica do texto, dividindo-o nas categorias de
analise previamente estabelecidas, quais sejam: i) IA e implementacao de parcerias
colaborativas; ii) agentes da IA; iii) PI; iv) Pl criada em IA; v) definicdo da titularidade
da PI sobre os bens intelectuais criados em |A; vi) efeitos positivos para a empresa
decorrentes da auséncia de definicdo contratual sobre a titularidade e o exercicio dos
direitos de PI sobre os bens intelectuais criados em IA; vii) efeitos negativos para a
empresa decorrentes da auséncia de definicdo contratual sobre a titularidade e o
exercicio dos direitos de Pl sobre os bens intelectuais criados em IA; viii) aprendizado

para a empresa.
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A seguir, foram analisadas as caracteristicas que o0s entrevistados associam
ao tema central da entrevista, isto €, a os efeitos da auséncia de definicdo prévia da
titularidade e do exercicio dos direitos de PI sobre bens intelectuais criados em IA.
ApOs, seguiu-se para a analise sequencial das entrevistas, de acordo com critérios
semanticos de organizacao dos Entrevistados em torno do tema central.

Em seguida, foi feita a andlise das oposicdes apresentadas pelos
Entrevistados em suas falas para melhor entender o sentido que eles ddo as suas
palavras. E, por fim, foi realizado o estudo da enunciagéo dos Entrevistados a fim de
que, por meio da investigacdo das palavras utilizadas por eles, a analise pudesse ser
aprofundada.

Com base em todas as anadlises anteriores, foram montados gréficos de
nuvem com o0s termos mais utilizados pelos Entrevistados nas respostas
apresentadas por eles a cada pergunta, seguindo as oito categorias de analise

apresentadas acima. Esses graficos foram feitos a partir do site https://wordart.com/.

Ademais, foi feita a analise documental a partir dos seguintes documentos
disponibilizados pela empresa: quatro contratos de parcerias colaborativas, um edital
de inovacdo, organograma estrutural da geréncia de inovagdo da empresa, manual
interno sobre Pl e modelos de negdcio, estrutura do processo de inovacéo aberta,
sete pedidos de patente depositados e um contrato de licenciamento de bem protegido
por PI. Por fim, os dados relativos as patentes depositadas em nome da Empresa X

foram inseridos em grafico montado a partir do programa Excel®.


https://wordart.com/
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6. ESTUDO DE CASO

Antes de ingressarmos no estudo de caso, é necessario um breve relato
histérico da estruturacdo da inovagdo aberta dentro da Empresa X, o que ajuda a
entender o posicionamento atual desta no que se refere a IA, bem como no que se
refere a definicdo da titularidade e do exercicio dos direitos de Pl sobre bens
desenvolvidos em processos inovativos envolvendo agentes externos a empresa.

Como anteriormente afirmado, a Empresa X nasceu em 2015, por meio da
fusdo de duas empresas que ja atuavam no mesmo mercado. Desde o inicio, 0 modelo
de negocios da companhia € voltado ao ramo da logistica e, de acordo com dados
obtidos nas entrevistas, dificiimente a Empresa X irA mudar o seu modelo de negécio,
saindo da logistica para a comercializacao de solu¢des tecnoldgicas ou de produtos
inovadores.

Desde a constituicdo da Empresa X, ela ja realizava P&D interna e, também,
em parceria com agentes externos a ela. Contudo, o processo de inovagado como um
todo, incluindo a IA, s6 passou a ser efetivamente estruturado e formalizado a partir
do segundo semestre de 2017, com a criacdo de uma geréncia executiva de inovagao
gue fica dentro da diretoria de tecnologia da empresa.

Essa geréncia é dividida em trés equipes, sendo uma de IA, outra de P&D e

a ultima de inteligéncia de dados, conforme a Figura 4, abaixo:

o

+ Imersio « Insights rapidos de dados » Desenvolvimento (Iielnowfs
+ Inovacio aberta + Mapeamento e primeira produtos de |A, Otimizagao
» Redes de cooperacio analise em dados pouco e Automacéio
+ Estratégia de inovagéo conhecidos * Acompanhamento de
» Métodos de inovacio e + Apoio a outras dreas na projetos

pesquisa basica disponibilizacio e analises de " _Melhnria em produtos de
+ Propriedade Intelectual dados inovacéo

.

Democratizacdo dos dados
Governanca de dados

-

Figura 4: Estrutura Funcional da Geréncia Executiva de Inovagéo
Fonte: Empresa X



Conforme afirmam os Entrevistados 1 e 2, com a criagdo da geréncia de
inovacao, a IA também passou a ser estruturada, com a busca e a formalizacdo de
parceiros de inovagéo, incluindo hubs de startups na cidade de Curitiba. Em 2018, a
Empresa X continuou o processo de estruturacao de sua inovacao, tanto interna como
aberta, com a contratacdo de profissionais especializados para compor as trés
equipes anteriormente citadas.

No ano seguinte, em 2019, os Entrevistados 1 e 2 informaram que a geréncia
foi ampliada, o que permitiu que a empresa firmasse uma parceria com 0 Servigo
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Estado do Parana. Ainda, o
Entrevistado 1 afirma que, em 2020, mesmo durante a pandemia causada pelo
coronavirus, o numero de pessoas envolvidas na geréncia de inovacdo da empresa

passou de 18 para 30. Em relacdo a equipe voltada especificamente a IA, ela passou

a ser composta pelos cargos descritos na Figura 5, abaixo.

Figura 5: Estrutura funcional da Equipe de Inovacao Aberta
Fonte: Empresa X

No mesmo ano, a empresa lancou um edital de inovacéo para buscar solucdes
para dois problemas verificados nas atividades da empresa que precisam de



83

respostas melhores do que aquelas que vém sendo utilizadas. Segundo o
Entrevistado 1, o edital, que possibilitou a participacdo de qualquer pessoa, fosse ela
fisica ou juridica, fornecedor, cliente, pesquisador, entre outros, foi o resultado de um
processo constante de aprimoramento na area de inovacao da empresa, em especial
da IA, o qual permitiu que o nivel de complexidade dos projetos envolvendo terceiros
externos a companhia pudesse ser elevado.

N&o obstante, os trés Entrevistados afirmam que a empresa ainda estd em
constante crescimento e aprendizado, inclusive por conta dos efeitos advindos dos
processos de inovacdo que ela abriu para a participacdo de agentes externos a ela.
Inclusive, os dados coletados em entrevistas apontam que um dos objetivos da
companhia para o ano de 2021 é fazer workshops voltados aos cuidados que precisam
ser tomados em relacdo a Pl de terceiros e da propria empresa, principalmente em
processos de IA, a fim de evitar a exposicdo da empresa ao risco de violacdo de
direitos de exclusividade pertencentes a outras pessoas e poder, também, ampliar a
vantagem competitiva da empresa a partir da PI.

De acordo com os Entrevistados 1 e 2, esses objetivos decorrem de efeitos
percebidos pela empresa no que diz respeito ao modo como ela define, ou deixa de
definir, a titularidade e os exercicios dos direitos de PI sobre bens intelectuais criados
em processo de IA. No entanto, antes de analise desses efeitos, é necessario
entender como a empresa enxerga a Pl, a IA e o processo decisério quanto a quem
irdo pertencer os bens intelectuais criados em processos inovativos envolvendo

pessoas e empresas externas a companhia.

6.1. INOVACAO ABERTA: IMPLEMENTACAO E PARCERIAS

Conforme analisado no primeiro capitulo, o termo inovacédo é definido por
Schumpeter (1982) como uma mudanca substancial nos dados econémicos que
desiquilibra o status quo e gera uma descontinuidade na evolugdo do sistema
capitalista. Essa mudanca é caracterizada pela introducdo de novos produtos ou
processos no mercado, ou pela melhoria continua de produtos e processos ja
existentes (SCHUMPETER, 1982; ARRABAL, 2017).

Contudo, mais do que a introducdo de novos e melhorados produtos e

servigcos, para a Empresa X, a inovagao € vista também como um investimento no
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futuro da empresa, ligada ao continuo comprometimento de recursos da companhia,
sejam eles financeiros ou ndo (EMPRESA X, 2020). Essa ideia esta diretamente
ligada ao pensamento ja exposado de Tidd e Bessand (2015), segundo os quais,
empresas que investem em inovacdo costumam crescer duas vezes mais do que
aguelas que ndo adotam processos inovativos como parte de seus modelos de
negocio.

A importancia que a Empresa X confere a inovacdo ndo € por acaso.
Conforme se extrai da entrevista feita com o Entrevistado 2, quando da criagdo da
companhia em 2015, apods a fusdo de outras duas empresas do mesmo setor, ela se
viu com produtos sucateados e softwares ultrapassados que haviam recebido baixo
investimento tecnoldgico nos anos anteriores. Assim, a partir de 2015, a Empresa X
precisou estudar o que deveria ser feito em termos de transformacgéo digital e
tecnoldgica para que ela pudesse alcancar os patamares mercadologicos do seu
plano de crescimento.

De acordo com os Entrevistados 2 e 3, esse estudo revelou que muitas
solugdes tecnoldgicas necessarias para resolver os problemas ligados aos seus
produtos ja existiam no mercado. Contudo, na maior parte das vezes, essas solucdes
eram desenvolvidas na Europa e nos Estados Unidos e, 0s custos para importacao e
implementacéo dessas soluc¢des era muito alto, principalmente em termos tributérios.

Mais do que isso, as solucdes europeias e americanas nem sempre poderiam
ser implementadas no Brasil tal como originalmente desenvolvidas. Primeiro, porque
a atividade desenvolvida pela Empresa X, apesar de ser a mesma das empresas da
Europa e dos Estados Unidos que utilizam essas solucdes, é voltada para outro setor.
Segundo, porque as solucdes precisaram ser adaptadas a realidade brasileira para
suprir deficiéncias que nao existem nos mercados europeu e norte-americano.

Desse modo, de acordo com o Entrevistado 2, a Unica solucdo encontrada
pela Empresa X foi desenvolver, ela mesma, as solugbes que ela precisava para seus
problemas tecnoldgicos, tanto no que diz respeito a softwares, como no que diz
respeito a bens materiais utilizados na consecucéo de suas atividades.

Assim, conforme informado pelo Entrevistado 3, a Empresa instituiu, ja no ano
de 2015, a area de engenharia voltada para a P&D de tecnologias. O Entrevistado 3

ainda afirma que, no inicio, essa area precisou até mesmo redesenhar produtos que
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ja existiam para serem produzidos internamente pela companhia, pois nem um arquivo
base de produtos existia.

O Entrevistado 2 afirma que, com a estruturacdo e o desenvolvimento da P&D
interna da empresa por meio da area de engenharia e, consequentemente, com a
obtencéo de resultados e 0 aumento de demandas, a Empresa X passou a perceber
gue a sua equipe interna de profissionais néo seria capaz de dar conta de desenvolver
e implantar, de forma efetiva, todas as solu¢des tecnoldgicas que a companhia
necessitava para resolucéo de seus problemas.

Foi entdo que, de acordo com os Entrevistados 1 e 2, ainda do ano de 2015 a
Empresa X passou a olhar para fora de seus muros e a firmar parcerias com pessoas
externas a ela a fim de realizar o seu processo inovativo, em especial fornecedores
de softwares e de bens materiais que tivessem a expertise necessaria para
desenvolver tecnologias que a companhia precisava.

Nesse sentido, o Entrevistado 1 afirma que a Empresa X resolveu abrir o seu
processo de inovacgao por considerar que a IA é uma tendéncia, e que processos de
inovacédo fechada acabam sendo mais demorados, mais rigorosos, restringem a
empresa no que diz respeito a quantidade de acdes que ela pode fazer sozinha e a
abrangéncia de possibilidades com as quais ela pode trabalhar.

N&do obstante, mesmo que sempre tenha enxergado valor na busca
colaborativa de solugcdes para problemas tecnologicos, de acordo com o0s
Entrevistados 1 e 2, foi somente a partir do segundo semestre de 2017 que a
companhia cria, de fato, uma geréncia executiva de inovacao que, como ja informado,
fica dentro da diretoria de tecnologia da empresa. Dentro dessa geréncia se insere a
geréncia de gestdo de inovacao, responsavel pela IA e pela formacdo de redes de
cooperacao.

Importa mencionar que essa estruturacao tardia de uma geréncia voltada a
IA, somente dois anos apoés a criagdo da empresa e do inicio de uma P&D envolvendo
parceiros externos, € um reflexo do conceito que a Empresa X adota para processos
inovativos abertos. As trés entrevistas demonstram que, apesar de a Empresa X
considerar que a IA se caracteriza pela troca de conhecimentos com todo o
ecossistema no qual a companhia esta inserida, ela s6 considera haver IA quando
essa troca decorre da P&D voltada a produtos mais complexos que ainda nao existem

no mercado. Ou seja, toda a P&D voltada a melhoria de produtos ja existentes, ainda
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gue com a participacdo de agentes externos a companhia, € realizada sem a
intervencao da geréncia de inovacao, ficando restrita a area de engenharia.

De todo modo, quando questionados sobre qual seria a proporcdo de
processos inovativos abertos realizados pela Empresa X, considerando o conceito de
IA apresentado por Chesbrough (2006)’, os Entrevistados 1 e 2 responderam que
entre 80% a 90% da P&D realizada pela empresa é feita por meio de processos de
IA, pois envolve a troca de conhecimentos com agentes externos. Ademais, 0
Entrevistado 2 pontuou que todos os grandes projetos de P&D realizados pela
companhia, ou seja, aqueles que trouxeram 0s maiores retornos financeiros a ela,
decorreram de IA.

Todas essas informagdes coletadas junto aos Entrevistados podem ser mais
bem analisadas quando colocadas num grafico de nuvem de palavras, no qual se

destacam os principais termos utilizados por eles.
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Gréfico 2: Termos mencionados nas entrevistas relacionados a IA
Fonte: Dados da pesquisa

O Gréfico 2 mostra que o termo mais utilizado pelos Entrevistados foi
“‘inovacao aberta”, com 34 meng¢des. Em segundo lugar esta o termo “P&D”, com 16

mencdes, sendo que 8 delas séo para se referir a equipe interna de engenharia da

7 “Se pressionado para expressar a sua definicdo, Inovagédo Aberta é o uso intencional de entradas e
saidas de conhecimento para acelerar a inovagdo interna e expandir 0s mercados para uso externo
da inovacéo, respectivamente.” (CHESBROUGH, 2006, p. 1)
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Empresa X, chamada pelos Entrevistados de “time de P&D”, ou “equipe de P&D”, e
as demais para se referir a processos de inovacao da Empresa X.

Em terceiro lugar temos a palavra “processo”, citada 14 vezes, sempre
relacionado aos termos “inovacao aberta” e “P&D” para a criacdo de novos produtos
ou a melhoria daqueles ja existentes. Apds, temos o termo “geréncia”, com 11
citacOes, sempre utilizado para se referir a geréncia de inovacdo da companhia e as
acOes realizadas por ela. A seguir, com 10 mencgdes, esta o termo “tecnologia”, sendo
que 7 deles foram utilizados para se referir a produtos utilizados ou desenvolvidos
pela empresa e, os demais, para se referir a geréncia de tecnologia da Empresa X.

Em sexto lugar temos o termo “engenharia”, citado 11 vezes no total para
indicar a equipe da Empresa X responsavel pela P&D interna. Em sétimo lugar vem a
palavra “desenvolvimento”, relacionado a criacdo de novos produtos, ou de produtos
melhorados, seja por meio de IA, ou ndo. Por fim, cabe ressaltar o termo “projetos”,
gue, com 5 mencgdes, foi utilizado para substituir a palavra “processo”.

No que diz respeito aos agentes com os quais a Empresa X firma parcerias
colaborativas para realizar processos de IA, os Entrevistados 1 e 2 citaram
universidades estrangeiras, incluindo o Massachusetts Institute of Technology (MIT) e
a New York University, ICTs, pequenas empresas e startups, centros e institutos de
pesquisa e tecnologia, o SENAI e empresas multinacionais, como IBM, Bosch, e

General Electrics. Esses termos podem ser colocados em perspectiva no Gréfico 3.
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Gréfico 3: Termos mencionados nas entrevistas relacionados a agentes de 1A
Fonte: Dados da pesquisa
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O Gréfico 3 demonstra que o termo mais citado pelos entrevistados quanto
aos agentes de inovagao é “parcerias”, com 13 mencoes, todas para se referir a
acordos feitos om agentes externos a empresa para a realizagdo de processos de IA.
A sequir, temos o termo “parceiro”, com 11 menc¢des, utilizado sempre para se referir
ao agente com o qual foi feito o processo inovativo aberto.

Cabe salientar, contudo, que os trés Entrevistados deixam claro que as
principais parceria feitas pela Empresa X para a realizagdo de P&D se da com
fornecedores, termo este citado 8 vezes no total. Isso poque, a companhia ndo possui
toda a estrutura necessaria, nem o numero de profissionais que € preciso para
pesquisar e desenvolver todos os produtos dos quais ela necessita para executar sua
atividade. De acordo com o Entrevistado 1, a IA, em especial com fornecedores,
permite que a Empresa X identifigue novas possibilidades de P&D e possa criar
tecnologias e solucdes que ela, sozinha, ndo conseguiria fazer.

Por fim, do Grafico 3, cabe ainda ressaltar os termos “universidades” e
“startups”, mencionados 6 e 5 vezes, respectivamente, pelos Entrevistados 1 e 2.
Esses mesmos Entrevistados afirmam que, com excecao de ICTs com capital misto
(publico e privado), todas as parcerias em processos de IA nos quais a Empresa X
participou, foram feitas com agentes privados.

Os Entrevistados 1 e 2 ainda enfatizaram que o estabelecimento dessas
parcerias € feito sempre com base naquilo que seja compativel com o modelo de
negécio da Empresa X. Isto €, que seja capaz de trazer retorno e ajude a capturar
valor na linha de atividade de logistica.

Por fim, sobre as parcerias colaborativas firmadas pela Empresa X, os dados
coletados em entrevista deixam claro que elas se inserem na classificacao aberta e
hierarquica de Pisano e Verganti (2008) e Nesello e Fachinelli (2017). Isso porque, a
companhia seleciona seus parceiros a partir do problema que precisa ser resolvido e,
ainda, é a propria companhia que aponta a melhor solugéo para a resolugdo desse
problema.

No que diz respeito ao modelo de negoécio da Empresa X, percebe-se, dos
documentos internos dela, que ha uma preocupacgédo com a adequacao desse modelo
para adaptar a companhia a IA. Inclusive, o Entrevistado 2 afirma que a IA ndo é vista
somente como algo externo a companhia. H4, também, uma preocupacdo em

capacitar todas as areas da empresa e diversos empregados dela para promover
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inovacao organizacional dentro da empresa, possibilitando a implementacdo de um
modelo de negdcios voltado a IA.

Esse pensamento esté alinhado com a doutrina, segundo a qual a adaptacéo
do modelo de negdécio é um dos principios da IA, vez que ela permite a mudanca de
paradigma inovativo utilizado pela companhia, saindo de processos de P&D fechados
para processos abertos (CHESBROUGH, 2011a; HIENERTH; KEINZ; LETTL, 2012;
FOSS, 2014). Ademais, como afirma Portilho (2015), o modelo de negdcio da empresa
deve auxilia-la a filtrar projetos de inovacgdo, a fim de evitar falhas de tecnologias
introduzidas no mercado e que bons projetos ndo sejam perdidos pela incapacidade
em se reconhecer o seu valor (PORTILHO, 2015).

A esse respeito, o Entrevistado 1 afirma que a Empresa X se baseia nos
estudos de Chesbrough (2006) sobre modelos de negécios empresariais voltados a
inovacdo (EMPRESA X). Para o autor, seis parametros devem ser levados em
consideracdo quando do estabelecimento de modelos de negdcio pautados em
processos inovativos que visam gerar valor a empresa, quais sejam, proposicdo de
valor, mercado alvo, mecanismos de receita, rede de valor, estratégia e
competitividade.

Esses parametros fundamentam uma estruturacdo contendo seis tipos de
modelos de negocios que apontam diferentes estagios de evolucéo para a adoc¢ao da
IA, seja em relacdo ao investimento que ird suportar o modelo de negécio, seja em
relacao a efetiva abertura desse modelo. O primeiro tipo é chamado de indiferenciado,
no qual ndo é incorporado nenhum processo inovativo. O segundo é denominado de
diferenciado, no qual ja existe algum processo de inovacao dentro da empresa, mas
apenas para que se alcance uma solucdo especifica (CHESBROUGH, 2006;
DUARTE, 2016).

O terceiro tipo € chamado de modelo segmentado, e € nesse que, de acordo
com os dados obtidos em entrevista, a Empresa X estava consolidada até o segundo
semestre de 2017. Nele, a inovacéo é utilizada por meio de um processo planejado
gue recebe investimentos continuos e do qual fazem parte a engenharia, a P&D e a
gestao da PI.

N&o obstante, com a estruturacdo de uma geréncia de inovacdo, a Empresa
X acredita estar hoje transitando para o quarto tipo de modelo de negocio apontado
por Chesbrough (2006), aquele chamado de extremamente consciente (EMPRESA X,
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2020). Nesse tipo, a companhia passa a olhar para dentro e fora de seus muros, de
forma proativa, em busca de inovacédo, colocando o conhecimento de fornecedores e
clientes em papéis importantes dentro do processo inovativo e a Pl como ativo
coorporativo capaz de gerar receitas (CHESBROUGH, 2006; EMPRESA X, 2020).
Analisando 0 modo como a Empresa X projeta o seu processo inovativo,
percebe-se que ele realmente podera vir a caber dentro do quarto tipo apontado por
Chesbrough (2006). Isso porque, a companhia busca formar parcerias com diferentes
grupos, sejam eles hubs de inovacao, institutos de pesquisa, universidades, até
mesmo estrangeiras, ou outras empresas, a fim de criar valor para a companhia por
meio do aumento de receitas, diminuicdo de custos e de acidentes que possam ser
causados nha consecucao e sua atividade econémica. Mais do que isso, a Empresa X
criou referéncias quanto a conducédo de modelos de negdcios e promocéo de inovacao
de seus parceiros, além de apoiar atividades de outras areas e conectar a Pl ao um

mapa estratégico para novos negdécios, como se extrai da Figura 6:
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Figura 6: Organograma de Inovacdo Aberta da Empresa X
Fonte: Empresa X

Frise-se que o modelo do quarto tipo de Chesbrough (2006) ja confere a

Empresa X um amplo uso de IA e, como pontuado anteriormente, os Entrevistados 1
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e 2 afirmam que cerca de 80% a 90% de toda a P&D feita pela companhia é realizada
por processos inovativos abertos.

Dessa sorte, uma vez que esse modelo, enquadrado no quarto tipo esteja
plenamente consolidado, a Empresa X almeja passar para o quinto tipo, denominado
de inovacgéao integrada a modelo de negécio (EMPRESA X). Como o nome diz, nesse
tipo, 0 modelo de negdcio possui um papel integrativo dentro da companhia, tornando-
se uma plataforma para conectar e coordenar processos de inovacéo dentro e fora
dela. Ainda, a geréncia da Pl é enxergada como um ativo financeiro rentavel
(CHESBROUGH, 2006; EMPRESA X, 2020).

Por fim, temos o0 sexto tipo, denominado de adaptativo, em que se introduz
uma dinamica maior ao processo inovativo, com clientes e fornecedores tornando-se
parceiros de negdcio a fim de compartilhar riscos e solu¢cdes (CHESBROUGH, 2006).
Desse modo, “os modelos de negdcios de fornecedores sao integrados nos processos
de planejamento da empresa e a empresa por sua vez, integra o seu modelo de
negécio com os dos seus clientes-chave” (DUARTE, 2016, p. 25). Contudo, a
Empresa X ainda ndo mira o sexto tipo aqui apontado, haja vista que ainda esta se
adaptando ao quarto tipo e visando a evolucéo para o tipo cinco.

Ainda, dentro do modelo de negocios da Empresa X, verifica-se, como ja
afirmado, a existéncia de uma geréncia executiva de inovacdo subdividida em trés
outras geréncias, uma ligada a gestdo da inovacgédo, outra ligada a P&D e a terceira
relacionada a inteligéncia de dados. A IA, a criacdo de redes de cooperacdo, o
estabelecimento de métodos de inovacéo e pesquisas basicas, bem como a Pl sédo
geridos pela primeira geréncia, deixando-se a P&D para a segunda.

Essa divisdo, de acordo com as entrevistas realizadas, acaba afetando
diretamente a forma como se da o desenvolvimento de solucdes tecnoldgicas
buscadas pela Empresa X. Isso porque, a despeito de os Entrevistados terem
afirmado que cerca de 80% a 90% de todas as tecnologias pesquisadas e
desenvolvidas pela companhia serem criadas por meio de processos inovativos
envolvendo agentes externos a ela, somente os processos envolvendo tecnologias
que apresentam um nivel maior de maturidade em relacdo ao seu desenvolvimento
sao geridos pela equipe de P&D.

Por sua vez, a equipe de inovacao fica responsavel por gerir o processo de

desenvolvimento de tecnologias menos maduras, para as quais ainda nao se enxerga
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um parceiro para uma possivel colaboracdo. Assim, cabe a geréncia de inovacgao
pesquisar, analisar e selecionar possiveis parcerias colaborativas para solucdes
tecnologicas que possam resolver problemas encontrados na execucao da atividade
de logistica da companhia. Isso inclui pessoas, empresas e demais pesquisadores
gue possam ja ter uma solucao parecida aplicada em outras areas de atividade, mas
gue pode ser adaptada para a area de atuacdo da Empresa X.

Do mesmo modo, € a geréncia de inovacdo que se responsabiliza pela
definicdo da titularidade dos direitos de exclusividade sobre os bens intelectuais que
serdo criados pelas parcerias que vierem a ser formadas, como sera analisado nos
tépicos a sequir.

N&o obstante, antes de adentrarmos nesse ponto, cumpre ressaltar que, de
acordo com os dados obtidos nas entrevistas, uma vez estabelecidas as parcerias e
definida a titularidade da Pl que sera criada, inicia-se efetivamente o processo de IA,
gue sera acompanhado pela geréncia de inovacao até que a tecnologia esteja madura
o suficiente para que se comece a analisar a sua implantagdo no mercado e a escala
que ela pode atingir uma vez que passe a ser utilizada. Quando se atinge esse nivel
de maturidade, o processo passa a ser acompanhado pela geréncia de P&D.

Por fim, importa frisar que, dos dados coletados relativos a IA dentro da
Empresa X, resta claro que esta embasa 0 seu processo inovativo em ao menos cinco,
dos seis principios da IA apontados por Chesbrough (2011a), como se verifica do
Quadro 4 abaixo:

Principios da Inovacéo Aberta
Nem todas as pessoas inteligentes
trabalham para nés. Entdo precisamos
encontrar e acessar o conhecimento e a

Aplicacdo na Empresa X
A Empresa X busca parcerias colaborativas
com outros agentes para pesquisar e
desenvolver solucdes para seus problemas

expertise de individuos brilhantes de fora da
empresa.

A P&D externa pode criar valor significativo;
A P&D interna é necessaria para apropriar
certa porgdo desse valor.

NOs nao precisamos iniciar a pesquisa para
lucrar com ela.

Construir um bom modelo de negdécio é
melhor do que chegar antes ao mercado.

tecnolégicos.

Ao mesmo tempo em que realiza parcerias
com outros agentes para buscar solugbes
tecnolégicas, A Empresa X mantém a sua
equipe interna de P&D.

A empresa X reconhece que outros
agentes, podem ja ter a solucéo para seus
problemas, elas s6 precisam ser adaptadas
para atender as necessidades da
companhia.

A Empresa X estd adaptando o seu modelo
de negécio para abarcar a IA.
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Se fizermos uso das melhores ideias internas = A Empresa X considera a IA uma tendéncia,
e externas, nGs venceremos. capaz de agilizar o processo inovativo, e de
nao restringir a companhia quanto a
guantidade de acdes que ela pode fazer e a
abrangéncia de possibilidades com as quais
ela pode trabalhar.

Quadro 4: Principios da inovacéo aberta
Fonte: Chesbrough, 2011a e dados da pesquisa.

A Empresa X entende que precisa do conhecimento de pessoas e empresas
gue se encontram fora de seus muros, pois acredita que, a despeito da importancia
da P&D interna, o processo inovativo se da de forma mais rapida e abrangente quando
realizado de forma colaborativa. Do mesmo modo, a companhia entende que agentes
externos a ela podem ter solugdes tecnoldgicas que lhe podem ser Uteis na solucéo
de seus proéprios problemas, buscando parcerias, principalmente com fornecedores, a
fim de obter vantagens com a pesquisa ja feita por outras pessoas.

Ademais, a Empresa X busca adaptar e melhorar o seu modelo de negdcio a
fim de abarcar cada vez mais a IA, pois enxerga a abertura de seu processo inovativo
como um investimento no futuro da companhia dentro de seu mercado de atuagéao.

Cabe, agora, verificar como a empresa vé a sua propria Pl e a de outros
agentes, se a gestao de bens intelectuais esta alinhada ao modelo de negdcio ao qual
empresa pretende chegar e, por fim, quais os efeitos percebidos por ela quanto a
definicdo sobre a titularidade e o exercicio dos direitos de PI sobre bens criados em
processos de IA.

6.2. PROPRIEDADE INTELECTUAL: USO, GESTAO E PROTECAO DE BENS
INTELECTUAIS PELA EMPRESA

Segundo os dados obtidos com o Entrevistado 1, ainda que a Pl seja vista
como algo importante dentro da Empresa X, ela ndo possui o0 mesmo papel de
destague que os bens materiais utilizados e desenvolvidos pela companhia, em
especial no que diz respeito a capacidade de retorno financeiro.

De acordo com o Entrevistado 2, isso decorre do fato de que o modelo de
negécio da Empresa X ndo é voltado a comercializacdo de produtos. Ademais, por
exercer sua atividade por meio de concessao governamental, a companhia ndo se
insere dentro de um mercado onde haja concorréncia direta com outras empresas do

mesmo setor. Assim, 0 Entrevistado afirma que mais de 90% dos bens intelectuais
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desenvolvidos pela companhia ndo geram para ela uma vantagem competitiva frente
a concorrentes.

O Entrevistado 2 conclui afirmando que esses bens intelectuais, passiveis de
protecdo por PI, séo vistos, principalmente, como meio de obtencéo de eficiéncia
operacional para a empresa, pois acabam gerando consequéncias positivas para 0s
consumidores de seus servicos. Em vista disso, quando opta pela protecéo formal de
um bem intelectual por meio da PI, ndo é para garantir direitos de exclusividade contra
a concorréncia, mas sim para poder licenciar esses direitos a fim de obter rendimentos
que serdo utilizados para financiar novas acdes de inovacdo. Nao obstante, os
Entrevistados 1 e 2 afirmaram que, até o momento, a Empresa X sé licencia um
software titularizado por ela, e ainda estuda a possibilidade de licenciamento de trés
patentes.

O modo como a Empresa X enxerga a protecdo e a gestdo da Pl acaba
criando uma falta de cultura empresarial voltada ao cuidado de bens intelectuais. Isso
porque, todos os Entrevistados afirmaram que as questdes relativas a Pl, como a
avaliacdo da necessidade de protecédo de bens intelectuais, a escolha de como sera
feita essa protecédo, e a gestdo desses bens, ficam restritas a geréncia de inovacao,
nao se estendendo ao restante da companhia.

Essa falta de cultura péde ser confirmada, ainda, por meio dos dados
coletados com o Entrevistado 3, coordenador de Engenharia de Desenvolvimento da
Empresa X. Segundo ele, no inicio da empresa, em 2015, o setor de engenharia
costumava copiar invencdes e modelos de utilidade ja existentes criados por outras
empresas, muitas vezes seus proprios fornecedores, desenhando-os para manté-los
arquivados caso a companhia tivesse que solicitar a producédo a outros fornecedores,
gue néo os desenvolvedores da invencdo ou modelo de utilidade.

As cépias, segundo o Entrevistado 3, eram feitas sem nenhuma pesquisa
prévia acerca da existéncia, ou ndo, de patentes depositadas ou concedidas sobre as
invencdes presentes nesses produtos. Essa pratica, contudo, foi posteriormente
extinta por ordens do setor juridico, para evitar problemas, inclusive judiciais, com a
violagéo de direitos de PI de terceiros. Ademais, conforme afirma o Entrevistado 1,
com a estruturacdo da geréncia de inovacgdo, esta passou a olhar mais de perto as
acOes do setor de engenharia no que diz respeito ao uso e a criacdo de bens

intelectuais. Primeiramente, para evitar a violagcdo de PI de terceiros e, em segundo
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lugar, para garantir que as invencdes e modelos de utilidade que venham a ser criados
possam ser protegidos por patente.

Além da geréncia de inovacdo, a Empresa X possui, dentro do seu setor
juridico interno, profissionais com atribui¢céo especifica voltados a gestéo e a protecao
da PI. Mais do que isso, a Empresa contrata escritérios de advocacia especializados
na area de Pl para atender suas demandas concernentes a protecao formal de bens
intelectuais desenvolvidos internamente, ou por meio de parcerias colaborativas.

Todavia, tanto os Entrevistados 1 e 2, afirmaram que as ac¢des envolvendo a
protecdo da Pl na Empresa X ainda séo incipientes. Nesse sentido, o Entrevistado 2
afirma que s6 o setor de engenharia da empresa se envolve em cerca de 70 a 80
processos de inovacgéo por ano e, segundo os trés Entrevistados, os resultados de
alguns desses processos eram passiveis de protecdo patentaria. Contudo, quando
analisado o niumero de patentes depositadas em nome da companhia, resta claro que
ele ainda € baixo, em especial quando considerado que ela € a maior empresa
independente de seu setor e de que ela é uma companhia que tem a inova¢cao como
foco.

De acordo com dados obtidos junto a base internacional de patentes
denominada Patent Inspiration, apenas sete pedidos de protecdo patentaria foram
depositados em nome da companhia e, até o presente momento, eles ainda estdo em

analise, ndo tendo sido concedidos.
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Gréfico 4: Nimero de patentes depositadas por ano pela Empresa X
Fonte: Dados da pesquisa
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Cumpre frisar que, dos sete pedidos de patente apontados no Grafico 4 todas
sao referentes a invencdes, e ndo modelos de utilidade. Ainda, duas delas foram
depositadas anteriormente a criagdo da Empresa X, por uma das empresas cuja fuséo
resultou na companhia aqui estudada. Importa mencionar, também, que trés dessas
patentes foram depositadas no exterior, sendo duas nos Estados Unidos e uma na
Unido Europeia. Por fim, verifica-se que dois dos pedidos de patente foram
depositados pela via internacional do PCT, o que demonstra a intencdo da Empresa
X em garantir o direito a exclusividade de explorar economicamente suas invencdes
em outros lugares que nao apenas o Brasil.

Além das patentes, os Entrevistados 1 e 2 afirmam que a Empresa X ja
desenvolveu 34 softwares, todos por meio de processos de IA envolvendo
funcionérios internos da companhia e outras empresas, ou pesquisadores externos
alocados dentro dela. No entanto, os Entrevistados pontuam que a Empresa X néo
buscou a protecao formal, por meio de registro perante o INPI, de nenhum desses
softwares, pois a entende que, ante as particularidades de protecéo de programas de
computador pelos direitos autorais, a geréncia de inovacdo da empresa ainda esta
avaliando as possibilidades e beneficios de se utilizar desse registro.

De acordo com o Entrevistado 1, outro ponto que impacta a questdo dos
registros de softwares é o fato de que a prépria equipe de inovacdo desenvolve
algoritmos e modelos que venham a se tornar programas de computador. Contudo,
nas fases seguintes de desenvolvimento e implementacéo pelo setor de tecnologia de
informacéo, esses programas podem ser ajustados e alterados, mudando-se o codigo-
fonte original e, caso este ja esteja registrado, seria necessario o depdsito de um novo
pedido de registro.

N&o obstante, cumpre ressaltar que os programas de computador, assim
como todas as demais obras protegidas por direitos autorais, sejam elas literarias ou
nao, ndo necessitam ser registrados para que sobre eles recaia a protecéo legal. Ao
contrario, a protecado ao software incide desde o momento em que ele é levado ao
publico, e na falta de publicagéo, a protecdo retroage a data de sua criacdo (BRASIL,
1998a; WACHOWICZ, 2015). O registro, no caso de softwares, serve apenas como
um meio de prova de originalidade, anterioridade e autoria do codigo-fonte
(BARBOSA, 2017c)
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Outra questdo que deve ser levada em consideracdo no que diz respeito ao
software, € o fato de que a titularidade sobre ele pertence a pessoa fisica de seu
criador, salvo se este for empregado ou prestador de servico contratado
especificamente para a o desenvolvimento desse bem intelectual (BRASIL, 1998b;
BARBOSA, 2017c). No mesmo sentido, é o posicionamento adotado pelo Tribunal
Superior do Trabalho, em acérdao proferido em 2020 nos autos de Recurso de Revista
namero 1634-18.2012.5.04.0020 (TST, 2020, on-line)

“(...) Neste contexto, conforme analisado de forma mais minuciosa em item
proprio - quando do exame do pedido de diferencas salariais decorrentes de
reenquadramento ou desvio funcional -, & possivel verificar que o contetdo
ocupacional da fun¢do ocupada pelo reclamante no banco reclamado néo
compreende a criagdo ou desenvolvimento de programas, softwares,
sistemas ou aplicativos de computador. Em outras palavras, o reclamante nao
foi contratado, pelo reclamado, para desenvolver programas de computador,
0 que, de resto, é admitido pelo préprio reclamado em sua defesa.

Logo, entendo inaplicavel o disposto no art. 4° da Lei n° 9.609/98, que
determina pertencer exclusivamente ao empregador, contratante de servigos
ou oOrgdo publico, os direitos relativos ao programa de computador,
desenvolvido e elaborado durante a vigéncia de contrato ou de vinculo
estatutario, porquanto incidente apenas nas hipoteses em que haja prévia
contratacéo para a realizagdo de determinada obra intelectual, o que n&o
ocorre na hipotese dos autos.”

Assim, como os empregados que compdem a equipe da geréncia de inovagao
ndao tem em seu contrato de trabalho clausulas especificas determinando que o
desenvolvimento de programas de computador estd entre as suas funcdes, estes
pertencerao aos empregados, e ndo a empresa. A fim de alterar a titularidade desses
programas, é necessario haver cessao expressa e por escrito dos direitos autorais de
cunho patrimonial sobre os softwares para a Empresa X, lembrando que os direitos
de cunho moral ndo podem ser transferidos ou renunciados pela pessoa fisica do autor
(BRASIL, 1998a; BRASIL, 1998Db).

Frise-se que, a despeito do baixo numero de pedidos de patentes
depositadas, e da falta de cuidados maiores em relagéo a garantia da titularidade dos
direitos sobre os softwares desenvolvidos, os Entrevistados 1 e 2 afirmam que a
geréncia de inovacdo vem, desde 2017, amadurecendo dentro da companhia as
questdes quanto ao uso, a protecdo e a gestdo de bens intelectuais como um todo.
De acordo com o Entrevistado 1, isso significa que a geréncia de inovacdo vem se
aperfeicoando quanto as questdes relativas a Pl e tomando medidas para que essas

guestdes sejam levadas para o resto da empresa.



98

As informacdes obtidas nas entrevistas podem ser observadas por meio do
Grafico 6 abaixo, que demonstra as palavras mais citadas pelos Entrevistados quando

questionados sobre a importancia da Pl para a Empresa X.
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Grafico 5: Termos mencionados nas entrevistas relacionados a importancia da Pl para a Empresa X
Fonte: Dados da pesquisa

Do Grafico 5 percebe-se que a palavra mais citada pelos Entrevistados foi
“patente”, com 13 mencdes para se referir as patentes ja depositadas pela companhia,
ou para se referir aos resultados de processos inovativos que poderiam ter sido
protegidos por esse modelo de Pl. Em seguida temos o termo “propriedade
intelectual”, com 10 citacdes relacionadas as expressdes “risco” — utilizada quatro
vezes para se referir aos problemas que podem advir da ndo protecdo de bens
intelectuais -, “exclusividade” — usada trés vezes para se referir a natureza dos direitos
conferidos pela Pl — e “concorréncia” — também mencionada trés vezes para se referir
aos riscos que a auséncia de protecdo por Pl pode gerar a Empresa X frente a
competidores.

Outro termo que se destacou foi “importancia” citado 7 vezes no total e
mencionado por todos os Entrevistados. Os Entrevistados 1 e 2 ligaram o termo ao
momento em que a Empresa X se encontra no que diz respeito ao amadurecimento
de questbes relativas a Pl para além da geréncia de inovagéo. Inclusive, uma das
acOes nesse sentido foi a criacdo, por essa geréncia, de um manual especifico

denominado Propriedade Intelectual e Modelos de Negocio, motivado pela ideia de
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criar valor por meio da conexdo entre Pl, o0 modelo de nego6cio da empresa e o
processo de inovagao.

De acordo com o manual, essa criagcdo de valor deve se dar por meio do
estabelecimento de recursos e ativos que sejam capazes de proporcionar uma
vantagem competitiva para a Empresa X no seu mercado de atuacdo. E € essa
possibilidade de criacdo de valor que deve pautar a gestdo e a escolha da protecao
ideal por Pl de acordo com o ciclo de vida da tecnologia desenvolvida pela companhia
(EMPRESA X, 2020).

Nesse sentido, 0 manual apresenta duas formas de protecdo por meio de Pl
gue podem ser adotadas, trazendo suas vantagens e desvantagens. A primeira delas
€ 0 segredo industrial, o qual devera ser adotado pela Empresa X como forma de
protecdo para tecnologias pontuais, ou que tenham um tempo de utilizagdo no
mercado maior do que o prazo de protecdo conferido pela patente (EMPRESA X,
2020).

Ademais, o manual aponta que o segredo industrial deve ser escolhido
quando a companhia tiver interesse exclusivo no uso da tecnologia desenvolvida.
Contudo, o manual deixa claro que, por necessitar de condicdes especiais para ser
negociado, o segredo industrial possui um baixo potencial de expansdo para ser
utilizado por outras empresas, tanto na area de atuacdo da Empresa X, como em
outras areas (EMPRESA X, 2020).

Dentre as condicdes especiais pode-se citar contratos contendo clausulas de
confidencialidade, que como visto anteriormente, tem como objetivo impedir a
divulgacdo de segredos industriais por aqueles a quem a empresa detentora dos
segredos (cedente) ird revela-los. De acordo com Barbosa (2019, p. 483), essa
clausula de confidencialidade pode ter varias acepcoes,

“(...) a que visa proteger o interesse comum, evitando a divulgagdo dos
conhecimentos transmitidos; a que restringe a transmissdo dos
conhecimentos a terceiros, ainda sob compromisso de sigilo; a que impede a
cessao a terceiros dos valores concorrenciais, privando-se o cedente, por via
obrigacional, do direito de continuar a usa-los; a que mantém sigilosos os
dados empresariais de qualquer das partes, ainda que ndo restritos aos
valores concorrenciais transmitidos.”



100

Em vista disso, fica a cargo da Empresa X a escolha de qual acepcéo utilizar
na protecdo dos seus segredos industriais, caso ela resolva compartilha-los com
terceiros.

A segunda forma de protecdo apresentada pelo manual € a patente, cuja
protecdo confere um monopodlio de mercado a companhia por conta do direito de
exclusividade de uso, fabricacdo, venda, colocacdo a venda e importacdo. Mais do
que isso, a patente poderd ser licenciada a terceiros, garantindo o recebimento de
royalties e a possibilidade de ser utilizada como moeda de negociagao durante
processos de desenvolvimento de novas tecnologias (EMPRESA X, 2020). E o que
se verifica, por exemplo, nas licengas cruzadas, que, conforme ja analisado, permitem
que duas ou mais partes troquem licencas das patentes titularizadas por cada uma
delas, de modo que cada parte é, ao mesmo tempo, licenciante e licenciada (DIAS;
SANT'ANNA; PORTILHO, 2018). Vale lembrar, no entanto, que até o momento a
Empresa X ainda néo licenciou nenhuma de suas patentes.

Ressalta-se, ainda, que embora os Entrevistados 1 e 2 tenham afirmado que
a Empresa X desenvolve softwares voltados, principalmente, a otimizacdo das
atividades de logistica da companhia, estes ndo sdo mencionados no manual de PI
da empresa. Perguntado o motivo ao Entrevistado 1, este respondeu que, atualmente,
a patente e o segredo industrial sdo os tipos de protecao por Pl mais utilizados pela
Empresa X.

Assim, analisados os bens intelectuais criados pela Empresa X em
processo de inovacgao, cabe agora verificar como ela determina a quem pertencerao

esses bens quando criados por meio de parcerias colaborativas.

6.3. TITULARIDADE SOBRE OS BENS INTELECTUAIS CRIADOS EM PROCESSOS
DE IA

Assim como 0 uso, a protecao e a gestao da propriedade intelectual vém aos
poucos sendo amadurecidos pela geréncia de inovacdo dentro da Empresa X, a
definicAo sobre a quem pertencerdo os direitos de exclusividade relativos a bens
intelectuais criados por meio de parcerias colaborativas, € outro ponto que vem tendo

um cuidado maior por parte da geréncia de inovagao.
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Para isso é necessario, primeiramente, identificar quais foram esses bens
criados pela Empresa X por meio de processos de IA. Conforme o Grafico 6, abaixo,
os termos mais citados pelos Entrevistados quando realizada essa pergunta, foram
“software” com 7 citagbes cada, e “patente”, com 6 citagOes. Esses bens foram, de
fato, os Unicos que os Entrevistados afirmaram terem sido desenvolvidos em
colaboracdo com parceiros, de modo que os demais termos mencionados no Gréfico
6 foram relacionados diretamente as palavras “patente” e “software”. A Unica excecéo
€ o termo “desenho industrial”’, utilizado pelo Entrevistado 2 para afirmar que a

Empresa X ndo desenvolve esse tipo de bem.

Gréfico 6: Termos mencionados nas entrevistas relacionados a bens criados em IA.
Fonte: Dados da pesquisa

No que diz respeito as patentes, o manual denominado Propriedade
Intelectual e Modelos de Negdcio, ja traz referéncias expressas sobre a quem deverao
pertencer os direitos de Pl relativos a invenc¢des e modelos de utilidade desenvolvidos
internamente na Empresa X e, também, relativos aqueles criados por meio de
parcerias com outros agentes. Assim, o manual divide as patentes em dois subgrupos,
aquelas de titularidade exclusiva da companhia, e aquelas de titularidade
compartilhada (EMPRESA X, 2020)

De acordo com o manual, a exclusividade deve ser a opcgéo escolhida quando
0s conceitos da invencdo ou modelo de utilidade tiverem sido concebidos pela

Empresa X e o0s recursos aplicados para a P&D tenham vindo diretamente da
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companhia. Ademais, o manual aponta a possibilidade de aquisicdo dos direitos sobre
uma patente cujo objeto tenha sido criado em processo de IA, mesmo quando houver
participagao ativa de outros parceiros, caso a invencgdo ou o modelo de atividade que
possa ser alcangcado por meio dela, sejam de interesse da Empresa X (EMPRESA X,
2020).

O segundo subgrupo é formado por patentes de titularidade compartilhada,
opc¢ao que deve ser escolhida quando a invengcao ou modelo de utilidade venha a ser
criado em IA com participacao ativa do parceiro. Nesse caso, 0 manual aponta para a
necessidade de celebracdo de um contrato de cotitularidade em que se definam os
direitos e deveres de cada parte, incluindo a vantagem comercial a ser obtida por elas,
tais como preferéncia na cessdo dos direitos sobre a patente, modelos de
licenciamento que poderao ser adotados e os valores de royalties a serem aplicados
(EMPRESA X, 2020).

Por fim, o manual traz o modo como devem ser aplicados a titularidade e o
modelo de negdcio relativo as patentes sobre as invencdes e modelos de utilidade
criados em |IA, de acordo com a criacdo do método e o investimento aplicado, como
demonstra a Figura 7 (EMPRESA X, 2020). Importa frisar que a Figura original, contida
no manual, teve que ser alterada para néo revelar dados da Empresa X que devem
ser mantidos em sigilo no presente trabalho.

Ressalte-se, ainda, que de acordo com o Entrevistado 1, o termo “método”
presente na Figura 7 se refere a ideia, a concepcao da solucdo que precisa ser criada
para resolver determinado problema da Empresa X. E a partir dessa concepcédo que
serdo buscados parceiros que sejam capazes de encontrar e desenvolver a referida

solucao e, posteriormente, sera definido quem sera responséavel pelo investimento na

P&D.

Figura 7: Titularidade das patentes criadas em IA segundo a Empresa X
Fonte: Empresa X, 2020
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Método

Investimento

“Titularidade”

Modelo de negécio
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Assim, se o método for concebido pela Empresa X e o investimento for feito
todo por ela, a titularidade sobre a patente do bem intelectual criado sera dela,
favorecendo o modelo de negd6cio da companhia. Contudo, caso o método seja
concebido de forma conjunta entre a Empresa X e o parceiro, ou somente pelo
parceiro, e o investimento tenha participacdo da companhia de forma total ou parcial,
a titularidade da patente devera ser tanto da Empresa X, como do parceiro. Por fim, a
Unica hipétese na qual a titularidade sera exclusiva do parceiro, € quando o método
tenha sido concebido por ele e o investimento ndo tenha participacdo nenhuma da
Empresa X (EMPRESA X, 2020).

Segundo o Entrevistado 1, as regras previstas na Figura 7, mesmo tendo sido
formalizadas em um documento somente em novembro de 2020, j& foram aplicadas
para as sete patentes depositadas em nome da companhia. Nesse sentido, vale
lembrar que somente uma dessas patentes foi depositada apds a elaboracédo do
referido manual, no ano de 2021.

Da andlise do teor dos protocolos dos pedidos de patente, € possivel perceber
que quatro deles apresentam dois depositantes, ou seja, dois possiveis futuros
titulares dos direitos de exclusividade sobre as invencdes que, eventualmente,
venham a ser patenteadas: a Empresa X e um parceiro. Ainda, em trés desses
pedidos, o parceiro € o mesmo. Contudo, a Empresa X firmou contrato definindo a
titularidade e o exercicio dos direitos de Pl somente em relacdo a uma dessas patente.
Em relacéo aos demais pedidos de patentes de invencao desenvolvidas em parceria,
a divisao da titularidade sobre a patente foi acordada informalmente.

Essa informalidade na realizacdo de parcerias colaborativas € confirmada
pelos trés Entrevistados, que afirmam que, na maior parte das vezes em que a
Empresa X se envolveu em processos de IA para a criacédo de inveng¢des ou modelos
de utilidade, isso foi feito sem a assinatura de qualquer contrato ou previsao por escrito
acerca da titularidade e do exercicio dos direitos de Pl sobre os bens intelectuais que
vieram a ser criados.

Cabe lembrar que, conforme anteriormente analisado, na auséncia de
contratos prevendo a titularidade de invengbes e modelos de utilidade criados em
parceria, essa titularidade, bem como o exercicio dos direitos de Pl sobre esses bens,
sera do seu criador, ou da empresa que 0 emprega ou contrata para prestacao de
servicos (BRASIL, 1996). Desse modo, caso as invencdes desenvolvidas em
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processos de IA nos quais a Empresa X participou tenham sido criadas por seus
parceiros, estes poderiam impedir o depdsito do pedido de patente em regime de
cotitularidade, o que privaria a Empresa X de explorar comercialmente o bem
intelectual sem a devida autorizagédo do parceiro por meio de contrato de cessao ou
licenca (MUNSCH, 2009; BOGERS, BEKKERS E GRANSTRAND, 2012).

Ademais, o Entrevistado 3, Coordenador do setor da engenharia, informa que
0S processos inovativos abertos feitos para a P&D relativa a bens menores, no sentido
de estarem numa fase maior de maturidade no desenvolvimento e de estarem ligados
a atividade corriqueira da empresa, sem a possibilidade de trazerem um grande
retorno financeiro, sdo feitos exclusivamente pelo setor de engenharia, sem o
envolvimento da geréncia de inovacdo. Nesses casos, a Empresa X nem sequer
estuda a possibilidade de patenteamento do bem intelectual que venha a ser criado
e, caso ele se apresente como uma solucéo valida para a companhia, esta apenas
garante ao parceiro a exclusividade na compra por um determinado periodo e
vantagens em relagéo ao preco cobrado.

O relato do Entrevistado 3 foi confirmado pelo Entrevistado 1, atestando a falta
de uma cultura da Empresa X em relagcéo a Pl. E, em resposta ao acima exposto, o
Entrevistado 1 reiterou que a geréncia de inovacao ja passou a olhar mais de perto as
acOes do setor de engenharia no que diz respeito ao uso e a criagcdo de bens
intelectuais para mudar a cultura do setor sobre esse assunto.

Contudo, os Entrevistados 1 e 2 afirmam que, mesmo para grandes projetos
de P&D realizados por meio de processos de IA, que passaram pelo crivo da geréncia
de inovacdo, a Empresa X tem um histérico de ndo ter definido previamente em
contrato a quem recairia a titularidade sobre os bens intelectuais criados quando
esses pudessem ser objetos de patente. Nesse sentido, apesar de possuir 80% a 90%
de toda a sua P&D feita em regime aberto, a Empresa X s6 celebrou contratos formais,
envolvendo direitos patentarios, com quatro parceiros, e, ainda, para o0
desenvolvimento de projetos de inovacdo especificos com um baixo nivel de
maturidade no seu desenvolvimento. Desses contratos, apenas uma patente ja foi
depositada em regime de cotitularidade, como informado acima.

O primeiro desses contratos data do ano de 2013, ou seja, € anterior a fusao
das companhias que resultariam na Empresa X em 2015 e, desse modo, anterior a

estruturacdo da atual geréncia de inovagcdo. Nesse contrato, cujo objeto era o
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desenvolvimento de uma invencao, as partes estabelecem que o investimento para a
P&D seria feito integralmente pela Empresa X e, seguindo a regra disposta na Figura
7, a titularidade da PI sobre o bem criado passou a pertencer exclusivamente a ela.

Por conta disso, o contrato previu que o parceiro deveria ceder e transferir &
Empresa X os direitos de PI, inclusive eventuais direitos autorais de cunho patrimonial
sobre obras cientificas. Essa transferéncia se deu de forma definitiva, irrevogavel e
irretratvel, e abrangeu a possibilidade de a Empresa X buscar a prote¢cdo do bem
intelectual criado ndo somente no Brasil, mas em qualquer pais.

Ainda, o contrato impede que o parceiro utilize o bem intelectual de forma direta
ou indireta, bem como a ideia nele contida, para o desenvolvimento de projetos iguais
ou similares, ainda que com pequenas variagées ou distingdes técnicas. Em outras
palavras, o parceiro ndo pode nem utilizar a invencao desenvolvida por ele, nem fazer
melhorias sobre ela que possam ser consideradas, ou ndo, modelos de utilidade
patenteaveis.

Ao final, a invencéo foi desenvolvida com sucesso, e o pedido de patente sobre
ela foi depositado no Brasil ainda no ano de 2013, apenas em nome da Empresa X.
Em 2014, a companhia fez uso do direito de prioridade previsto na CUP para depositar
o pedido de patente na via internacional do PCT.

O segundo contrato data de 2019, e foi firmado apds a conclusédo da P&D de
uma solucao técnica patenteavel desenvolvida conjuntamente pela Empresa X e um
parceiro. Assim, seguindo a linha prevista na Figura 7, ao final da P&D, as partes
acordaram em dividir em partes iguais a titularidade e os direitos sobre a patente cujo
pedido viria a ser depositada em nome das partes, ou seja, ambas podem explorar o
objeto patenteado de igual modo.

Ainda, diferente do disposto no primeiro contrato de 2013, este de 2019
permite que as partes possam desenvolver a invencao criada com outros parceiros,
sem que seja devido o pagamento de royalties ou indenizacdo de qualquer natureza
por conta disso. Ademais, no caso de melhorias feitas na invencdo por uma das
partes, isoladamente ou em colaboracdo com terceiros, o contrato possibilita que
sejam depositados pedidos de patente sobre bens intelectuais decorrentes do invento
original.

Em 2020 foi celebrado o terceiro contrato, que apresenta uma configuracéo

diferente dos anteriores. Isso porgue, no momento da assinatura desse contrato, 0
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parceiro da Empresa X ja havia desenvolvido uma solucéo técnica de interesse desta,
cujo pedido de patente ja estava protocolado desde 2019 no INPI. Assim, 0 parceiro
procurou a Empresa X para desenvolver uma nova solucdo baseada nessa primeira
por meio de investimentos aportados exclusivamente pela Empresa X. Em
contrapartida pelo investimento, esta inseriu no contrato a obrigacéo para o parceiro
de inclui-la como depositante da patente ja depositada, inclusdo esta cujo pedido
ainda esté pendente de protocolo, segundo dados obtidos com o Entrevistado 1.

Ainda, o referido contrato determina que o bem intelectual criado a partir da
P&D feita em cima da invencdo depositada, sera titularizado por ambas as partes
contratantes na proporcao de 50% para cada. Mais do que isso, a Empresa X podera
fazer uso comercial desse novo bem sem o pagamento de royalties, ou qualquer outro
tipo de remuneracéo ao parceiro.

O quarto e ultimo contrato também data de 2020, e decorre do edital de IA
lancado no mesmo ano para buscar respostas para dois problemas verificados nas
atividades da empresa. Ao final da selecao de possiveis parceiros, foi firmado contrato
com um deles, determinando que a Empresa X ira custear parte do investimento total
necessario para a P&D de uma solucéo técnica.

Todavia, a despeito de prever de forma pormenorizada o modo de
investimento e os valores que serao investidos as clausulas relativas a Pl sdo abertas,
estabelecendo somente que, eventuais bens intelectuais criados por meio da P&D
colaborativa, serao analisados posteriormente a sua concluséo. Dessa sorte, somente
depois de finalizado o desenvolvimento de um bem, é que a titularidade sobre ele sera
definida, bem como o exercicio dos direitos de exploracdo, de acordo com o0s
interesses da Empresa X em utiliza-lo.

O contrato prevé, ainda, a possibilidade de que o parceiro que cria 0 bem,
ceda-o, ou transfira-o o para terceiro, desde que informe a Empresa X com
antecedéncia, dando-lhe o direito de preferéncia na aquisi¢cdo dos direitos de Pl sobre
ele.

Apesar de existirem apenas quatro contratos versando acerca direitos de Pl
sobre invencbes criadas em colaboracédo, os Entrevistados 1 e 2 afirmam que a
geréncia de inovacao esta trabalhando para que contratos prevendo a definicdo da
titularidade e o exercicio dos direitos de PI sobre esses bens intelectuais sejam

firmados com todos os futuros parceiros da empresa, desde o inicio das negociacoes.
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A esse respeito, o Entrevistado 1 afirma que esse trabalho se iniciou no final
de 2020 e deve ser amadurecido em 2021 por meio de uma colaboragcdo entre a
geréncia de inovacao e o setor juridico da Empresa X. O trabalho conjunto desses
dois setores tem como objetivo mitigar riscos e evitar problemas que a companhia ja
teve de enfrentar por conta da auséncia de definicdo sobre a titularidade e o exercicio
dos direitos de PI sobre bens intelectuais criados em processos de IA. Mais do que
isso, o Entrevistado 1 alega que, em alguns casos, o proprio parceiro que ira participar
da P&D requer que seja celebrado um contrato formal entre ele e a Empresa X para
garantir a seguranca juridica na relacdo mantida entre as partes.

O Entrevistado 2 pontuou, também, que a Empresa X vem discutindo
questdes relativas ao pagamento dos custos com pedidos de patentes de invencdes
desenvolvidas em regime colaborativo. Isso porque, no geral, esses custos eram
todos arcados pela Empresa X, mas, a depender do caso, ela pretende dividir os
gastos com o parceiro, tornando o investimento mais igualitario. Assim, de acordo com
os Entrevistados 1 e 2, no que diz respeito a definicdo de titularidade sobre as
patentes, a companhia ainda tem questdes a serem aprimoradas.

Essa situacdo, no entanto, ndo se estende aos softwares desenvolvidos por
meio de processos de IA dos quais a Empresa X participa. De acordo com o
Entrevistado 2, todos os programas de computador criados em regime de parceria
foram objeto de contratos prévios, nos quais ficou estipulado desde o inicio que a
titularidade sobre o bem intelectual pertenceria a Empresa X, evitando, assim,
problemas quanto ao exercicio de direitos autorais.

Cumpre ressaltar, entretanto, que sendo os softwares obras literarias
protegidas por direitos autorais, somente os direitos de cunho patrimonial relativos ao
bem podem ser transferidos. Isso porque, conforme anteriormente analisado, 0s
direitos morais permanecem com a pessoa fisica que cria o software, ndo podendo
ser renunciados ou transferidos para terceiros (BRASIL, 1998b; PAESANI, 2015).

Por fim, cabe demonstrar quais foram o0s termos mais citados pelos
Entrevistados quando questionados sobre a definicdo prévia da titularidade sobre os
direitos de PI relativos a bens intelectuais criados em IA. Esses termos podem ser
visualizados no Gréafico 7.

Nele, percebe-se que o termo mais citado pelos Entrevistados foi “contrato”,

com 5 menc¢des no total, todas feitas pelo Entrevistado 1. Quatro dessas menc¢des
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foram feitas para se referir a auséncia de instrumentos contratuais na realizacdo de
parcerias colaborativas das quais a Empresa participou, e uma para se referir a
necessidade de celebrac&o de contratos para a formalizagéo de futuras parcerias.

Apos, o termo “cotitularidade” aparece com quatro citagdes, todas feitas para
se referir a patentes depositadas em nome da Empresa X e de outro parceiro que
tenha participado do processo de criacdo da invencédo protegida. Do mesmo modo, 0
termo “solugéo” também foi citado quatro vezes, todas para indicar os resultados dos
processos de |IA dos quais a companhia participou.

Por fim, temos as expressdes “propriedade intelectual’, “fornecedor” e
“‘maturidade”, citados 3 vezes cada qual. A primeira foi usada para citar a auséncia de
contratos versando sobre direitos de Pl em processos de IA feitos pela Empresa X. A
segunda foi usada para identificar os parceiros da companhia nesses processos e, a
terceira, foi para se referir a falta de uma cultura de Pl na empresa, e a necessidade

de que isso seja mudado.

solucao

patentear

maturidade

Gréfico 7: Termos mencionados nas entrevistas relacionados a titularidade de bens criados em |A
Fonte: Dados da pesquisa

Dessa forma, concluida a analise sobre a definicdo prévia da titularidade e
exercicio dos direitos de Pl sobre bens criados em processos de IA dos quais a
Empresa X participou e, verificado que, no que diz respeito as patentes, a companhia
nao costuma definir essa questao previamente por meio de contrato, cabe verificar

quais séo os efeitos disso para ela.
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6.4. EFEITOS DA FALTA DE DEFINICAO SOBRE A TITULARIDADE DA BENS
CRIADOS EM INOVACAO ABERTA

6.4.1. Efeitos Positivos para a Empresa

Analisando as palavras mais citadas pelos Entrevistados quando perguntado
a eles se haveria algum efeito positivo em n&o se definir previamente em contrato a
guem pertencerdo os direitos de Pl sobre bens intelectuais criados em IA, o termo
mais citado foi “tempo”, com 8 mencdes. O termo foi usado para se referir a agilidade
gue a auséncia de celebracdo de contratos em processos de IA proporciona para o
inicio da P&D da solugéo buscada por meio da parceria colaborativa.

Ainda, com 3 men¢des cada, temos a palavra “contratacao”, utilizada para
tratar dos casos em que néo foi firmado qualquer contrato com o parceiro de P&D. A
seguir, com duas citagcdes, vém as palavras “fornecedor”, e “assusta”, cujo uso pelos
Entrevistados sera analisado abaixo. Do mesmo modo, com duas cita¢des, temos as
expressoes “propriedade” e “propriedade intelectual”’, ambas usadas para se referir
aos direitos sobre os bens intelectuais criados por meio de processos de IA dos quais

a Empresa X participou.
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Gréfico 8: Termos mencionados nas entrevistas relacionados aos efeitos positivos decorrentes da
auséncia de definicdo da titularidade de bens criados em IA
Fonte: Dados da pesquisa

agilidade
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O termo “fornecedor” foi citado duas vezes pelos Entrevistados, os quais
reiteraram que a maior parte dos processos de IA dos quais a Empresa X participa é
feito com seus fornecedores para a melhoria de bens ja existentes. E, nesses casos,
os Entrevistados 1 e 3 alegam que a Empresa X ndo costuma firmar contratos prévios
e nem mesmo determinar previamente a quem pertencerao os direitos de Pl sobre o
bem que venha a ser desenvolvido. Como afirma o Entrevistado 3, a Empresa apenas
garante ao fornecedor responsavel pelo desenvolvimento do produto a exclusividade
na compra deste por um determinado periodo, bem como a vantagens em relacéo ao
preco cobrado.

Em relacdo a essas vantagens, o Entrevistado 1 afirma que, mesmo em casos
em que foram realizados processos de IA para a P&D de produtos inovadores, ainda
gue néo tenham sido celebrados contratos formais acerca da titularidade dos direitos
de PI, a Empresa X sempre tentou combinar com seus parceiros algum beneficio
econdbmico para ela. Isso porque, a companhia investe recursos fisicos, humanos e
financeiros na P&D, de modo que ela espera que, uma vez finalizado o produto, ela
possa obter algum retorno.

Para o Entrevistado 1, esse retorno pode ser traduzido na venda do produto
para a Empresa X com desconto, pois o lucro do parceiro podera ser obtido com a
venda do mesmo produto para outras empresas por um preco maior. Outra
possibilidade de retorno que o Entrevistado 1 citou € a de que, caso o parceiro resolva
buscar uma protecédo formal dos direitos de Pl sobre o produto, seja por meio de
patente, ou registro de software, este produto possa ser licenciado para terceiros e,
parte dos royalties recebidos, sejam passados para a Empresa X.

Cumpre ressaltar, contudo, que a auséncia de um contrato estipulando essa
obrigacdo do parceiro em conferir um retorno econémico para Empresa X, seja por
meio de descontos ou de royalties, dificulta a possibilidade de a companhia cobrar
esse retorno do parceiro, seja de forma extrajudicial, ou de forma judicial®
(LOUREIRO, 2010).

8 A esse respeito, quando trata sobre contratos, Loureiro (2010, p. 363) afirma que as obrigacdes
estipuladas em contrato para cada uma das partes “s@o de ordem juridica, isto €, sdo suscetiveis de
serem executadas pelo Poder Judiciario, produzindo consequéncias judiciarias em caso de
inexecucdo (perdas e danos, por exemplo). Sem obrigacdo civil, o acordo concluido ndo € um
contrato, mas sim uma convencdo no sentido amplo do termo.” O autor ainda aduz que “como o
contrato obriga as partes, ndo é admissivel que uma delas, unilateralmente, possa recusar-se a
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Passando para o termo “assusta”, ele foi citado pelo Entrevistado 2, segundo
o qual, a partir do momento em que a Empresa X passou a olhar mais de perto para
guestdes envolvendo Pl em suas parcerias colaborativas, a geréncia de inovacgéo
percebeu que alguns dos possiveis parceiros de processos inovativos se assustam
guando a questao sobre a titularidade e o exercicio dos direitos de Pl sobre os bens
gue venham a ser gerados € colocada como ponto a ser formalizado em contrato antes
do inicio da parceria. O Entrevistado acredita que isso ocorra por conta do
desconhecimento dos parceiros acerca da importancia da Pl e que, antes, a formacéo
da parceria costumava ser mais fluida quando essas questfes ndo eram envolvidas.

Contudo, o Entrevistado 2 também aponta que, uma vez que a Empresa X
explica ao parceiro sobre a importancia de a questao da titularidade da Pl ser inserida
em contrato, a parceria costuma ser formalizada, como ocorreu nos casos dos
contratos de colaboracao firmados entre a Empresa X e terceiros no ano de 2020. De
todo modo, o Entrevistado reconhece que essas acfes voltadas a celebracdo de
contratos versando sobre a Pl que venha a ser criada, tomam tempo e comprometem
a agilidade da formacao de parcerias e, consequentemente, do inicio efetivo da P&D.

No mesmo sentido, o Entrevistado 3 afirma que a auséncia de formalizacao
das parcerias por meio de contratos incluindo questdes de PI, agilizam e
desburocratizam processos de IA, o que ele considera algo muito positivo, em especial
para o setor de engenharia da Empresa X, no qual ele trabalha. Isso porque, o
Entrevistado afirma que, muitas vezes, h& urgéncia do desenvolvimento de uma
solucéo tecnologica junto a fornecedores da companhia e, a partir do momento em
gue se passa a discutir questdes legais, ha a necessidade de se envolver outros
setores da Empresa X, incluindo a geréncia de inovacao e o setor de suprimentos.
Isso requer um tempo que, por vezes, o setor de engenharia ndo tem para resolver o
problema que necessita ser solucionado.

O Entrevistado 1 confirma o posicionamento do Entrevistado 3, afirmando que
a falta de contratacéo acerca de parcerias acelera o inicio da P&D dos bens que
precisam ser desenvolvidos. Inclusive, o Entrevistado 1 aduz que, a depender do bem

gue sera objeto do processo de IA, a falta de um contrato versando sobre questdes

cumprir sua obrigacdo. Da mesma forma, para por fim as obrigagGes que derivam do contrato é
necessaria a vontade concordante das partes ou a ocorréncia de alguma causa extintiva prevista em
lei.” (LOUREIRO, 2010, p. 365).
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envolvendo a Pl ndo traz nenhuma desvantagem para a Empresa X. Isso porque,
gquando a solucdo buscada ira trazer resultados menos expressivos, no que diz
respeito ao retorno financeiro de mercado, a agilidade alcancada com a auséncia da
celebracdo de um contrato acaba compensando a falta de seguranca juridica,
seguranca essa que poderia ser proporcionada por este documento.

No entanto, tanto o Entrevistado 1, como o Entrevistado 2, acreditam, de
forma geral, que o beneficio temporal garantido pela ndo celebracéo de contratos de
parcerias colaborativas, ndo € suficiente para justificar eventuais riscos para a
Empresa X, em especial no que diz respeito a titularidade e o exercicio dos direitos
de PI sobre bens desenvolvidos em IA. Em vista disso, a geréncia de inovacdo tem
como meta para o ano de 2021 uma aproximacdo maior com o setor juridico da
empresa, para que, juntos, eles consigam elaborar clausulas contratuais pré-definidas
gue possam nortear as relacdes de parceria da Empresa X em processos inovativos.

A ideia por trds da elaboracédo dessas clausulas €, por um lado, acelerar o
processo de contratacdo com futuros parceiros de inovagéo. Por outro lado, o objetivo
€ estabelecer padrdes contratuais que possam garantir a seguranca juridica que a
Empresa X busca quando se envolve em processos de IA.

Importante notar que essa ideia decorre de efeitos negativos sentidos pela
Empresa X por conta de ndo haver sido definido, em processos de IA passados, a
titularidade sobre os bens intelectuais gerados. Cumpre, assim, analisar quais foram
esses efeitos negativos e qual foi o aprendizado que a companhia adquiriu com eles.

6.4.2. Efeitos Negativos e Aprendizados para a Empresa

Quando consideramos os termos mais utilizados pelos Entrevistados para
tratar de possiveis efeitos negativos decorrentes da auséncia de uma definicdo
contratual prévia sobre a titularidade dos direitos de Pl sobre bens intelectuais
desenvolvidos em IA, verifica-se que o termo mais utilizado foi “parceiro”, com 6
citacOes, todas para se referir aos agentes que se envolveram em processos de I1A
com a Empresa X. A seguir temos a palavra “valor’, com 5 cita¢des, todas feitas para
se referir a importancia mercadologica de bens intelectuais criados por meio de

processos inovativos abertos.
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Apos, vém “contrato” e “fornecedor”, cada qual com 4 meng¢des, sendo que o
primeiro foi utilizado para se referir & auséncia, ou a necessidade, de definicdo de
regras que possam pautar a relacao entre diferentes parceiros de inovagdo. Nesse
sentido, a palavra “regra” foi citada trés vezes pelos Entrevistados.

Também com trés mencdes temos as expressdes “outras empresas”, para se
referir a parceiros de IA da Empresa X, e “tempo”, este utilizado para mencionar que
a falta de uma defini¢cdo contratual prévia sobre questdes de Pl pode atrasar o alcance
dos interesses das partes envolvidas no processo inovativo aberto, o que pode lhes
gerar problemas. Por esse motivo, as palavras “interesse” e “problema” foram
mencionadas 3 vezes cada, conforme se extrai do Grafico 9, abaixo. Ainda com trés
citacdes, temos a palavra “produto”, cujo uso estd relacionado ao resultado do

processo de IA.
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Grafico 9: Termos mencionados nas entrevistas relacionados aos efeitos negativos decorrentes da
auséncia de definicdo da titularidade de bens criados em IA
Fonte: Dados da pesquisa

A despeito das citacdes das palavras acima mencionadas, o termo mais citado
pelos Entrevistados foi “risco”, sempre ligado aos perigos que a falta de uma definicao
quanto a titularidade e exercicio de direitos de exclusividade, de modo formal e
anteriormente ao desenvolvimento de um bem intelectual em processo de IA, pode
gerar, ou ja gerou, para a Empresa X. Isso porque, conforme afirma o Entrevistado 2,

é dificil estabelecer quais seréo as regras de uso e venda do bem desenvolvido depois
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gue ele esta pronto e, quando o bem é uma solucédo de sucesso frente ao mercado,
essa dificuldade tende a aumentar.

A fim de exemplificar essa dificuldade, o Entrevistado 2 comentou sobre o
caso de um determinado produto passivel de protecdo por patente, criado em
processo de IA sem contrato, que estd sendo comercializado pelo parceiro que
participou da inovacdo com a Empresa X. A solucdo desenvolvida em parceria possui
equivalentes no mercado. Todavia, esses equivalentes custam até dez vezes mais do
que a solucao criada pela Empresa X e seu parceiro. Assim, este Ultimo passou a
vender o novo produto para outras companhias que atuam no mesmo ramo de
atividade da Empresa X por um preco muito menor do que seus equivalentes, preco
esse que a companhia considera ser baixo a ponto de diminuir o seu valor
mercadoldgico.

Tentando contornar essa situacao, o Entrevistado 2 afirmou que a Empresa X
preparou e apresentou um business case para seu parceiro, demonstrando que, se a
venda do novo produto continuar sendo feita por preco tdo abaixo de seus
equivalentes, o parceiro estard destruindo o valor do produto no mercado. Como
consequéncia, eventuais contratos de licenciamento que venham a ser feitos, podem
nao prever o valor em royalties que a Empresa X esperava poder ganhar. Nao
obstante, o parceiro decidiu manter o preco baixo, sem que a Empresa X pudesse
tomar nenhuma medida para impedir ou modificar essa situacao.

Esse cenario poderia ter sido evitado por meio de um contrato que definisse
como deveriam ser exercidos os direitos de Pl sobre o bem intelectual criado em
parceria, contendo regras sobre o modo como o bem deveria ser comercializado no
mercado e conferindo a Empresa X o direito de definir o preco de venda. Entretanto,
sem a celebracdo de um instrumento contratual nesse sentido, a Empresa X ndo pode
impor ao parceiro uma conduta diferente no exercicio do direito de exploracdo
comercial do bem intelectual, nem de forma extrajudicial, nem de forma judicial
(LOUREIRO, 2010).

O Entrevistado 1 citou outra situacdo em que um processo de IA do qual a
Empresa X participou gerou uma invencédo que, posteriormente, foi depositada em
nome de ambos os parceiros de inovacao, incluindo a Empresa X. No entanto, apesar

de a patente ter sido depositada em regime de cotitularidade, ndo houve a celebragéao
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de contrato prevendo como se daria o exercicio dos direitos de Pl sobre a invencao,
0 que acabou gerando problemas para a companhia.

Isso porque, o parceiro passou a comercializar o produto contendo a invengao
para outras firmas, sem que a Empresa X pudesse ter acesso a dados dessa venda,
tais como a quantidade de unidades vendidas, quem eram os compradores e qual o
preco pelo qual o produto estava sendo ofertado. Novamente, o Entrevistado afirma
que a preocupacdo da Empresa X é em relacdo a uma possivel desvalorizacdo de
sua patente no mercado para o caso de ela querer, eventualmente, negociar o
licenciamento ou a cessdo do bem intelectual para terceiro.

O Entrevistado 1 ainda citou uma terceira situacdo negativa na qual a
Empresa X se envolveu em processo de IA com um parceiro por conta do sucesso
obtido em prova de conceito, ou seja, em um “modelo préatico que pode provar o
conceito tedrico estabelecido por uma pesquisa, a fim de verificar as funcionalidades
e tecnologias envolvidas” (SANTAREM SEGUNDO; CONEGLIAN; LUCAS, 2017).
Ndo obstante, apdés o desenvolvimento de um piloto, a invencdo ndo trouxe 0s
beneficios esperados, e a Empresa X entendeu que seria melhor finalizar o
desenvolvimento do bem intelectual com outro parceiro. Ocorre que, por ndo haver
celebrado um contrato prévio definindo a quem pertenceria a titularidade sobre os
direitos de PI relativos a essa invencdo com o primeiro parceiro, 0 rompimento da
colaboracédo com este nao seria possivel, pois todo o investimento que ja havia sido
injetado pela Empresa X na P&D seria perdido.

Ademais, paralelamente a essa situacdo, a companhia descobriu que outra
empresa estava desenvolvendo uma invencdo semelhante e que o depdsito de um
pedido de patente sobre o bem intelectual criado em parceria pela Empresa X deveria
ser feito 0 mais rapidamente possivel para ndo perder o direito de anterioridade.
Assim, ela se viu sem alternativa que ndo continuar com a primeira parceria, ainda
que a solucéo desenvolvida ndo tenha trazido os beneficios esperados.

Importa destacar, contudo, que a despeito das situacdes narradas acima, 0s
Entrevistados sdo unanimes ao afirmar que, até o momento, a Empresa X ainda nao
perdeu parceiros ou se envolveu em disputas judiciais envolvendo a titularidade e o
exercicio dos direitos de PI sobre bens intelectuais criados em processos de IA. De
todo modo, os Entrevistados 1 e 2, que trabalham na geréncia de inovagéo, afirmam
entender que a falta de definicdo contratual sobre essa titularidade gera um risco para
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a companhia que pode ser mitigado caso a formacdo de futuras parcerias
colaborativas venham acompanhada de instrumentos contratuais versando sobre
esse tema.

Ademais, o Entrevistado 1 cita que, apos a finalizacdo do P&D do processo
inovativo, o estabelecimento de clausulas contratuais sobre a Pl dos bens intelectuais
gerados pode significar uma perda de tempo para Empresa X. Dessa sorte, 0
Entrevistado acredita que, organizar e discutir essas questdbes com 0s parceiros ao
final do processo inovativo, demora mais e pode ser mais dificil do que fazer isso antes
do inicio da P&D. Essa dificuldade pode, ainda, significar a perda de eventuais
vantagens financeiras ou competitivas para Empresa X no mercado, como ja ocorreu
em situacOes narradas anteriormente.

A fim de assegurar que essas vantagens ndo sejam perdidas, todos os
Entrevistados afirmam que a geréncia de inovacao esta trabalhando para estender
aos demais setores da empresa o entendimento sobre a importancia da celebracéo
de contratos para a participacdo da companhia em processos inovativos abertos, bem
como sobre a importancia de uma definigéo clara acerca da titularidade e do exercicio
dos direitos de Pl decorrentes dos bens intelectuais que venham a ser desenvolvidos
nesses processos. Ainda, esse trabalho da geréncia da inovacdo vem de
aprendizados prévios ja tidos pela empresa, incluindo as situacfes anteriormente
narradas.

Quando questionado quais seriam esses aprendizados e quais seriam as
medidas que a Empresa X pretende tomar a partir deles, os Entrevistados afirmaram
gue a necessidade de estabelecimento de contratos prévios para a celebracdo de
parcerias foi uma licdo aprendida. Inclusive, o Entrevistado 1 pontuou, como ja
analisado, que a geréncia de inovacao pretende trabalhar junto ao setor juridico para
elaborar clausulas pré-definidas que possam nortear as relacdes de parceria da
Empresa X em processos inovativos.

Ademais, o Entrevistado 1 alega que, a partir de 2021, pretende trabalhar para
gue a geréncia de inovacao realize workshops com outros setores da companhia para
tratar sobre a importancia da gestdo, uso e prote¢cdo de Pl. Do mesmo modo, o
Entrevistado 3, que trabalha junto ao setor de engenharia, afirma que os efeitos

negativos advindos da falta de uma definicdo prévia sobre a titularidade e o exercicio
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dos direitos de PI sobre bens intelectuais desenvolvidos em parceria, o fez entender
mais sobre Pl e sua importancia para Empresa X.

Os dados obtidos nas entrevistas podem ser verificados por meio do Grafico
9 abaixo, contendo os principais termos citados pelos Entrevistados quando
guestionados sobre os aprendizados obtidos até 0 momento. Dentre esses termos, 0
mais mencionado foi “patente”, com 11 citacdes que, em sua maioria, estavam ligadas
a importancia de se proteger as invencdes e modelos de utilidade desenvolvidos
através de processos de |IA. Outras citagBes ainda ligavam o termo a possibilidade e
a vontade da companhia de que esses bens intelectuais sejam licenciados para a
obtencéo de renda que sera aplicada em novos projetos inovativos.

Outro termo que merece destaque é “parceiro”, mencionado 8 vezes, sempre
relacionado a ideia de relacdo colaborativa e as regras que devem pautar essa
relacéo. A seguir, a expressao “modelo de negdcio” foi citada 7 vezes, haja vista que
a formalizacdo de parcerias pela Empresa X, bem como a definicdo da titularidade
sobre os direitos de PI relativos aos bens desenvolvidos por meio delas, devem estar
pautados no modelo de negécio adotado atualmente, bem como naquele que a
companhia pretende chegar dentro dos tipos propostos por Chesbrough (2006).

Ainda, merecem destaque os termos “interessante”, “solugao” e “tecnologia”,
com 5 citacbes cada, e “propriedade intelectual”, com 4 mengdes, como pode ser

verificado no Gréfico 10.
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Gréfico 10: Termos mencionados nas entrevistas relacionados ao aprendizado da empresa quanto a
definicdo da titularidade dos bens criados em IA
Fonte: Dados da pesquisa
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Com relacdo as a¢cbes que serdo tomadas com base nos aprendizados da
Empresa X, o Entrevistado 1 afirma que o objetivo final é conectar a gestdo da PI, o
modelo de negdécio da companhia e os processos de IA. Nesse sentido, cabe lembrar
que o modelo de negd6cio da Empresa X esta transitando para o tipo 4 apresentado
por Chesbrough (2006), o chamado extremamente consciente, no qual a companhia
olha proativamente para dentro e fora de seus muros em busca de inovacao,
colocando do conhecimento de fornecedores dentro do processo inovativo e a Pl
como ativo coorporativo capaz de gerar receitas.

Alias, a ideia de enxergar a Pl como um ativo que possibilita o retorno
financeiro, ja havia sido apontada pelo Entrevistado 2. Isso porque, a Empresa X néao
atua em um mercado pautado na concorréncia direta com outras firmas e, por isso,
ndo tem interesse em colocar as solucdes tecnolégicas desenvolvidas por ela no
mercado. Por outro lado, o Entrevistado 2 pontua que a Empresa X visa licenciar o0s
seus bens intelectuais para que os royalties decorrentes desses licenciamentos
possam financiar novos projetos de inovagao.

A fim de possibilitar o licenciamento desses bens, o Entrevistado 1 reconhece
a importancia em definir, junto aos parceiros da companhia a quem pertencerdo os
direitos dessa Pl e como eles deverdo ser exercidos. Além disso, o Entrevistado 1
afirma que a geréncia de inovacéo esta trabalhando para que essa definicdo seja feita
ja no inicio da parceria, antes de se comecar a P&D.

Desse modo, quando a P&D estiver finalizada e a solucao tecnolégica estiver
pronta, as regras para 0 seu uso e comercializacao ja estardo estruturadas e 0s riscos
de efeitos negativos para a Empresa X, tais como aqueles apontados nas situacdes
anteriormente narradas, diminuem. Nesse sentido, o Entrevistado cita um caso em
que, uma vez definidos previamente as regras sobre os direitos de PIl, a Empresa X
teve vantagem.

O caso se refere a um processo de IA que gerou uma solugéo viavel, mas cujo
custo de implantacédo acabou ficando alto. No entanto, como ficou determinado que o
parceiro da companhia nesse processo nao teria direitos de exclusividade sobre a
solugédo, a Empresa X pode montar outra parceria colaborativa que, eventualmente,
melhorara a solucdo e diminuird os custos de implantacdo. Por outro lado, o parceiro

tem o direito de vender essa solucéo para outras firmas pelo preco que ele entender
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melhor. Assim, o Entrevistado afirma que os resultados do processo de inovacao
acabaram sendo vantajosos para ambas as partes envolvidas.

Com base nesse, e em outros casos, o Entrevistado 1 aponta que, em
processos de IA envolvendo a criagdo de bens intelectuais que podem trazer um alto
retorno para a Empresa X, o objetivo da geréncia da inovacédo é trabalhar desde o
inicio para fazer o mapeamento da cadeia de valor desse bem. E, a partir disso,
entender quem seriam 0s possiveis parceiros, e 0s risco e vantagens que a Empresa
X pode vir a ter em relagdo a PIl, de modo que os direitos sobre bens intelectuais se
tornem itens adicionais nas negociacées com parceiros (EMPRESA X, 2020). Dessa
sorte, 0s riscos podem ser mitigados e as vantagens maximizadas.

Mais do que isso, o Entrevistado 1 aponta que o mapeamento ajuda a
entender qual é a melhor forma de protecao por Pl a ser buscada de acordo com o
ciclo de vida tecnologia, desde a sua criacdo, até o seu crescimento, maturidade e,
posteriormente, 0 seu declinio. Nesse sentido, 0 manual de Propriedade Intelectual e
Modelos de Negoécio da Empresa X aponta que os segredos industriais tém uma
perpetuidade maior do que a patente, vez que a invencao ou modelo de utilidade
protegidos por ela entram em dominio publico uma vez expirado o prazo de protecao.
Assim, a depender do ciclo de vida da tecnologia criada em processo de IA, o segredo
de negdcio pode ser a melhor solugdo (EMPRESA X, 2020).

Contudo, se a protecao patentaria se mostrar uma opc¢édo melhor para o bem
intelectual que venha a ser criado em processo de IA, o Entrevistado 1 pontua que 0
mapeamento do ciclo de vida desse bem pode antecipar a visibilidade da Empresa X
sobre o que fazer com o objeto da patente quando o prazo de protecdo estiver
chegando ao fim. Assim, a companhia poderd decidir antecipadamente se ira
abandonar a patente, se ira desenvolver melhorias na invencdo, se esse
desenvolvimento sera feito por meio de IA com o parceiro que ajudou a criar a
invencdo, ou se a companhia ird abrir um edital de inovagéo e colocar o objeto da
patente como base para que terceiros desenvolvam novos produtos em cima dele,
com a premissa que a Empresa X sera cotitular de eventuais novas patentes sobre os
bens intelectuais criados.

Por fim, o Entrevistado 1 aponta que o mapeamento da cadeia de valor de um
bem intelectual que venha a ser criado por meio de parcerias colaborativas ira ajudar

a Empresa X a decidir sobre como se dara a entrada desse bem no mercado. Esta
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podera ser feita somente pelo parceiro que participou do processo de IA, caso ele
consiga dar escala ao produto no mercado, ou, ainda, isso podera ser feito por uma
terceira empresa para quem os direitos de Pl sobre o bem sejam licenciados,
garantindo um retorno financeiro para a Empresa X.

Ademais, quando a tecnologia presente nesse bem intelectual estiver na fase
de maturidade do seu ciclo de vida, o Entrevistado 1 afirma que podera ser estudada
a insercéo dela em outros ramos de atividade nos quais a Empresa X ndo atua. Isso,
contudo, pode demandar a adaptacdo da tecnologia para outras industrias e
empresas.

De todo modo, segundo os trés Entrevistados, as acdes aqui apontadas ainda
sdo incipientes e, o estudo sobre a implementacao delas na Empresa X so teve inicio
no final de 2020, com o langamento do manual denominado Propriedade Intelectual e
Modelos de Negdcio, em novembro daquele ano. N&o obstante, a iniciativa para essas
acOes nasceu por conta do aprendizado tido pela Empresa X com efeitos negativos
da auséncia de definicdo prévia quanto a titularidade e o exercicio de direitos de PI
sobre bens desenvolvidos em IA.

Dos dados coletados nas entrevistas, percebe-se que esses efeitos ajudaram
a companhia a perceber e entender os riscos e vantagens que contratos formais
contendo clausulas de Pl podem trazer para ela. Assim, a partir de agora, cabe a
Empresa X tomar as medidas cabiveis para que esses riscos sejam mitigados e essas
vantagens sejam maximizadas, tonando a Pl um ativo financeiro rentavel para a
companhia.

Ademais, quando o objetivo final das a¢des que estdo sendo tomadas for
alcancado, ou seja, quando a gestdo da PI estiver plenamente conectada aos
processos de inovacdo dentro e fora da empresa, e 0 modelo de negd6cio da servir
como plataforma para essa conexdo, a Empresa X tera alcancado o quinto tipo de
modelo de negdcio proposto por Chesbrough (2006). Portanto, ela ter4 alcancado a
visdo proposta, desde ja, pela geréncia de inovacdo no referido manual de
Propriedade Intelectual e Modelos de Negocio.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

Com o surgimento do paradigma da inovacdo aberta, no final do século XX,
as empresas passaram a abrir suas fronteiras para que conhecimentos de fora
possam ser utilizados para criar oportunidades de cooperacgao inovativa com fontes
externas a ela. Desse modo, esses conhecimentos podem ser mais bem explorados,
possibilitando que que a empresa coloque no mercado novos produtos e servigos
antes de seus concorrentes, o que se traduz em vantagem competitiva.

Contudo, para que a IA possa ser implementada na empresa, esta precisa
adequar o seu modelo de negécio, a fim de possibilitar a efetiva troca de
conhecimentos com outros agentes. Ademais, o0 modelo de negdécio da empresa deve
ser capaz de ajuda-la a filtrar projetos de inovacao que sejam coerentes com a sua
atividade, evitando falhas tecnoldgicas e a perda de bons projetos pela incapacidade
da empresa em reconhecer o seu valor.

Além do modelo de negdcio, outro ponto que impacta a adocédo da IA é a Pl
detida pela empresa que se envolve em processos inovativos abertos. Isso porque,
os bens intelectuais protegidos pela Pl podem servir como meio de barganha para a
realizacdo de parcerias colaborativas. Mais do que isso, a prote¢do garantida pelos
direitos de exclusividade assegura que os bens intelectuais da empresa néo serao
copiados por seus parceiros.

No entanto, mais do que analisar a Pl ja assegurada pela empresa antes de
ela se envolver em projetos de IA, deve-se considerar a protecdo a bens intelectuais
desenvolvidos durante e ap6s o processo de inovacgdo. Isso porque, esses bens
podem ser reproduzidos irrestritamente e, caso a protecao sobre eles nao seja
conferida, ou ao menos estabelecida previamente entre os agentes da IA, a partir do
momento em estes entram em contato com o conhecimento contidos nesses bens,
poderdo reproduzi-los ilimitadamente, gerando prejuizos financeiros para a empresa
que visa ser a titular dos direitos de Pl sobre esses bens.

Portanto, a despeito dos beneficios que processos de IA podem trazer a
empresa, esta deve saber utilizar, gerenciar e proteger a sua PI. Essa prote¢céo pode
ser feita por meio de contratos celebrados entre os parceiros de IA prevendo o modo
como sera estruturada e coordenada a relacdo colaborativa. Além disso, o contrato

devera versar sobre 0 modo como se dara a apropriacao e o exercicio dos direitos de
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Pl sobre o bem intelectual que podera ser criado no decorrer do processo inovativo,
definindo-se a proporcdo em que cada agente ira se apropriar da Pl gerada na IA, a
fim de se garantir uma maior seguranca a respeito de quem podera fazer uso dessa
Pl e de que modo.

Frise-se que, em relacbes de parceria colaborativa firmada entre agentes
privados, a auséncia de contratos sobre a titularidade e exercicios dos direitos de PI
significa que sobre o bem intelectual desenvolvido em processo de IA serdo aplicadas
as leis gerais de PI. Essas regras determinam que os direitos sobre o bem pertencerao
ao seu criador.

Ademais, no caso de o criador manter relacdo empregaticia com terceiro, ou
relacdo contratual especifica para o desenvolvimento desses de bens intelectuais, a
titularidade sobre eles serd do empregador ou contratante. Contudo, a relacao
mantida entre parceiros que participam de um processo inovativo aberto é
colaborativa, de modo que, se um desses parceiros somente investiu valores
financeiros para o desenvolvimento do bem intelectual, mas néao o criou de fato, ele
ndo terd direito de usar, dispor e gozar desse bem sem autorizacdo expressa do
criador.

Dessa sorte, 0s contratos se tornam indispensaveis para reger a relagédo entre
agueles que se envolvem em processos de IA, bem como os resultados desse
processo, uma vez que a auséncia desses instrumentos pode gerar efeitos negativos
para os parceiros de colaboracdo. Todavia, apesar da importancia desse tema para
agentes privados que se envolvem em IA, ha uma lacuna literaria sobre ele. Essa falta
de estudos empiricos sobre os efeitos advindos da auséncia de contratos sobre a
titularidade e o exercicio dos direitos de Pl sobre bens intelectuais criados em
parcerias privadas, ndo nos deixa saber se essa € uma pratica das empresas
brasileiras.

Assim, a fim de analisar os referidos efeitos € que o presente trabalho realizou
um estudo de caso com a Empresa X, cujos dados de identificagdo ndo puderam ser
revelados por conta de contrato de confidencialidade previamente firmado. Todavia,
antes de ingressarmos no estudo de caso, foi necessario realizar uma revisdo da
literatura sobre os temas de inovacdo e PI, a fim de entender os conceitos e a
importancia deles ndo apenas para a Empresa X, mas para todos aqueles que buscam

solucdes tecnologicas para resolver problemas e atuar no mercado de forma mais
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competitiva frente a seus concorrentes e consumidores. Nao seria possivel partir
diretamente para o estudo de caso sem antes compreendermos como a inovacao e a
IA impactam o setor empresarial, como se da a protecao de bens intelectuais criados
por meio de processos inovativos e quais os efeitos advindos da protecdo e
comercializacdo desses bens por meio de contratos de transferéncia de tecnologia.

Passando-se, por fim, a estudo de caso, verificou-se que a Empresa X é
brasileira, nasceu em 2015 e, desde o inicio, ela conferiu especial importancia a
inovacgéo. Isso porque, quando da criagdo da companhia, ela se viu com produtos
sucateados e softwares ultrapassados, de modo que a companhia passou a estudar
quais as medidas precisariam ser tomadas para que ela pudesse alcancar 0s
patamares mercadolégicos do seu plano de crescimento.

Ocorre que, logo apos a estruturacdo e o desenvolvimento da P&D interna da
empresa, ela percebeu que a sua equipe interna de profissionais ndo seria capaz de
dar conta de desenvolver e implantar, de forma efetiva, todas as solucdes tecnolégicas
necessarias para resolucéo de seus problemas. Dessa sorte, ela passou a se envolver
em processos de IA com outros agentes do setor privado, em especial com
fornecedores, para acelerar o desenvolvimento das solucfes que ela necessitava para
atuar no mercado.

A partir do segundo semestre de 2017, a companhia cria uma geréncia
executiva de inovagdo que, entre outras atribuicdes, € responsavel pela gestdo dos
bens protegidos por PI, pela IA e pela formacao de redes de cooperagdo. Com isso, a
Empresa X comecou a adaptar o seu modelo de negdcio para integrar a gestédo da Pl
e alA.

Atualmente, a empresa, que pretende chegar ao quinto tipo de modelo de
negécio apontado por Chesbrough (2006), acredita estar transitando para o quarto
tipo, chamado extremamente consciente. Isso porque, a companhia ja olha, de forma
proativa, para dentro e fora de seus muros em busca de inovac¢ao, dando importancia
ao conhecimento trocado com outros agentes, principalmente seus fornecedores.
Além disso, a Empresa X passou a enxergar a Pl como ativo coorporativo capaz de
gerar receitas que serdo usadas em novos processos de inovacao.

Essa visdo acerca da Pl decorre da atividade desenvolvida pela Empresa X,
gue opera por meio de concessao governamental e, por isso, N80 possui concorrentes

diretos no mercado. Por conta disso, a maior parte dos bens intelectuais
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desenvolvidos pela companhia ndo geram para ela uma vantagem competitiva frente
a concorrentes, mas sao utilizados como meio de obtencéo de eficiéncia operacional
para a empresa, o que acaba gerando consequéncias positivas para os consumidores
de seus servigos.

Todavia, essa visdo da Pl acaba criando uma falta de cultura empresarial
voltada ao cuidado de bens intelectuais, fato esse que a geréncia de inovagao vem
tentando mudar nos dltimos dois anos. Do mesmo modo, a Empresa X ndo possuli
uma cultura voltada a formalizacdo de contratos com parceiros de IA prevendo
clausulas sobre a titularidade e o exercicio de direitos de Pl sobre bens que venham
a ser gerados por meio da P&D colaborativa.

A auséncia de contratos versando sobre essa questédo acaba gerando efeitos
para Empresa X, tanto positivos, como negativos. Dentre os efeitos positivos, esta a
rapidez com que as parcerias colaborativas sao firmadas, o que permite que a P&D
se inicie mais rapidamente e agiliza o desenvolvimento de solucdes tecnoldgicas para
resolver problemas urgentes.

N&o obstante, os efeitos positivos da auséncia de contratos contendo uma
definicdo prévia acerca da titularidade e do exercicio de direitos de Pl sobre bens
intelectuais gerados em IA, ndo séo suficientes para justificar eventuais riscos para a
Empresa X. Isso porque, a companhia considera ser dificil estabelecer quais seréo as
regras referentes ao exercicio dos direitos de Pl uma vez que o bem intelectual esta
pronto para ser colocado no mercado.

Em vista disso, os dados coletados demonstram duas situacdes em que a
Empresa X viu a desvalorizacdo mercadologica do bem desenvolvido em parceria
porque o parceiro o estava comercializando por um preco que a companhia considera
aviltante. Essa desvalorizacdo impacta a possibilidade de a Empresa X auferir lucro
com o licenciamento desses bens. No entanto, por ndo ter definido como os direitos
de PI sobre esses bens seriam exercidos, a companhia ndo pode obrigar o parceiro a
comercializa-los por um preco maior.

A fim de mitigar riscos futuros, e garantir vantagens para a Empresa X, a
geréncia de inovagdo ja esta estudando a¢des que serdo tomadas para a formalizacdo
de parcerias futuras. Uma dessas ac¢des consiste em trabalhar com o setor juridico da
companhia para elaborar clausulas pré-definidas que possam nortear as relacdes de

parceria da Empresa X em processos inovativos abertos, bem como questbes
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relativas a Pl sobre o bem que venha a ser desenvolvido. Ademais, a geréncia de
inovacdo pretende trabalhar desde o inicio do processo inovativo para fazer o
mapeamento da cadeia de valor desse bem.

A partir desse mapeamento sera possivel entender quem seriam 0s possiveis
parceiros para o processo de IA, assim como 0s risco e vantagens que a Empresa X
pode vir a ter em relacdo a Pl. Ademais, o mapeamento auxilia na escolha da forma
de protecao por Pl a ser buscada para o bem intelectual que sera criado, de acordo
com o ciclo de vida tecnologia.

Cabe ressaltar que essas acdes sao incipientes, tendo se iniciado somente no
final de 2020 para passarem a ser aplicadas em 2021. Entretanto, essas acodes
decorrem do aprendizado que a Empresa X teve com os efeitos negativos advindos
da auséncia de definicdo quanto a titularidade e o exercicio de direitos de Pl sobre
bens desenvolvidos em IA. Por conta desses efeitos, a Empresa X passou a entender
a importancia de contratos formais contendo clausulas de Pl no que diz respeito a
minoracgao de riscos e maximizacao de vantagens para a companhia.

Cumpre frisar que, com a consecucao do objetivo final das acdes que estéao
sendo tomadas, isto €, com a conexdo da gestdo da Pl aos processos inovativos
internos e abertos por meio do modelo de negocio da Empresa X, esta podera chegar
ao quinto tipo de modelo de negdcio proposto por Chesbrough (2006). Ela tera, entao,
alcancado o modelo negocial que almeja no que diz respeito a IA e a PI.

Por fim, ressalte-se que o objetivo geral do presente trabalho, bem como os
objetivos especificos foram alcancados. Contudo, o trabalho ficou limitado a um
estudo de caso unico, realizado com uma empresa que iniciou em 2017 a estruturar
0s seus processos de IA. Assim, cabem pesquisas futuras com a realizacdo de
estudos de caso envolvendo mais de uma empresa, sejam elas do mesmo setor, ou
de setores diferentes. Ainda, € possivel a realizacdo de estudos de caso com 0s
agentes que participaram de processos de IA com a Empresa X, para ver como eles
enxergam os efeitos advindos da falta de definicdo sobre a titularidade e o exercicio

dos direitos de Pl sobre bens intelectuais criados em processos inovativos abertos.
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ANEXO |

ROTEIRO DE ENTREVISTA

Categoria

Pergunta

Perguntas Introdutorias

a) Como é o seu nome?

b) Qual é a sua formacao académica?

c) Qual € a sua experiéncia profissional?

d) Ha quanto tempo vocé trabalha na
empresa?

e) Qual é o cargo que Vvocé ocupa
atualmente?

IA f) O que a empresa entende como IA?
g) Por que a empresa resolveu abrir o seu
processo de inovagao?
h) Como se deu esse processo de abertura?
i) Quantos processos de IA ja foram
realizados pela empresa?

Pl j) Como a empresa enxerga a PI?

Formalizacdo de parcerias por

meio de contratos

k) Quem foram o0s agentes externos a
empresa envolvidos no processo de IA dos
guais esta participou?

l) Por que foram escolhidos esses agentes?

Pl criada em IA

m) Quais foram os bens passiveis de protecao por
PI criados por meio dessas parcerias?

Definicdo da titularidade da PI

criada em |IA

n) Nos processos de inovacdo aberta realizados
pela Empresa X, houve a pré-definicdo sobre a
guem pertenceria a propriedade intelectual dos
bens imateriais gerados?

0) Em caso positivo, como foi feita essa pré-
definicao?

p) Em caso negativo, por que a empresa
entendeu ser desnecesséria essa pré-definicdo?

Entraves para o uso da PI
criada em IA

\

g) A definicho quanto a titularidade da PI, ou
auséncia dela, causou algum outro efeito negativo
para a empresa?

r Quais foram esses efeitos?

s) A definicdo quanto a titularidade da PI, ou
auséncia dela, causou algum outro efeito pratico
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para a empresa

Efeitos positivos para a
empresa decorrentes da Pl

criada em IA

t) Houve vantagem obtida pela empresa por
conta da prévia definicdo, ou ndo, da titularidade
da PI criada em IA?

u) Qual foi essa vantagem?

Aprendizagem para a empresa

v) Como a empresa percebe a experiéncia tida
até agora com os processos de IA, em relacdo a
titularidade da P1? E possivel afirmar que houve
aprendizado?

w) Com base no que foi aprendido pela empresa
até agora, quais as medidas que a empresa

pretende adotar em relacdo a definicdo da
titularidade da PI criada em 1A?




