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RESUMO

Com a recente reforma a Lei de Arbitragem, este meio adequado de
solucdo de controvérsias constituiu potencial instrumento para a gestdo estratégica
dos contratos de propriedade intelectual do Poder Publico. Neste contexto, as
Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagcdo (ICT) do setor de Defesa
Nacional, como integrantes da Administracdo Publica Direta, devem considerar as
possibilidades de aplicacdo do instituto juridico da arbitragem, de acordo com suas
particularidades e sem olvidar da necessaria seguranca juridica. Para tanto, busca-se
compreender a importancia estratégica da inovacao tecnologica para o setor de
Defesa, o conhecimento dos contratos de propriedade intelectual geridos pelos seus
Nucleos de Inovacdo Tecnolégica (NIT), os conceitos, principios e peculiaridades da
arbitragem e, por fim, analisa e discute as reais vantagens da convengao de
arbitragem, assim como apresenta a percep¢ao setorial sobre sua aplicabilidade e
importancia.
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ABSTRACT

With the recent reform of the brazilian Arbitration Act, this kind of
Alternative Dispute Resolution (ADR) represents a potential tool for the strategic
management of the governmental intellectual property contracts. In this context, the
Scientific, Technology and Innovation Institutions (STII) of the National Defence sector,
as members of the State, should consider the applicability of arbitration in accordance
with its peculiarities, without infringe the principle of legal certainty. Therefore, this work
seeks to understand the strategic importance of technological innovation for the
Defence, some knowledge about intellectual property contracts managed by its
Technological Innovation Centers (TIC), the concepts, principles and peculiarities of
arbitration and, finally, analyzes and discusses the real advantages of the arbitration,
as well as presents the sectorial perception about its applicability and importance.

Key-words: Intellectual Property; Arbitration; Defence; Scientific, Technology and
Innovation Institutions (STII); Contracts.
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INTRODUCAO

Este trabalho, como requisito parcial para obtencao do titulo de Mestre em
Propriedade Intelectual e Inovacgéo, esta inserido na area de concentragéo “Inovagéao
e Desenvolvimento”, na linha de pesquisa “Propriedade Intelectual e Politicas
Setoriais” do programa de pés-graduacdo e pesquisa do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse por investimentos econémicos
no setor de Defesa Nacional tem sido crescente nos ultimos anos, o que, em parte, €
evidenciado em recente estudo realizado conjuntamente pela Agéncia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial (ABDI) e pelo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada
(IPEA), denominado de “Mapeamento da Base Industrial de Defesa” (ABDI; IPEA,
2016).

Neste estudo conjunto, podem-se verificar dados referentes a atuacdo das
empresas neste setor, conforme o0s seguintes segmentos: armas e municdes leves e
pesadas e explosivos; sistemas eletronicos e sistemas de comando e controle;
plataforma naval militar; propulsdo nuclear; plataforma terrestre militar; plataforma
aeronautica militar; sistemas espaciais voltados para defesa; e equipamentos de uso
individual (ABDI; IPEA, 2016).

De outro lado, a partir da promulgacéo da Lei de Inova¢do, um novo espectro
de possibilidades foi conferido no ambito da administracao publica federal, por meio
do estabelecimento de medidas de incentivo a inovacdo e a pesquisa cientifica e
tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e ao alcance da

autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do Pais (BRASIL, 2004).



15

No contexto das medidas implementadas, a Lei n°® 10.973, de 2 de dezembro
de 2004 previu a criacao de Nucleos de Inovacao Tecnoldgica (NIT) em InstituicBes
Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT), com a missao de propor, acompanhar
e avaliar as politicas de inovagcdo, promover a protecdo e a manutencdo da
propriedade intelectual e, ainda, transferir as novas tecnologias para o setor
empresarial (MARTINS, 2012).

Neste sentido, as trés Forcas Armadas (Marinha, Exército e Aeronautica)
estruturaram os seus Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) para apoiar as
atividades em suas Instituicdes Cientificas, Tecnologicas e de Inovacéao (ICT), 6rgaos
responsaveis pela pesquisa béasica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico no
setor de Defesa Nacional.

Adicionalmente, apds mais de uma década de vigéncia da Lei de Inovacgéao, a
Lei n®13.243, de 11 de janeiro de 2016 operou diversas mudancas, sendo uma delas
0 aumento no rol de competéncias minimas previstas para aos NIT (BRASIL, 2016a).

Dentre tais competéncias, este novo marco legal esclareceu sobre
responsabilidade dos NIT em relagcdo a negociacdo e gestdo dos “acordos de
transferéncia de tecnologia” oriundos de suas ICT vinculadas, conforme a atual
redacédo do artigo 16, paragrafo 1°, inciso X dareferida Lei de Inovacao, in verbis: “Sao
competéncias do Nucleo de Inovacdo TecnolOgica a que se refere o caput, entre
outras: (...) X - negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da
ICT” (BRASIL, 2004).

De observar-se que a Instrucdo Normativa n°® 70 do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) disciplina que os contratos averbados ou registrados pelo
INPI compreendem a licenca, a sublicenca e a cessdo de patentes, desenhos

industriais ou marcas, a transferéncia de tecnologia (fornecimento de tecnologia e
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prestacdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica) e, ainda, os contratos de
franquia (BRASIL, 2017).

A Lei de Inovacao, por seu turno, faculta “a ICT publica celebrar contrato de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploracéo de criagédo por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria”,
conforme disposto em seu art. 6° (BRASIL, 2004).

No entendimento de Viegas (2011), este dispositivo da Lei de Inovacdo, ao
mencionar contrato de transferéncia de tecnologia, esta a utilizar a expressdo em seu
sentido lato, ou seja, abrange tanto os as licencas de patentes, desenho industrial,
marcas, programas de computador (software), cultivares e topografias de circuitos
integrados, quanto os acordos de fornecimento de tecnologia ndo patenteada
propriamente ditos.

Estes variados instrumentos da propriedade intelectual, ao serem
consubstanciados nos respectivos contratos, podem implicar na necessidade de
formulacao de clausulas especiais, tais como a convencao de arbitragem.

Neste particular, a Lei n°® 9307, de 23 de setembro de 1996, ou Lei de
Arbitragem, passou por recente reforma operada pela Lei n°® 13.129, de 26 de maio
de 2015. Esta reforma admitiu a possibilidade expressa de tal instituto juridico pela
Administracéo Publica: “A administracao publica direta e indireta podera utilizar-se da
arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponiveis”, conforme
disposto em seu art. 1°, § 1° (BRASIL, 1996Db).

Entretanto, em que pese representar um avanco nas discussfes ao dirimir
guestdo tdo controversa na doutrina e jurisprudéncia, a Lei de Arbitragem necessita

ser analisada cuidadosamente para que os gestores publicos, integrantes dos NIT do
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Setor de Defesa, possam aplicar a convencao de arbitragem com a desejada
seguranca juridica.

Valenca Filho (2000) adverte que o uso da convencao de arbitragem impde
uma dificuldade particular aos operadores do direito e as partes contratantes, dado a
natureza hibrida deste instituto multidisciplinar e transversal: (i) contratual em seus
fundamentos, uma vez que os poderes do arbitro derivam de uma convencédo de
direito privado; (ii) jurisdicional em seus resultados, posto que a sentenca arbitral
decide efetivamente um litigio e se equipara a uma sentenca judicial.

No que diz respeito ao setor de Defesa Nacional, a utilizagdo da arbitragem,
em face da mencionada alteracao legislativa operada pela Lei n° 13.129, de 26 de
maio de 2015, representa uma possibilidade recente, uma vez que as Instituicoes
Cientificas, Tecnologicas e de Inovacao (ICT) das Forcas Armadas sao entidades da
administracao publica direta.

Entretanto, observa-se que existem iniciativas em outros paises, as quais
relatam casos de sucesso no manejo de meios alternativos (ou adequados) de
solucéo de controvérsias, tais como a mediacao, arbitragem e conciliacao.

Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, a Forca Aérea solucionou
uma disputa de mais de dez anos com a empresa Boeing que totalizava um montante
da ordem de US$ 785 milhdes e outro contrato contra a Northrop Grumman
Corporation envolvendo US$ 195 milhdes. Nestes dois casos milionarios, a
continuidade das disputas no Poder Judiciario seria extremamente onerosa para todas
as partes, podendo trazer resultados imprevisiveis, além de prejudicar o
relacionamento do governo com alguns dos seus principais fornecedores militares

(SENGER, 2004).
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ApoGs os referidos casos de sucesso, o Secretério da Forca Aérea emitiu um
pedido ao Governo Americano no sentido de criar uma politica oficial para usar os
meios alternativos de solucdo de controvérsias, na medida do alcance possivel
(SENGER, 2004).

Atualmente, encontra-se disponivel para livre acesso na rede mundial de
computadores (internet), o grupo de trabalho denominado Interagency Alternative
Dispute Resolution (ADR) Working Group, destinado a implementar novos processos
colaborativos de prevencéo e resolucdo de disputas nas agéncias federais norte-
americanas, tais como os Departamentos de Agricultura, de Comércio, Educacéao,
Energia, Saude, Seguranca Interna, Justica, Trabalho, Transporte e o Departamento
de Defesa, entre outros (https://www.adr.gov/index.html). ?

Isto posto, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar as
possibilidades de aplicabilidade do instituto juridico da convencéo de arbitragem vis-
a-vis os contratos de propriedade intelectual de Instituicdes Cientificas, Tecnologicas
e de Inovacao (ICT) do Setor de Defesa Nacional, fundamentalmente, sob a ética de
um Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacédo (SNCTI) que seja efetivo e
traga beneficios cientificos, tecnolégicos, econdmicos e sociais ao pais.

Para alcancar este objetivo geral, foram tracados o0s seguintes objetivos
especificos: i) caracterizar o Setor de Defesa nacional, em especial sob o ponto de
vista da propriedade intelectual e inovacao; ii) classificar os contratos de propriedade
intelectual passiveis de utilizacdo pelas ICT do Setor de Defesa Nacional, iii) investigar
conceitos, principios e peculiaridades do instituto juridico da arbitragem, notadamente
em face das recentes alteracdes da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de

Arbitragem); iv) Identificar as reais vantagens relativas a convencéo de arbitragem que

! Varios programas federais nesta matéria encontram-se disponiveis para download, dentre eles o Air
Force ADR Program, o Army ADR Program e o ADR Program da Marinha Americana.
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sejam aplicaveis em contratos de propriedade intelectual das ICT do Setor de Defesa
Nacional; e v) diagnosticar a percepcao do Setor de Defesa Nacional a respeito da
convencao de arbitragem em contratos de propriedade intelectual de suas ICT.

Para tanto, optou-se por realizar pesquisa bibliografica em artigos cientificos,
livros e trabalhos académicos sobre o tema e, ainda, pesquisa documental em Centros
e Camaras de Arbitragem de reconhecida atuacdo em meios adequados de solugao
de controvérsias.

Adicionalmente, utilizou-se pesquisa exploratéria, por meio de questionarios
enviados aos assessores juridicos do Departamento de Ciéncia e Tecnologia do
Exército Brasileiro (DCT), com o objetivo de diagnosticar como estes profissionais
percebem a viabilidade e importancia da convencdo de arbitragem nos projetos
estratégicos do Setor de Defesa Nacional.

O tema apresenta especial relevancia, uma vez que busca estudar as
possibilidades de convencao de arbitragem em contratos de Defesa ndo apenas sob
0 aspecto juridico, mas como potencial instrumento de boas praticas na gestao da
propriedade intelectual e inovacdo, em um setor sensivel e considerado como
prioritario para o desenvolvimento nacional.

Por fim, ressalte-se que os Nucleos de Inovacéo Tecnologica (NIT), por forca
da nova redacao da Lei da Inovacgéo, deverao ter a capacidade de negociar e gerir 0s
contratos de tecnologia das ICT de Defesa Nacional, o que demanda a necessidade
de um corpo técnico e juridico altamente especializado, com capacidade de formular

contratos eficientes e, ainda, de fiscalizar a execucao de tais avencas.
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1 O Setor de Defesa Nacional e a Inovacao Tecnolbgica

As inovacgbes tecnoldgicas geradas no Setor de Defesa projetam-se em
diversos campos do conhecimento operando acirrada “disputa tecnolégica”
(BRUSTOLIN, 2014) e induzem evolucdes, por exemplo, na roboética, na engenharia
satelital e de telecomunicacgdes, na nanotecnologia e biotecnologia, na concepcéo e
aprimoramento de veiculos ndo tripulados e nos sistemas de comando e controle e de
defesa cibernética (SCHMIDT, 2009).

Aliado a isto, 0 processo de geracao de inovacdes tecnologicas requer gestao
complexa e, ndo raro, apresenta fatores que podem ser considerados obstaculos, tais
como os altos custos da pesquisa e desenvolvimento (P&D) e a falta de infraestrutura
em paises mais pobres (O'REGAN, 2009).

Esta gestdo também possui intensa ligagdo com o adequado manejo do
sistema de protecao por direitos de propriedade intelectual (DPI), o qual pode impactar
no ritmo de geracao de inovacdes (STIGLITZ, 2014)

Ainda neste sentido, Stiglitz (2008) considera que os DPI devem ser vistos
como parte de um conjunto de variados fatores que formam um sistema de inovacao,
ou seja, os DPI devem instrumentalizar e fortalecer todo o sistema.

Especificamente em relacdo aos produtos de defesa, a gestdo da inovacao e
propriedade intelectual comporta certas especificidades. Em Israel, por exemplo,
apesar de todo consenso sobre o valor do conhecimento cientifico gerado no setor de
defesa nacional e sua contribuicdo para a economia, o relatério do Comissario de
Estado, de marco de 2014, descreveu a gestdo da propriedade intelectual no
Ministério da Defesa como insatisfatoria. Tal fato tem apontado para o governo

israelense a necessidade de estabelecer uma politica mais abrangente de forma a
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tirar melhor proveito das oportunidades, minimizar os riscos e favorecer a
transferéncia de tecnologias para o mercado (EVEN; SIVAN, 2014).

De outro lado, nos EUA, atualmente, existe grande pressédo do Departamento
de Defesa (DoD) para que as empresas abram méao de seus DPI sobre softwares e
hardwares dos respectivos produtos de defesa. Assim, os militares poderiam assumir
a manutencdo dos materiais adquiridos que estejam fora da garantia. Em alguns
casos, a dependéncia de um Unico fornecedor tem causado desconforto nos militares
daquele Pais. Além disso, existe 0 argumento de diminuicdo do orcamento para a
Defesa aliado ao fato de que os gastos com manutencédo podem dificultar a compra e
o desenvolvimento de novos produtos, pontos que devem ser tratados como questdes
de seguranca nacional (ERWIN, 2012).

De outro lado, as discussdes nos EUA se agravam quando produtos
financiados pela iniciativa privada sdo comprados pelo Departamento de Defesa.
Neste caso, o DoD alega a necessidade de ter acesso aos dados técnicos dos
produtos para que estes sejam disponibilizados a outras empresas a fim de suprir 0
mercado de pecas de reposicao, principalmente nos casos de seguranca nacional. Tal
fato tem levado algumas empresas a considerar ndo contratar com 0 governo
estadunidense com o objetivo de protegerem seus DPI (ERWIN, 2016).

Desta forma, observa-se que as discussfes sobre as inovagdes tecnoldgicas
de defesa ganham importancia, uma vez que a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
militar demandam produtos e sistemas intensivos em tecnologia. Adicionalmente, o
valor agregado pelo esforco e os recursos investidos em tais produtos e sistemas

também fomentam as discussdes a respeito da propriedade intelectual.
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1.1 Conceito de Inovacgéo

A inovacdo constitui um fendmeno complexo, objeto de sofisticacdo por varios
fatores (v.g., a natureza da tecnologia, a internacionalizagéo da producéo de bens,
servicos e conhecimento e, ainda, o real aparato institucional das organizacgdes), 0
gue tem fomentado a busca por cooperacdo e colaboragéo para o desenvolvimento
tecnologico (TERUYA; LIMA; WINTER, 2015).

A partir do processo de esgotamento do modelo fordista-taylorista da economia
mundial, observado no ultimo quartil do século XX, surgem os conceitos de “sociedade
e economia do conhecimento”, ou “sociedade e economia da informagao”, os quais
vém sendo desenvolvidos para descrever: (i) as industrias da informacéo (onde tudo
pode ser digitalizado); (i) o conhecimento considerado como insumo de producéo; e
(iif) a nova dindmica socioeconémica baseada no conhecimento (TIGRE, 2014, p. 69).

Neste cenario: “O deslocamento do paradigma de sociedade industrial para
sociedade do conhecimento coloca no centro da discussdo o conhecimento e sua
gestdo como fatores relacionados a capacidade competitiva de empresas e paises”
(SILVA; MACHADO; LOTUFO, 2009, p. 211).

Conforme propbe Drucker (1993, p. 19), em sua obra A Sociedade Pés-
capitalista, o contexto de transicdo da economia capitalista passa pela mudanca
radical do conceito conhecimento.?

Desta forma, o crescimento econémico e a produtividade desta “nova
economia” (Knowledge-based economy) “se baseiam cada vez mais no conhecimento

e na informacdo” (MATTOS; GUIMARAES, 2012, p. 30).

2 “This transformation was driven by a radical change in the meaning of knowledge. In both West and
East, knowledge had always been seen as applying to being. Then, almost overnight, it came to be
applied to doing. It became a resource and a utility. Knowledge had always been a private good. AlImost

overnight it became a public good.”
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Neste particular, distinguem-se as meras informacdes do conhecimento, sendo
as primeiras quaisquer proposi¢cdes enunciadas e codificadas acerca de estados do
mundo, propriedades da natureza ou algoritmos, ao passo que 0 conhecimento
transcende este conceito por adicionar o referencial que permite ao receptor
decodificar e utilizar as informagdes (DOSI apud POSSAS, 1997).

Conforme encontra-se disposto no Manual de Oslo - Proposta de Diretrizes
para Coleta e Interpretacdo de Dados sobre Inovagdo Tecnoldgica - a referida
“‘Economia baseada em conhecimento € uma expressdo cunhada para descrever
tendéncias em economias avancadas no sentido de maior dependéncia do
conhecimento, informagéo e altos niveis de especializacéo (...)" (OCDE, 1997, p. 35).

O Manual de Oslo situa-se como uma das principais referéncias dentro da
bibliografia que aborda a temética da inovacido (PELLEGRIN; ANTUNES JUNIOR,
2015, p. 16).

Tigre (2014, p. 74), por sua vez, considera esta publicacdo da Organizacéo
para Cooperacdo e Desenvolvimento Econdémico (OCDE) como a referéncia
conceitual e metodolégica mais utilizada atualmente para analisar o processo de
gestado da inovacao.

Assim, embora existam outros autores tratando do tema, para fins do presente
trabalho, sera adotado conceito de inovacgéo presente no Manual de Oslo.

Para a OCDE, o conceito de inovagdo encerra uma concepc¢ao abrangente,
compreendendo quatro grandes grupos: (i) inovacdes de produto; (ii) inovacdes de
processo; (iii) inovacdes organizacionais; e (iv) inovacdes de marketing.

Tal é o conceito de inovacéo proposto pelo Manual de Oslo:

Uma inovacgéo é a implementacdo de um produto (bem ou servigo) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas praticas de negdcios, na
organizacgédo do local de trabalho ou nas relagbes externas. (OCDE, 1997)
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As Inovacdes de Produto incluem bens e servigos totalmente novos e, ainda,

os aperfeicoamentos importantes para produtos ja existentes, envolvendo mudancgas
significativas em suas potencialidades (OCDE, 1997).

As Inovacdes de Processo representam mudancas significativas nos métodos

bY

de producdo e de distribuicdo, visando majoritariamente a reducao de custos de
producéo e distribuicdo, melhoria da qualidade ou producdo de produtos novos ou
aperfeicoados (OCDE, 1997).

As Inovacdes de Marketing envolvem a implementacdo de novos métodos de

marketing, incluindo mudancas no design do produto e na embalagem, na promocao
do produto e sua colocacao, e em métodos de estabelecimento de precos de bens e
de servicos (OCDE, 1997).

As Inovacdes Organizacionais envolvem a implementacdo de novos métodos

organizacionais, tais como mudancas em praticas de negdcios, na organizacdo do
local de trabalho ou nas relacfes externas da empresa (OCDE, 1997).

A par de tais conceitos trazidos pela OCDE, a literatura considera que a
inovacgao “é, entretanto, dificil de definir e mais ainda de medir. Normalmente, pensa-
se na inovacao como na criacdo de um produto ou processo melhor. No entanto, ela
poderia ser tdo simplesmente a substituicdo de um material por outro (...)” (MATTOS;
GUIMARAES, 2012, p. 35).

Trias de Bes e Kotler (2011, p.18), compartilhando do mesmo entendimento,
alertam para o fato de que a inovacao ndo necessariamente acarreta saltos gigantes
em relagao ao estagio tecnolégico anterior (“inovacao radical”’). Desta forma, a
inovacdo gradual, ocorrida passo a passo, também deve ser considerada como de

fato uma inovacédo, sendo tdo ou mais necessaria que a versao radical.
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Neste mesmo sentido, o proprio Manual de Oslo pontua que

a inovagdo € um processo continuo, e portanto dificil de ser mensurado,
particularmente para empresas cujas atividades de inovacdo sao
caracterizadas sobretudo por mudancas pequenas e incrementais em
oposicdo a projetos isolados e bem definidos para a implementacdo de
mudancas significativas. As inovagbes sdo definidas no Manual como
mudancas significativas, com o intuito de distingui-las de rotinas e mudangas
menores. Todavia, é importante reconhecer que uma inovagao pode também
consistir em uma série de pequenas mudancgas incrementais (OCDE, 1997,
p. 50)

Para fins de sistematizacdo, os conceitos de inovacao radical e incremental
estdo ligados ao “grau de novidade” envolvido em uma inovacgao: “Ha diferentes graus
de novidade desde melhorias incrementais menores até mudancgas realmente radicais
gue transformam a forma como vemos ou usamos as coisas” (TIDD; BESSANT,;
PAVITT, 2008, p. 30 e 31).

O Manual de Oslo define a inovacéo radical ou disruptiva como sendo a que

causa um impacto significativo em um mercado e na atividade econd6mica das
empresas nesse mercado (OCDE, 1997).

Desta forma, uma inovacdo disruptiva (ou radical) apresenta proposicédo de
novo valor, tanto criando um novo mercado, quanto reformulando mercados ja
existentes (CHRISTENSEN; ANTHONY; ROTH, 2007).

De outro lado, a inovacdo incremental encontra-se no lado diametralmente

oposto do espectro, uma vez que envolve apenas pequenas alteracdes ou ajustes em
praticas previamente existentes na empresa ou industria, ndo sendo algo
particularmente novo ou excepcional (SCHILLING, 2013, p. 47).

Estes dois conceitos de inovacdo radical ou disruptiva e inovacdo incremental

também foram incorporados pela legislacdo brasileira que trata da gestdo da
inovacdo: a Lei n® 10.973, de 2 de dezembro de 2004.
Inicialmente, a Lei de Inovacao (LI), quando de sua promulgacao, conceituou a

inovacao (art. 2°, inciso 1V) como a “introdugéo de novidade ou aperfeigoamento no
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ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou servigos”
(BRASIL, 2004).

Recentemente, varios dispositivos da LI foram alterados pela Lei n® 13.243, de
11 de janeiro de 2016, sendo que o legislador se preocupou em sublinhar que também
se considera como inovagdo “a agregagao de novas funcionalidades ou
caracteristicas a produto, servico ou processo ja existente que possa resultar em
melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho” (art. 22 1V, in fine)
(BRASIL, 2004).

Além da previsdo na LI, observa-se que tais conceitos de inovacgéo radical ou

disruptiva e inovacdo incremental ja estavam presentes em nosso ordenamento

juridico por meio da Lei n°® 11.196, de 21 de novembro de 2005 (“Lei do bem”), em

uma tentativa de conceituar o que seria “inovacao tecnoldgica”:

CAPITULO 1l

DOS INCENTIVOS A INOVACAO TECNOLOGICA

Art. 17(...)

§ 1° Considera-se inovacgdo tecnoldgica a concep¢do de novo produto ou
processo de fabricacéo, bem como a agregacéo de novas funcionalidades ou
caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais
e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior
competitividade no mercado. (BRASIL, 2005)

Por fim, o arcabouco juridico existente no setor de Defesa nacional também
traz um conceito legal. A Lei n® 12.598 de 21 de marco de 2012 3 conceitua a inovacao
como sendo a “introdugao de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo de
Prode” (Produto de Defesa), conforme disposto em seu art. 2°, inciso V (BRASIL,

2012).

3 Estabelece normas especiais para as compras, as contrataces e o desenvolvimento de produtos e
de sistemas de defesa; dispde sobre regras de incentivo a area estratégica de defesa; altera a Lei
n2 12.249, de 11 de junho de 2010; e d& outras providéncias.
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1.2 InovacgBes Tecnoldgicas de Defesa

O uso de inovacgdes tecnoldgicas no Setor de Defesa, especificamente durante
as cruéis campanhas ocorridas na Segunda Guerra Mundial, foi relatado por Kennedy
(2014) com rigueza de detalhes.

Alguns exemplos citados na referida obra sao: (i) a invencao de Barnes Wallis
de “bombas saltitantes” que “quicavam” e explodiram as represas do Vale do Rhur; (ii)
os blindados, desenvolvidos por Percy Hobart, que ultrapassaram as minas anti-carro
e 0s obstaculos de arame farpado no desembarque da Normandia; (iii) o radar
‘magnetron”, cujas reduzidas dimensdes permitiram sua instalagdo em navios e
aeronaves de pequeno porte; e (iv) o uso de motores dos “Rolls Royce Merlin 61” nos
avides de caga americanos “P-51 Mustang”, os quais se tornaram mais velozes que
as aeronaves da Luftwaffe (KENNEDY, 2014, p. 44).

O aumento extraordinario de técnicas para detectar o inimigo e o
desenvolvimento crescente de novas armas levou a este mesmo autor, por exemplo,
a caracterizar a Batalha do Atlantico - muito mais do que uma batalha pelos mares
realizada na Grande Guerra - como uma guerra de cientistas (KENNEDY, 2014).

Em julho de 1945, pouco antes do encerramento do conflito mundial nos
campos de batalha, o engenheiro Vannevar Bush encaminhou a presidéncia dos EUA,
o relatério “Science - the endless frontier” (em traducao livre: “Ciéncia: a fronteira sem
fim”). Este documento ganhou notoriedade e encaminhou proposicdo para uma
politica nacional de desenvolvimento cientifico e a criacdo de uma fundacao de apoio
as pesquisas basicas e aplicadas e o0 ensino da ciéncia (LONGO; MOREIRA, 2013, p.
280 - 282).

Em 1950, o presidente Harry Truman criou efetivamente uma fundacdo com o

propdsito de centralizar o apoio ao desenvolvimento cientifico: a National Science
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Foundation (NSF). Na década de 1950, também foram criadas duas agéncias federais
norte-americanas que passaram a fomentar importantes programas mobilizadores: a
National Aeronautics and Space Administration (NASA); e a Advanced Research
Project Agency (ARPA), posteriormente denominada DARPA, na década de 1970, ao
ser acrescida a palavra “Defense” em sua sigla original (LONGO; MOREIRA, 2013, p.
280 - 282).

As atividades de pesquisa e desenvolvimento ocorridas na DARPA fornecem
um exemplo marcante de tecnologia desenvolvida no &mbito do setor de defesa dos
EUA no contexto da “Guerra Fria”. Em 1957, a entdo Unido das Republicas Socialistas
Soviéticas (URSS) saiu na frente na historicamente denominada “corrida espacial”, ao
lancar o primeiro satélite artificial, o Sputnik, o que obrigou os EUA a fornecerem uma
resposta a altura de tamanha ameaca soviética. Cumpre lembrar que, nos anos de
1950, os computadores possuiam baixissima capacidade de processamento, nao se
comunicavam ou trabalhavam em rede, além de constituirem aparelhos imensos que
eram instalados em salas inteiras, dignos de ocuparem, nos atuais dias de nossa
“sociedade do conhecimento”, locais de destaque como pecas de museu. O resultado
das pesquisas no interior da DARPA foi o desenvolvimento, com a ajuda da
companhia Bolt, Beranek and Newman (BBN), de uma rede composta por quatro
computadores os quais seriam acionados por sistemas operacionais diferentes. Esta
rede, originalmente de uso restrito do governo estadunidense, foi batizada com o
nome de ARPANET, sendo a precursora da atual rede mundial de computadores, a
internet (GONCALVES; OLIVEIRA, 2010, p. 58 - 59).

A ARPANET, inovacdo que lancou as bases para a posterior criacdo da
internet, € um exemplo bastante significativo, mas ndo é o Unico. Existem outras

tecnologias que foram criadas para atender, inicialmente, demandas do setor de
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defesa e que se espraiaram em beneficio de toda a sociedade (efeito de
transbordamento ou spin-off). Dentre as inovag¢des surgidas ap0s a proposicao
capitaneada por Vannevar Bush do “modelo do complexo militar-industrial-académico
dos EUA” citam-se: 0 avido a jato; o transistor; as fibras oticas; a energia nuclear; o
computador eletronico; o walk-talk, que deu origem ao telefone celular, o Global
Positioning System (GPS); os satélites; e o micro-ondas. Além disso, cite-se o
refinamento de tecnologias como: o sonar, o radar, o swept-wing (asa em formato
aerodinamico conhecido como “flecha,” sem a qual aeronaves de alta velocidade
seriam inviabilizadas); uma série de inseticidas, medicamentos, antibacterianos,
roupas resistentes ao fogo e a condicdes climaticas extremas, ferramentas de controle
numérico de maquinas; e circuitos integrados de alta velocidade. Por derradeiro,
também podem ser citados os VANT (veiculos aéreos nao tripulados, que no mercado
civil sdo popularmente conhecidos como drones), 0s quais constituem o que se
convencionou chamar de tecnologias com “aplicagdes duais” (BRUSTOLIN, 2014, p.
15 - 16).

Quanto ao mencionado conceito de “tecnologia de uso dual”, cabe salientar a
seguinte afirmacdo: “Eu defino uma tecnologia como de uso dual quando tem
aplicacbes militares e civis, atuais ou potenciais” (MOLAS-GALLART apud
BRUSTOLIN, 2014, p. 6 e 110).

Desta forma, partindo deste entendimento, Molas-Gallart assevera que assim
como uma tecnologia originariamente concebida no setor de Defesa pode ter
aplicacao civil, o inverso também pode ser verdadeiro. Em outras palavras, em casos
concretos, poderd ser particularmente dificil discernir se determinada tecnologia
deverd ter emprego apenas civil ou militar, podendo a mesma ser considerada como

de “usos multiplos” (BRUSTOLIN, 2014).
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De outro lado, ainda a respeito do termo “tecnologias duais”, Dagnino (2010)
faz uma adverténcia sobre o aumento da velocidade com que as inova¢des vém sendo
introduzidas no mercado, ocasionando uma diminuicdo sistematica nas diferencas
entre tecnologias civis e militares em situagdo diametralmente oposta ao efeito de
transbordamento ou spin-off.

Segundo esta 6tica, alguns produtores de sistemas de armas teriam se voltado
para o setor civil (nacional e estrangeiro) adotando uma postura proativa em busca de
oportunidades para a integragdo ou transferéncia de tecnologia e, ainda, o
desenvolvimento de politicas e procedimentos ativos com esse objetivo, o que poderia
conformar uma possivel “era das tecnologias de uso dual” (DAGNINO, 2010).

Sob outra perspectiva, Leske (2010, p. 62) observa que as inovac¢des da P&D
militar nem sempre transbordardo para o meio civil, podendo levar anos, ou nem
mesmo acontecer. Embora seja possivel o efeito de transbordamento (spin-off), este
pode ndo ocorrer, uma vez que as trajetorias dos setores civis e militares podem
divergir em dado momento.

Em certos casos, a dependéncia do setor militar pode levar ao engessamento
da industria civil, acomodando e até limitando a capacidade de pesquisa desta. Por
este motivo, Dosi (2006) foi muito cuidadoso ao enfatizar que é possivel que tenha
ocorrido uma grande coincidéncia, nos anos 1950 e 1960, entre as trajetorias do
padrao militar de mudanca técnica e o padrao civil, em relacdo aos semicondutores,
razdo pela qual isto ndo pode ser generalizado para outros setores da economia

(LESKE, 2010).
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1.3 Gestédo da Inovacao Tecnoldgica no Setor de Defesa Nacional

A gestdo da inovagdo no Setor de Defesa nacional tem amadurecido desde
meados da década de 1990, poucos anos antes da criacdo do Ministério da Defesa,
até a publicacdo conjunta da Politica Nacional de Defesa (PND), da Estratégia
Nacional de Defesa (END) e do Livro Branco de Defesa Nacional (LDBN), por meio
do Decreto Legislativo n° 373, de 25 de setembro de 2013 (BRASIL, 2013a).

Durante este percurso, as politicas setoriais de Defesa interagiram com outras
politicas publicas que visam, entre outros aspectos, ao desenvolvimento econémico
nacional, tais como a Politica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), o Plano Brasil
Maior e a Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao (ENCTI).

Pertencem a este conjunto de politicas, ainda, as normas especiais para as
compras, contratacdes e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e as
regras de incentivo a area estratégica de defesa, veiculadas inicialmente pela Medida
Provisoria n°® 544, de 29 de setembro de 2011, a qual foi convertida na Lei n°® 12.598,
de 21 de marco de 2012 (BRASIL, 2012).

A Lei Federal n°® 12.598/2012 (Lei do PRODE) foi posteriormente
regulamentada pelos Decretos n° 7.970, de 28 de marco de 2013 e n® 8122, de 16 de
outubro de 2013, criando as condi¢bes juridicas necessarias a promover o
desenvolvimento tecnolégico local por empresas de controle nacional e estabelecendo
o “Regime Especial Tributario para a Industria de Defesa” (RETID), respectivamente.

No ambito ministerial, a normatizacdo de alguns aspectos de gestdo da
inovacdo e propriedade intelectual, foram disciplinados em dois documentos
principais: (i) a Politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovacédo (C,T&l) para a Defesa

Nacional; e (ii) a Politica de Propriedade Intelectual do MD.
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No mesmo ano de promulgacdo da Lei de Inovacéo, o Ministério da Defesa
(MD) editou a Portaria Normativa n° 1.317/MD, de 4 de novembro de 2004, a qual
aprovou a Politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovacgéo (C,T&l) para a Defesa Nacional
(BRASIL, 2004b).

Com este documento, o Ministério da Defesa preconizou as finalidades,
fundamentos, objetivos e as diretrizes setoriais para a C,T&l no setor de Defesa
nacional.

As finalidades estabelecidas na Politica de C,T&l para a Defesa Nacional sao
as de apresentar os objetivos estratégicos para os componentes e 6rgaos de
expressdo militar do Poder Nacional e, ainda, orientar as instituicbes que venham a
participar de atividades de ciéncia, tecnologia e inovacao de interesse da Defesa (art.
2°, incisos | e II).

Além disso, outras finalidades listadas nesta politica setorial foram a criacéo de
um ambiente capaz de estimular a pesquisa e o conhecimento cientifico, o fomento
ao desenvolvimento nacional e a geracdo de produtos inovadores alinhados aos
interesses comuns das Forcas Armadas (art. 2°, incisos Ill a V).

Adicionalmente, preservando as especificidades das Forcas Armadas
singulares, a Portaria Normativa n® 1.317/MD prevé expressamente que os Comandos
da Marinha, do Exército e da Aeronautica formulem as suas proprias politicas de C, T&l
(art. 8°).

Além da Politica de C,T&l para a Defesa Nacional, a Portaria Normativa n°
1888/MD, de 23 de dezembro de 2010 aprovou a Politica de Propriedade Intelectual
do MD. As finalidades deste ato normativo, estabelecidas em seu art. 2°, sdo as

seguintes:

| — complementar a Politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao para a Defesa
Nacional no que se refere a protec¢é@o da propriedade intelectual;
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Il — orientar as acdes relacionadas a protecdo do conhecimento e das
criacdes desenvolvidas no ambito das suas Instituicbes Cientificas e
Tecnoldgicas (ICT), incluindo prote¢fes requeridas e concedidas, bem como
contratos firmados de transferéncia de tecnologia. (BRASIL, 2010)

Para a definicdo dos objetivos e a determinacgéo de suas diretrizes, esta Politica
de Propriedade Intelectual estabeleceu 0s seguintes pressupostos basicos: (i)
protecdo do conhecimento e exploracdo da propriedade intelectual associada as
tecnologias que atendam as necessidades da Defesa Nacional e a outras
desenvolvidas no ambito do MD; (ii) contribuicdo para o desenvolvimento e o
fortalecimento da industria nacional e, em particular, a Base Industrial de Defesa; (iii)
incentivo a participacao das ICT do MD no processo de inovagéao; (iv) reconhecimento
institucional, no Brasil e no exterior; e (v) gestéo eficiente e eficaz (art. 4°).

De outro lado, os objetivos listados na Politica de Propriedade Intelectual do
MD sdao: (i) a criacdo de ambiente que estimule a preservacdo da propriedade
intelectual; (i) a capacitacdo e a valorizacado dos recursos humanos envolvidos nos
processos de geracdo de novos conhecimentos e de protecdo da propriedade
intelectual; e (iii) o fomento a transferéncia de tecnologias geradas no ambito do MD
(art. 5°).

A Portaria n° 1888/MD, a exemplo da Politica de C,T&l para a Defesa Nacional,
conferiu autonomia aos Comandos das For¢as Singulares para estabelecerem, em
seus ambitos, diretrizes especificas.

Desta forma, cada Forca Armada produziu sua Diretriz de Propriedade
Intelectual, bem como institui seu Nucleo de Inovacédo Tecnoldgica (NIT) de acordo

com as suas especificidades.
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1.4 Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) e Instituicbes Cientificas,
Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT) do Setor de Defesa Nacional

A Lei de Inovacdo (BRASIL, 2004a), visando a promocao, capacitacao e
alcance da autonomia tecnoldgica nacional, trouxe a previsédo de criacdo de Nucleos
de Inovacdo Tecnoldgica (NIT), em Instituicbes Cientificas, Tecnolégicas e de
Inovagéo (ICT), “com a responsabilidade de propor, acompanhar e avaliar as politicas
de inovacao, para promover a protecdo e a manutencéo da propriedade intelectual e
para transferir as novas tecnologias para o setor empresarial” (MARTINS; 2012, p.
232).

Tais conceitos de NIT e ICT, previstos originalmente na Lei de Inovacgao, foram
atualizados e, de acordo com a revisao do novo marco legal trazido pela Lei 13.243,

de 2016, sdo os seguintes:

Art. 22 Para os efeitos desta Lei, considera-se:

(...)

V - Instituicdo Cientifica, Tecnolégica e de Inovacdo (ICT): érgéo ou entidade
da administracdo publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito
privado sem fins lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras, com
sede e foro no Pais, que inclua em sua missao institucional ou em seu objetivo
social ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de caréater cientifico ou
tecnolégico ou o desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos;

VI - Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT): estrutura instituida por uma ou
mais ICTs, com ou sem personalidade juridica propria, que tenha por
finalidade a gestédo de politica institucional de inovagéo e por competéncias
minimas as atribui¢cdes previstas nesta Lei;

(...) (BRASIL, 2004a)

No caso do setor de Defesa Nacional, todas as ICT séo publicas e integram a
administracdo publica direta, na esfera federal. Os NIT, por seu turno, foram
estruturados recentemente pela Marinha, Exército e Forca Aérea e congregam varias
ICT, sendo que as competéncias minimas e atribuicdes previstas na Lei de Inovacgao

sdo complementadas pelas respectivas Diretrizes de Propriedade Intelectual.
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1.4.1 Nucleo de Inovacao Tecnoldgica da Marinha do Brasil (NIT MB)

A Marinha do Brasil (MB) criou, em marco de 2008, a Secretaria de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo da Marinha (SecCTM) e constituiu, em julho de 2009, o Nucleo
de Inovacédo Tecnoldgica da Marinha (NIT-MB), para atuar de forma integrada com as
Instituicdes de C&T da MB (LITAIFF JUNIOR et al, 2009, p. 75).

Segundo dados do MCTIC (2015), a respeito da politica de propriedade
intelectual das instituicdes cientificas e tecnolégicas do Brasil (Relatério FORMICT

2015), o NIT MB é formado por 8 ICT, conforme se pode visualizar no quadro a seguir:

Quadro 1 - Nicleo de Inovagao Tecnoldgica da Marinha do Brasil (NIT MB)

Instituicdo Cientifica e Tecnolégica (ICT) Localizacéo (UF)
Centro de Andlises de Sistemas Navais (CASNAV) Rio de Janeiro-RJ
Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) Niter6i-RJ
Centro Tecnolégico da Marinha em S&o Paulo (CTMSP) Sao Paulo-SP
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM) Arraial do Cabo-RJ
Instituto de Pesquisas da Marinha (IPgM) Rio de Janeiro-RJ
Secretaria de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo da Marinha (SecCTM) Brasilia-DF
Hospital Naval Marcilio Dias (HNMD) Rio de Janeiro-RJ
Centro Tecnolégico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN) Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatério FORMICT 2015. Elaboragéo prépria.

As Diretrizes de Propriedade Intelectual da MB foram disciplinadas através da
Portaria n® 79/EMA, de 27 de abril de 2011, com o propdésito de atender aos seguintes
objetivos: 1) criacdo de um ambiente que estimule a preservacdo da Propriedade
Intelectual; 2) capacitacdo e a valorizagdo dos recursos humanos envolvidos nos
processos de geracdo de novos conhecimentos e de protecdo da Propriedade
Intelectual e; 3) fomento a transferéncia de tecnologias geradas no ambito da MB
(BRASIL, 2011a).

Complementa a referida Diretriz, a Portaria n® 26/2011, da SecCTM, a qual trata

das Normas para Protecdo da Propriedade Intelectual na MB. Este documento
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estabelece orientacdes e procedimentos a serem seguidos nos processos de protecao
a propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia e comercializagdo de produtos
e servicos de CT&l no ambito da MB.

Dentre os principais projetos apoiados pelo MCTIC no ambito da Marinha do
Brasil, conforme a ENCTI, pode-se ressaltar a contribuicdo para o dominio completo
do ciclo nuclear, possibilitando o desenvolvimento do sistema de propulsdo do
submarino brasileiro, além de outras pesquisas consideradas importantes para o
programa de fabricagéo de submarinos convencionais, tais como a da fibra de carbono
a partir de sua fibra precursora PAN (poliacrilonitrila), do amplificador de microondas
de poténcia do tipo TWT, de materiais resistentes ao impacto balistico e do
desenvolvimento de motores com imas permanentes para propulsdo (BRASIL: 2012b,

p. 64).

1.4.2 Nucleo de Inovacéo Tecnoldgica do Exército Brasileiro (NIT EB)

Quanto a Forca Terrestre, observa-se que o atual Sistema de Ciéncia e
Tecnologia do Exército (SCTEX) esta em processo de transformacdo em um Sistema
de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo do Exército (SCTIEX) com o objetivo de conferir
vantagem operacional, agregando valor ao poder de combate pelo atendimento das
necessidades correntes, e que, a0 mesmo tempo, atenda as necessidades futuras
(PELLANDA, 2013, p. 184).

Nesta Forca armada, a decisdo de criar um NIT foi materializada através da
Portaria 907, de 23 de novembro de 2009. Esta normativa também determinou que a
protecdo dos direitos relativos a propriedade intelectual, no ambito do Comando do
Exército, fosse requerida pelo do Departamento de Ciéncia e Tecnologia do Exército

Brasileiro (DCT), por meio do NIT (BRASIL, 2009).
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Desta forma, coube ao DCT, atuando na qualidade de NIT: “promover o
fomento a inddstria nacional, visando ao desenvolvimento e a producao de sistemas
e materiais de emprego militar” (AZEVEDO, 2013, p. 95).

O Nucleo de Inovacao Tecnologica do Exército Brasileiro (NIT EB), conforme o
Relatério FORMICT 2015, abrange 10 ICT, conforme se pode visualizar no quadro 2
a seqguir:

Quadro 2 - Nucleo de Inovagao Tecnologica do Exército Brasileiro (NIT EB)

Instituicdo Cientifica e Tecnolégica (ICT) Localizacdo (UF)
Departamento de Ciéncia e Tecnologia (DCT) Brasilia-DF
Centro de Comunicagdes e Guerra Eletronica do Exército (CCOMGEX) Brasilia-DF
Centro Integrado de Teleméatica do Exército (CITEX) Brasilia-DF
Centro Tecnolégico do Exército (CTEX) Rio de Janeiro-RJ
Centro de Avaliag6es do Exército (CAEX) Rio de Janeiro-RJ
Instituto Militar de Engenharia (IME) Rio de Janeiro-RJ
Diretoria de Servigo Geografico (DSG) Brasilia-DF
Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS) Brasilia-DF
Centro de Defesa Cibernética do Exército (CDCiber) Brasilia-DF
Diretoria de Fabricagao (DF) Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatério FORMICT 2015. Elaboragéo prépria.

A Diretriz de Propriedade Intelectual do Exército Brasileiro € a mais recente e
foi aprovada por meio da Portaria n°® 1.137, de 23 de setembro de 2014 (BRASIL,
2014a).

Conforme esta Diretriz, seus objetivos sdo 0s seguintes: 1) criar um ambiente
gue estimule a producédo de tecnologia autdctone e a preservacdo da Propriedade
Intelectual; 2) capacitar e valorizar os recursos humanos envolvidos nos processos de
geracao de novos conhecimentos passiveis de protecéo e; 3) fomentar a transferéncia

de tecnologias geradas no ambito do EB.
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Ressalte-se que a operacionalizagdo desta Diretriz estd fundamentalmente
disciplinada em seu Capitulo 1ll — Das Atribuigcdes e Procedimentos, o qual trata da
gestédo de inovacgéao tecnoldgica, propriedade intelectual, transferéncia de tecnologia e
ganhos econ6micos e, ainda, das bolsas de estimulo & inovagéo.

Conforme veiculado na ENCTI, no Exército Brasileiro, destacam-se: a pesquisa
e o desenvolvimento da Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Média sobre
Rodas — VBTP/MR (Guarani), que serd organica de varias unidades militares e
também sera utilizada pelas forcas de paz brasileiras da ONU; a familia de radares
SABER (M60 e M200) com tecnologia totalmente brasileira e com aplicacdes
diversificadas e; a importante parceria do MCTIC com o Exército Brasileiro na area de

defesa cibernética (BRASIL: 2012b, p. 64).

1.4.3 - Nucleo de Inovacédo Tecnolégica do Departamento de Ciéncia e Tecnologia
Aeroespacial (NIT DCTA)

Em relacdo a Forca Aérea Brasileira (FAB), a Portaria n°® 14 /CTA/SDE, de 19
de maio de 2006 criou o seu Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica, sendo que as
Instituicbes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacdo (ICT) que o integram sao
institutos vinculados ao Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

Tais institutos desempenham atividades de pesquisa basica, aplicada e
desenvolvimento nos campos aeronautico e espacial e, ainda, cooperam e prestam
servicos de assisténcia técnica especializados para as empresas do setor, em seus
esforcos de P&D, em ac¢Bes organizadas no contexto da Lei de Inovacao e do Sistema
de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo de Interesse da Defesa Nacional — SisCTID (LUZ,

2010).
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De acordo com o publicado no Relatério FORMICT 2015, o NIT DCTA é

formado pelas 10 ICT constantes do quadro a seguir.

Quadro 3 - Nucleo de Inovagao Tecnoldgica do Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial (NIT DCTA)

Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica (ICT)

Localizag&o (UF)

Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial (DCTA)

Sao José dos Campos-SP

Instituto Tecnoldgico de Aerondutica (ITA)

Sao José dos Campos-SP

Instituto de Aeronautica e Espaco (IAE)

Sao José dos Campos-SP

Instituto de Estudos Avangados (IEAv)

Sao José dos Campos-SP

Instituto de Fomento e Coordenagéo Industrial (IFI)

Sao José dos Campos-SP

Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV)

Sao José dos Campos-SP

Instituto de Controle do Espaco Aéreo (ICEA)

Sao José dos Campos-SP

Centro de Langamento da Barreira do Inferno (CLBI) Parnamirim-RN
Centro de Langcamento de Alcantara (CLA) Alcantara-MA
Centro Logistico da Aeronautica (CELOG) Rio de Janeiro-RJ

Fonte: Adaptado do MCTIC - Relatério FORMICT 2015. Elaboragéo propria.

Quanto as Diretrizes de Propriedade Intelectual, o Comando da Aeronautica,
por meio da Portaria DCTA n° 80/DGl, de 4 de abril de 2013, aprovou a Instru¢do que
trata da Propriedade Intelectual e Inovacao, aplicada as ICT do COMAER (ICA 80-
10).

Este ato normativo possui a finalidade de estabelecer os principios, orientacdes
e procedimentos relativos a apropriacdo e manutencao de propriedade intelectual e a
transferéncia de tecnologias no ambito das organizacGes da Aerondautica.

Complementa esta Diretriz de Pl e inovacédo da FAB a Portaria n® 72/GC6, de
01 de fevereiro de 2007, a qual regulamenta o pagamento de royalties no ambito do
Comando da Aeronautica.

Por fim, ainda de acordo com a ENCTI, a Forca Aérea Brasileira possui como
um dos principais projetos com subvencédo do MCTI o missil de quinta geracao ar-ar
A-DARTER de curto alcance, visando a defesa do espaco aéreo brasileiro,

desenvolvido em parceria com a Africa do Sul e privilegiando total transferéncia e
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absorcdo das tecnologias desenvolvidas e a capacitacdo de pessoal de alta
qualificacdo. Cite-se, ainda, a pesquisa do Veiculo Aéreo Nao Tripulado — VANT, os
guais constituem importantes instrumentos de vigilancia na defesa de fronteiras, do
espaco aéreo e de regibes extensas ou de dificil acesso, além de aplicacbes de

caréter civil como seguranca publica e transporte (BRASIL, 2012b, p. 64).

1.4.4 Responsabilidade dos NIT na gestao de contratos das ICT

O caput do art. 16, da Lei n® 10.973/2004 estabelece que a ICT publica, para
apoiar a gestao de sua politica de inovacéao, “devera dispor de Nucleo de Inovacéo
Tecnoldgica, proprio ou em associagao com outras ICTs (grifos nossos)” (BRASIL,
2004a). Os NIT, portanto, séo 6rgaos de gestao estratégica de existéncia obrigatoria
no setor Publico e, no caso da Defesa Nacional, conforme faculta a Lei de Inovacéao,
congregam varias ICT, conforme detalhado nas subsecOes precedentes (1.4.1 a
1.4.3).

Dentre as competéncias minimas enumeradas para os NIT, had a
obrigatoriedade prevista no art. 16, paragrafo 1°, inciso X, da Lei de Inovacédo de
“negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da ICT” (BRASIL,
2004a). Portanto, a partir do rol de competéncia estabelecido pela Lei n° 10.973/2004,
é forcoso concluir que, no setor de Defesa Nacional, como em qualquer outro
segmento publico, pertencem aos NIT a grande responsabilidade pela a gestdo dos
contratos de propriedade intelectual de suas ICT vinculadas.

Em relacdo a responsabilidade pela arbitragem em tais contratos de
propriedade intelectual das ICT, ha necessidade de interpretacdo das mencionadas
“‘competéncias minimas” para os NIT, listadas no rol exemplificativo do art. 16, § 1°,

da Lei de Inovagéo, em conjunto com a Lei de Arbitragem.
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A reforma da Lei de Arbitragem, delimitou a competéncia para a celebracao de
convencao de arbitragem no a&mbito do Poder Publico por meio do no paragrafo 2°, do
art. 1°, da Lei n° 9.307/1996 (BRASIL, 1996b). De acordo com a redacédo deste
dispositivo, a autoridade ou o 6rgéo, da administracéo publica direta, competente para
a celebracao de convencédo de arbitragem, € igualmente competente para a realizacao
de acordos ou transacdes (BRASIL, 1996b).

Destarte, a Lei de Arbitragem “atribui expressamente poderes de celebragao
de acordos e transacfes ao 6rgao responsavel pela celebracdo da arbitragem, ao
passo que fica com isso impossibilitada a avocacao ou delegacao de competéncia (...)
(SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 184).

Portanto, é igualmente forcoso concluir que ha também, neste caso, uma
competéncia exclusiva dos NIT do setor de Defesa Nacional. A estes 6rgédos, como
integrantes da administracdo publica direta, foi atribuida por lei a responsabilidade
para celebrar eventual convencdo de arbitragem, assim como os acordos ou

transaces em contratos de propriedade intelectual de suas ICT vinculadas.
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2 Contratos de Propriedade Intelectual de Instituicdes Cientificas,

Tecnoldgicas e de Inovacéo (ICT) do Setor de Defesa Nacional

O Brasil é signatario de diversos acordos e tratados internacionais sobre
propriedade intelectual, tais como a Convencédo da Unido de Paris (CUP) para a
propriedade industrial e a Convencao da Unido de Berna (CUB) para os direitos
autorais.

O Brasil também aderiu ao Acordo sobre Direitos de Propriedade Industrial
Relativos ao Comércio (Acordo TRIPS), como resultado das negociacdes da Rodada
Uruguai, realizada no ambito do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT, na
lingua inglesa), o qual originou a Organizacdo Mundial do Comércio (OMC), no ano
de 1994.

Além das citadas normas internacionais, ha extensa legislacéo interna tratando
da protecdo dos direitos de propriedade intelectual, a exemplo da Constituicdo
Federal, Lei de Propriedade Industrial, Lei de Direitos Autorais, Lei de Programas de
Computador, Lei de Inovacéo, Lei de Protecdo de Cultivares, entre outros diplomas
legais.

Quanto ao setor de Defesa Nacional, Rossi (2015, p. 148) observa que tanto a
Estratégia Nacional de Defesa quanto a Politica Nacional de Defesa ndo trazem
disposicéo relativa a propriedade intelectual, o que de certa forma ja seria esperado,
pois esta tematica pode ser considerada como acesséria aos aspectos primordiais de

tais politicas.
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Adicionalmente, a Lei 12.598/12 traz algumas disposic¢des relativas a gestao da
propriedade intelectual*, em especial em relacdo aos denominados produtos
estratégicos de defesa (PED) e sistemas de defesa (SD)® (ROSSI, 2015, p. 149).
Neste sentido, o referido diploma legal estabelece que os editais e contratos
referentes a PED ou a SD conterdo clausulas relativas “a transferéncia de direitos de
propriedade intelectual ou industrial’, conforme consta do art. 3°, 8 2° inciso Il
(BRASIL, 2012).

De outro lado, a par de todo este arcabouco juridico - e também como ja
referenciado na introducdo deste trabalho - o novo marco legal para a Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo no Brasil ampliou a competéncia dos Nucleos de Inovacgao
Tecnoldgica (NIT) para negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia
oriunda de suas Instituicdes Cientificas, Tecnologicas e de Inovacao (ICT), na forma
do art. 16, paragrafo 1°, inciso X, da Lei de Inovacédo (BRASIL, 2004a).

Tais acordos de transferéncia de tecnologia das ICT vinculadas aos NIT do
setor de Defesa Nacional, ao fim e ao cabo, serdo materializados em contratos que
poderdo ter como objeto os mais variados instrumentos de propriedade intelectual

existentes em nosso ordenamento juridico.

4 Como ja observado no Capitulo I, a Lei n° 12.598/2012 dispds sobre as “normas especiais para as
compras, contratagcdes e desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa”, sendo regulamentada
pelos Decretos n°® 7.970/2013 e n° 8.122/2013. Tais diplomas legais constituem o arcabouco juridico
do setor de Defesa Nacional, juntamente com as demais politicas setoriais (v.g., PND, END, LBDN,
Politica de C,T&l para a Defesa Nacional e Politica de Propriedade Intelectual do Ministério da Defesa).
5 Conforme a Lei 12.598/12: “Art. 2° Para os efeitos desta Lei, sé@o considerados: Il - Produto
Estratégico de Defesa - PED - todo Prode que, pelo contetdo tecnolégico, pela dificuldade de obtengéo
ou pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para a defesa nacional, tais como: a) recursos
bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; b) servicos técnicos especializados na area de projetos,
pesquisas e desenvolvimento cientifico e tecnoldgico; c) equipamentos e servigos técnicos
especializados para as areas de informacéo e de inteligéncia; Ill - Sistema de Defesa - SD - conjunto
inter-relacionado ou interativo de Prode que atenda a uma finalidade especifica”.
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2.1 Conceito de Propriedade Intelectual

No plano do Direito internacional, o mais antigo acordo multilateral versando
sobre a tematica dos denominados direitos de propriedade industrial € a Convencédo
da Uniéo de Paris (CUP), assinada em 1883, e da qual o Brasil participou ativamente
para a sua elaboracéo, sendo uma das nacgdes signatarias originais.®

Pelo sistema da CUP, seus Estados-partes, em clima de cooperacdo mutua,
adotaram os principios basicos de tratamento nacional, de prioridade unionista,
independéncia dos direitos e territorialidade, como mecanismos aptos a solucionar
problemas comuns de protecdo para suas criacdes industriais dentro e fora de suas
fronteiras.

Posteriormente, o texto de 1883 da Convencgéo da Unido de Paris passou por
diversas revisdes - Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934),
Lisboa (1958) e Estocolmo (1967) - sendo que o Brasil aderiu a Revisdo de Estocolmo
no ano de 1992 (IDS, 2013, p. 1-8).’

Scudeler (2013, p. 60) salienta a importancia da CUP para os DPI, posto que
“representou o inicio da formagao de um direito internacional comum sobre a matéria,
especialmente quando se constata que criou um escritério internacional denominado
Bureau Internacional da Unido a Protecao da Propriedade Industrial”.

Este escritério internacional foi o embrido da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), criada anos mais tarde (1967) com o objetivo de
unificar o trabalho realizado no ambito da CUP e da Convencao da Unido de Berna,

conforme ensina Polido:

6 Conforme Cruz Filho (1982), as na¢des que assinaram a CUP originariamente foram Bélgica, Brasil,
Espanha, El Salvador, Franga, Guatemala, Paises Baixos, Portugal, Sérvia e Suica.

7 O Brasil, por meio do Decreto n° 75.572, de 8 de abril de 1975, promulgou parte da Revisdo de
Estocolmo, ficando em vigor parte do texto da Revisdo de Haia de 1925, tendo aderido aos arts. 1° a
12 e 28, alinea |, do texto da Reviséo de Estocolmo, no ano de 1992 (Op Cit, p. 6 e 8).
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No campo da propriedade intelectual, a criagdo da Unido de Paris para a
Protecdo da Propriedade Industrial de 1883 e da Unido de Berna para a
Protecao das Obras Literarias e Artisticas de 1886, deixou importante legado
para o Direito Internacional.

(...)

A posterior criagdo da ONU com a Declaragéo de S&o Francisco de 1945, e
de outras organizacdes internacionais constituidas pelo P6s Segunda Guerra
redirecionou a Unido de Paris e de Berna a novas funcdes na ordem
internacional. Nesse passo, a Conferéncia de Estocolmo de 1967 estabelecia
a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra,
unificando os trabalhos da Secretarias Internacionais das Unibes, porém
mantendo suas estruturas originarias (POLIDO, 2013, p. 23 e 24).

A Convencéao que instituiu a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(Estocolmo, 1967), da qual o Brasil também é pais signatario, ndo conceituou de
maneira formal o que é propriedade intelectual, optando por apresentar um rol

meramente exemplificativo de direitos:

ARTIGO 2.°

Defini¢cBes

Para os fins da presente Convencao, entende-se por:

viii) Propriedade intelectual, os direitos relativos: as obras literarias, artisticas
e cientificas; as interpretacfes dos artistas intérpretes e as execucdes dos
artistas executantes, aos fonogramas e as emissfes de radiodifuséo; as
invencdes em todos os dominios da atividade humana; as descobertas
cientificas; os desenhos e modelos industriais; as marcas industriais,
comerciais e de servico, bem como as firmas comerciais e denominacdes
comerciais; a protecdo contra a concorréncia desleal e “todos os outros
direitos inerentes a atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,
literario e artistico. (WIPO, 1967)

Segundo esta proposi¢cao da OMPI, datada de 1967, o conceito de Propriedade
Intelectual, inicialmente, representou a dicotomia formada pela Propriedade Industrial
e pelo Direito Autoral. Entretanto, com o advento de um conjunto de direitos que nao
se podem amoldar perfeitamente em uma ou outra classificacdo (Propriedade
Industrial ou Direito Autoral), o conceito de Propriedade Intelectual encontra-se em
constante construcgéo.

Como exemplos de direitos que sdo Unicos em seu préprio género (sui generis),
podemos citar as topografias de circuitos integrados (os populares chips de
computadores), as cultivares e 0s conhecimentos tradicionais associados a

biodiversidade (CNI; 2013, p. 18).
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Portanto, a propriedade intelectual €: “um capitulo do Direito, altissimamente
internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos
autorais e outros direitos sobre bens imateriais de varios géneros” (BARBOSA, 2010,
p. 10).

No quadro a seguir, encontram-se 0s instrumentos da propriedade intelectual,

conforme os trés ramos acima citados.

Quadro 4 - Instrumentos da propriedade intelectual

Direito de Propriedade Intelectual

Patentes de Inveng&o e Modelos de Utilidade

Propriedade Industrial Marcas

Desenho Industrial

Indicacdes Geogréficas

Direito de Autor

Direitos Autorais Direitos Conexos

Programa de Computador (software)

Topografias de Circuitos Integrados (chips)

Direitos Sui Generis Cultivares

Conhecimentos Tradicionais

Fonte: Adaptado de Barbosa (2010) e CNI (2013). Elaborag&o prépria.

Estes instrumentos que formam o conjunto de direitos de propriedade
intelectual existentes em nosso ordenamento juridico serdo detalhados na subsecéo

seguinte, a qual abordara os contratos de propriedade intelectual em espécie.
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2.2 Contratos de Propriedade Intelectual

Na legislagéo brasileira, o arcabouco juridico da propriedade industrial encontra
disciplina fundamentalmente na Constituicdo Federal e na Lei de Propriedade
Industrial (LPI).

Do rol constante do art. 2° da LPI, consideram-se instrumentos da propriedade
industrial as patentes, os desenhos industriais, as marcas e as indicagées geogréficas.
A repressédo a concorréncia desleal constitui um regime juridico de responsabilizacédo
penal contra as violacdes dos direitos de propriedade industrial (artigos 183 a 195, da
LPI). Tal regime, frise-se, representa uma das caracteristicas das leis que versam
sobre a propriedade industrial que € a de serem leis de repressdo a concorréncia
desleal (ABRAO, 2002, p. 22).8

Dentre os instrumentos de propriedade industrial previstos na Lei 9.279/96, os
gue sao passiveis de utilizacdo no setor de defesa nacional compreendem as criagdes
intelectuais voltadas para as atividades de industria, comércio e prestacao de servi¢cos
e gque sao materializados pela concessédo de um titulo pelo INPI (IDS, 2013, p. 13).
Sao eles: as patentes de invencao e de modelo de utilidade; e os registros de marca

e de desenho industrial (BRASIL, 1996a).

8 Como exemplo de diplomas legais que trazem previs&o de repressdo a concorréncia desleal citem-
se o0 Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal (art. 184 e 186) e a Lei n°® 12.529,
de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorréncia; dispde sobre
a prevencdo e repressdo as infragbes contra a ordem econfmica; altera a Lei n°® 8.137, de 27 de
dezembro de 1990, o Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Cédigo de Processo Penal, e a
Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei n® 8.884, de 11 de junho de 1994, e a
Lei n° 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e da outras providéncias.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.529-2011?OpenDocument
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Desta forma, excluem-se do objeto deste trabalho as indicacdes geograficas,
uma vez que os elementos conceituais que caracterizam estes institutos juridicos, 0s
tornam estranhos ao ambiente das inovacées de produtos ou sistemas de defesa. °

De outro lado, o Direito Autoral, assim como previsto para a propriedade
industrial, também encontra abrigo no rol dos direitos e garantias fundamentais da
Carta Magna.

Sao protegidos pelo Direito Autoral os textos literarios e as obras artisticas ou
cientificas, além de outras constantes do rol exemplificativo do art. 7° da Lei n® 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998. Entretanto, outros direitos foram se avizinhando aos
direitos dos criadores de obras (autores) como os chamados direitos conexos (de
intérpretes de obras intelectuais e os da industria difusora de obras). Além disso, os
programas de computador ou softwares, modernamente considerados como obras
literarias, constituem objeto de protecéo por direito autoral (ABRAO, 2002, p. 17 - 18).

Destarte, os direitos de autor sobre as obras, assim como os direitos conexos
de intérpretes e da industria difusora de obras, encontram-se igualmente fora do
escopo do presente estudo, uma vez que, para o Setor de Defesa, 0s instrumentos de
protecédo restringem-se aos programas de computador (softwares).

Em relacdo aos instrumentos de propriedade intelectual pertencentes ao
terceiro grupo dos denominados “direitos sobre bens imateriais de varios géneros”
(CNI, 2013), nao interessam ao escopo do setor de Defesa Nacional as cultivares e

0s conhecimentos tradicionais.

9 Este instrumento de protecdo compreende as indicagdes de procedéncia e as denominagdes de
origem, cuja disciplina encontra-se prevista nos artigos 176 a 182, da Lei de Propriedade Industrial.
Segundo a legislacdo em apreco, considera-se indicagéo de procedéncia “o nome geografico de pais,
cidade, regido ou localidade de seu territorio, que se tenha tornado conhecido como centro de extracao,
produgéo ou fabricagcdo de determinado produto ou de prestagao de determinado servigo” (art. 177).
As denominagdes de origem, por seu turno, s3o “0 nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territério, que designe produto ou servigco cujas qualidades ou caracteristicas se
devam exclusiva ou essencialmente ao meio geogréfico, incluidos fatores naturais e humanos” (art.
178) (BRASIL, 1996a).
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No campo dos direitos Unicos em seu préprio género (sui generis), ha certo
interesse em relagdo as topografias de circuitos integrados, em face da crescente
utilizacéo dos populares chips na engenharia eletrbnica de Defesa.

Em suma, os seguintes instrumentos de propriedade intelectual interessam
diretamente ao setor Defesa Nacional: a) no campo da propriedade industrial: as
patentes; marcas e desenhos industriais; b) no campo do direito autoral: os programas
de computador; e ¢) no campo dos direitos sui generis: as topografias de circuitos
integrados.

Por derradeiro, além dos instrumentos de propriedade intelectual citados,
interessam, ainda, ao escopo dos contratos de propriedade intelectual das ICT do
setor de Defesa, as tecnologias protegidas por meio do segredo industrial e do Know

how.

2.2.1 Patentes de Invencao e de Modelos de Utilidade

As patentes sdo um dos mais antigos instrumentos de propriedade intelectual
e, como em todas as formas de protecao da propriedade intelectual, a finalidade de
um sistema de patentes é incentivar o desenvolvimento econdmico e tecnologico
recompensando a criatividade (WIPO, 2013b)

Segundo o Manual de Oslo, a patente constitui um direito legal de propriedade
sobre uma invencgdo, garantido pelos escritérios de patentes nacionais. Desta forma,
o detentor dos direitos exclusivos pode explorar livremente a invencao patenteada
durante um determinado periodo de tempo. Além disso, a patente revela os detalhes
da invencdo como um meio de permitir seu uso social mais amplo (OCDE, 1997, p.

29).
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Cabe salientar que uma empresa nao necessita de uma patente para iniciar a
exploracéo de determinado invento. Entretanto, ao ser conferido o direito de excluir
terceiros, sem o seu consentimento, de fabricar ou importar algum objeto, a empresa
conquista uma importante vantagem de mercado (ABRANTES, 2011, p. 23).

De acordo com a LPI, uma invencao patentedvel deve atender aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial (art. 8°). De outro lado, um
modelo de utilidade patenteavel é “o objeto de uso pratico, ou parte deste, suscetivel
de aplicacéo industrial, que apresente nova forma ou disposi¢do, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagao” (art.
9°) (BRASIL, 19964a).

Observam-se, portanto, duas espécies de patentes na lei brasileira: as de
invencodes e as de modelo de utilidade. As primeiras referem-se a novas solucdes para
problemas técnicos especificos, dentro de um determinado campo tecnolégico. As
segundas sdo novas formas ou disposi¢cdes em objetos de uso pratico, ou partes
destes, visando melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricagéo.

Assim: “Enquanto a invencao revela uma concepc¢ao inventiva apresentando
um efeito técnico novo, o modelo de utilidade ndo revela uma nova funcdo, mas,
apenas, melhor funcdo, sendo sua protecdo restrita a forma ou disposi¢do.”
(ABRANTES, 2014, p. 246)

Em relacdo ao prazo concedido pelo Estado, o art. 40, da LPI estabelece que
as empresas podem explorar as patentes de invencao pelo periodo de 20 anos e as
de modelo de utilidade por 15 anos, contados da data depdésito do pedido (BRASIL,
1996a).

Entretanto, conforme o paragrafo Unico deste dispositivo, a lei assegura que o

prazo de vigéncia ndo sera inferior a 10 anos, para a invencéo, ou sete, para o modelo
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de utilidade, a contar da data de concessdo do direito, ressalvada a hipotese de
impedimento do INPI em proceder ao exame de mérito do pedido, por pendéncia
judicial comprovada ou forga maior (BRASIL, 1996a).

Outra questdo a ser salientada é que nem todas as inovacdes podem ser objeto
de protecdo pelas patentes de invencdo ou de modelo de utilidade, havendo as
limitagdes legais impostas pelos artigos 10 e 18, da Lei 9.279/1996.

Em apertada sintese, o artigo 10 levanta casos que ndo podem ser
considerados inveng&do ou modelo de utilidade, tais como: os materiais encontrados
na natureza; maquinas que desafiem as leis da natureza (a exemplo de uma “maquina
de moto-continuo”); teorias cientificas e métodos matematicos; os esquemas, regras,
principios ou métodos comerciais; e métodos terapéuticos ou de diagnostico para
aplicacdo no corpo humano ou animal; entre outros (BRASIL, 1996a).

O art. 18, por seu turno, traz uma seérie de proibicbes para as invencdes ou
modelos de utilidade que, embora possam cumprir 0s requisitos legais previstos nos
artigos 8° e 9° acima citados, ndo podem ser patenteaveis. Tais vedacoes legais sao
as seguintes: o que for contrario a moral, aos bons costumes e a seguranca, a ordem
e a saude publicas; as substancias, matérias, misturas, elementos ou produtos de
gualquer espécie, bem como a modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e
0S respectivos processos de obtencdo ou modificacdo, quando resultantes de
transformacdo do nucleo atdbmico; e o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0S
microorganismos transgénicos!® que atendam aos requisitos de patenteabilidade
(novidade, atividade inventiva e aplicacdo industrial) e que nao sejam mera

descoberta (BRASIL, 1996a).

10 Conforme o art. 18, paragrafo Unico, da LPI: “Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos
sdo organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante
intervencdo humana direta em sua composi¢cdo genética, uma caracteristica normalmente néo
alcangavel pela espécie em condigbes naturais. ” (BRASIL, 1996).
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No contexto destas proibi¢cfes legais, no setor de defesa hd o controle sobre
tecnologias sensiveis na area nuclear, com a existéncia de atos internacionais,
agéncias e sistemas que compdem o regime internacional de ndo proliferacdo de
armas de destruicAio em massa. Nesta seara, o Brasil participa de diversos
instrumentos, tais como: a Convencdo para a Proibicdo do Desenvolvimento,
Producédo, Estocagem e Uso de Armas Quimicas e sua Destruicdo (CPAQ); o Grupo
de Supridores Nucleares (NSG); a Convencao sobre a Proibicdo do Desenvolvimento,
Producédo e Estocagem de Armas Bacterioldgicas (Bioldgicas) e a Base de Toxinas, e
sua Destruicao (CPAB); Tratado de Nao Proliferacdo de Armas Nucleares (TNP); e 0
Regime de Controle de tecnologia de Misseis (MTCR) (LONGO; MOREIRA, 2009).

Para ilustrar os conceitos ora enunciados sobre o sistema de patentes,
tomemos alguns exemplos aleatorios de pedidos relacionados ao setor de defesa que
foram depositados no INPI por empresas estratégicas de defesa (EED).!

Utilizando a pesquisa avancada da base de patentes do site do INPI, buscando-
se pelo nome do depositante a EED Bradar Industria S.A, foram encontrados 7
resultados, dentre os quais podemos destacar o depdsito de pedido nacional de
patente n° BR 10 2014 006109 6 A2, de 14/03/2014, reivindicando um radar de alta
precisdo para acompanhamento de alvos aéreos, o qual pode ser montado em solo,
em um container ou em uma viatura, para determinar parametros de alvo (angulo de
azimute, angulo de elevacao, alcance, velocidade e a direcdo do v6o, por exemplo) e
0S repassar a um sistema de armas.

Buscando-se pelo nome do depositante a EED Condor S.A. Industria Quimica,
foram encontrados 53 processos que satisfazem a pesquisa, dentre 0s quais podemos

citar o depdsito de pedido nacional de patente de modelo de utilidade n® MU 9000925-

11 “toda pessoa juridica credenciada pelo Ministério da Defesa mediante o atendimento” de certas
condi¢gBes cumulativas previstas no inciso 1V, do art. 22, da Lei n°® 12.598/2012.
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8 U2, de 11/06/2010, a respeito de uma granada de méao, compreendendo um corpo
principal, um acionador fixado ao corpo principal, a carga a ser liberada e, ainda, um
dispositivo de identificagdo automética embutido no corpo da granada.

Adicionalmente, buscando-se pela EED Empresa Brasileira de Aeronautica
S.A. (EMBRAER), foram encontrados 90 processos que satisfazem a pesquisa.
Dentre estes, cite-se a patente de invencédo n°® Pl 1002884-6 A2, publicada em
29/05/2012, sobre um método e sistema de controle da velocidade de cruzeiro de uma
aeronave, o qual, segundo consta do resumo: “prové uma alternativa para uma auto-
valvula de injecdo integrada a um piloto automatico de uma aeronave através da
restricdo das condi¢des sobre as quais o sistema opera”.

Por fim, cite-se a particularidade relativa ao setor de defesa, prevista no art. 75,
da LPI que trata do instituto da “Patente de Interesse da Defesa”. Este dispositivo diz
respeito somente aos pedidos originarios do Brasil, cujo objeto interesse a Defesa
Nacional, os quais deverédo ser processados em carater sigiloso, ndo estando sujeitos
as publicagdes previstas na LPI:

Art. 75. O pedido de patente originario do Brasil cujo objeto interesse a defesa
nacional sera processado em carater sigiloso e ndo estara sujeito as
publicagfes previstas nesta Lei.

§ 1° O INPI encaminhard o pedido, de imediato, ao 6rgdo competente do
Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o
caréter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestacdo do 6rgdo competente,
o pedido ser& processado normalmente.

§ 2° E vedado o dep6sito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha
sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer
divulgac@o do mesmo, salvo expressa autoriza¢do do 6rgdo competente.

§ 3° A exploracgéo e a cesséo do pedido ou da patente de interesse da defesa
nacional estdo condicionadas a prévia autorizacdo do 6rgdo competente,
assegurada indenizacdo sempre que houver restricdo dos direitos do
depositante ou do titular (BRASIL, 1996a).

A respeito deste instituto: “Algumas patentes da Petrobras que tratam de
tecnologia de retortagem de xisto pirobetuminoso, por exemplo, foram processadas

como de seguranga nacional” (ABRANTES, 2011, p. 37).
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2.2.2 Marcas

A LPI, em seu art. 122, enuncia o0 que pode vir a ser registrado como marca
junto ao INPI: “S8o0 suscetiveis de registro como marca os sinais distintivos
visualmente perceptiveis, ndo compreendidos nas proibigdes legais” (BRASIL,
1996a).

Scudeler (2013, p. 69) sublinha que a doutrina é unanime a respeito dos
requisitos minimos para a constituicdo de uma marca valida, quais sejam: cunho
distintivo; novidade; veracidade; e carater licito.

A partir do conceito legal e dos requisitos apontados pela doutrina, em primeiro
lugar infere-se que a lei veda o “registro direto de sinais acessiveis apenas a outros
sentidos humanos que nao a visédo, ndo abrigando os conceitos de marcas olfativas,
gustativas, sonoras e tacteis” (IDS, 2013, p. 229).

Em relacéo ao requisito da distintividade, cumpre salientar a funcéo social que

0S signos marcarios possuem. Neste passo:

O interesse do publico é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de
seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o
investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes
prestigiar, o interesse reverso que € o da protecdo do consumidor. Assim,
aguele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado,
pode adquirir de seu publico o respeito ao investimento que fez, com a
responsabilidade de quem se assegura que tal investimento nédo é
passageiro, irresponsavel ou descuidado. Ha, desta maneira, um interesse
geral em que uma marca seja registrada (BARBOSA, 2013, p. 409).

Sobre o requisito da novidade, exige-se que a marca seja nova no segmento e
setor de mercado, ou seja, ndo deve existir outra marca idéntica ou semelhante
requerida ou protegida por terceiro. Portanto, este requisito deve ser visto de modo
relativo, sendo adotado o principio da especialidade, ou seja, as marcas podem
coexistir desde que sejam apostas para identificar produtos ou servicos que nao

tenham afinidade mercadoldgica (Scudeler, Op. Cit., p. 70).
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Excecdo ao referido principio da especialidade encontra-se no art. 125, da LPI:
“A marca registrada no Brasil considerada de alto renome sera assegurada protecg&o
especial, em todos os ramos de atividade” (BRASIL, 1996a). Sobre este dispositivo

legal, saliente-se que a marca de alto renome:

“(...) tem seu &mbito de protecdo ampliado a todas as classes de produtos e
servigos, além daquelas em que ja esteja registrada. Sendo assim, a protecao
especial a que faz jus o signo distintivo aludido no art. 125 pressup8e apenas
que a marca: i) seja registrada no Brasil, ii) e que seja considerada de alto
renome” (BAIOCCHI, 2009, p. 241).

No que diz respeito aos requisitos de veracidade e carater licito, o art. 124, da
LPI traz um rol meramente exemplificativo de proibicdes legais (BRASIL, 1996a).
Sobre a veracidade, trata-se de requisito de elevada importancia dado que, em sua
falta, “converter-se-ia a marca em instrumento de fraude, se seu titular a usasse
visando enganar o publico sobre a origem ou a qualidade do produto, que assinalasse”
(GAMA CERQUEIRA, 2012, p. 261).

A respeito do carater licito: “E necessario que o sinal adotado ndo seja
escandaloso, contrario a moral ou aos bons costumes, nem contrario a ordem publica
ou proibido por lei” (GAMA CERQUEIRA, 2012, p. 263).

Quanto ao prazo, o registro de marca vigorara por 10 anos, contados da data
de concessao do mesmo, podendo ser prorrogado por periodos iguais e sucessivos,
na forma do art. 133, da LPI (BRASIL, 1996a). Em outras palavras, o detentor da
marca pode explorar este ativo indefinidamente, desde que pague as retribuicdes
legais a cada periodo de 10 anos.

De outro lado, sobre a classificacdo deste instrumento de propriedade
intelectual, o art. 123, da Lei 9.279, dispde, ainda, que as marcas podem ser: de

produto ou servico; de certificacdo; e coletivas.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
| - marca de produto ou servi¢co: aquela usada para distinguir produto ou
servi¢o de outro idéntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
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Il - marca de certificacdo: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou servigo com determinadas normas ou especificacdes técnicas,
notadamente quanto a qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e

Il - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou servigos
provindos de membros de uma determinada entidade. (BRASIL, 1996a)

Pela leitura deste dispositivo legal, infere-se que as marcas de certificacdo e as
marcas coletivas ndo se encontram no escopo do presente estudo, uma vez que, para
o setor de Defesa, em principio, interessam somente as marcas de produto ou servico.

Em relagcdo ao conceito, a marca compreende: “todo sinal distintivo aposto
facultativamente aos produtos e artigos das industrias em geral para identifica-los e
diferencia-los de outros idénticos ou semelhantes de origem diversa” (GAMA
CERQUEIRA, 2012, p. 253).

Para exemplificar os conceitos ora apresentados, pesquisando a base de
marcas do site do INPI, buscando-se pelo nome da EED Bradar Industria S.A,
encontramos o processo n° 908313985, da marca “BRADARSAR 3000”, depositada
em 19/09/2014, na situagcao “aguardando exame de mérito”.

Sobre este sistema de defesa, o BradarSAR 3000 é

um radar compacto, aerotransportado e projetado para mapeamento e
monitoramento territorial com alta precisdo. De facil instalacdo e
multifuncional, ele pode ser acoplado em aeronaves de pequeno porte para
geracdo de mapas topogréaficos, monitoramento de mudangas geograficas —
como desmatamento, inundagdes, invasdes e processos erosivos, entre
outros —, controle de fronteiras, busca e salvamento, vigilancia terrestre e
maritima e estimativa de biomassa. Empresas, 6rgdos governamentais e
instituicdes de 60 paises demonstraram interesse no radar desenvolvido no
Brasil (VASCONCELOS, 2015, p. 70).

Outros exemplos sdo os da EED Condor S.A. Industria Quimica que detém o
registro das marcas: VIPER, para granadas e diversos outros materiais de defesa,
GRANADA BAILARINA, para granada de gas lacrimogéneo; I-REF, para granadas
explosivas, fumigenas, lacrimogéneas e outros materiais; SPARK, para arma elétrica;
e DEFENSOR, ANTI-ATACK, GUARDIAN, SPECFORCES e ADVANTAGE para

sprays de pimenta.
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Por fim, em relac&o ao grande valor econémico intrinseco as marcas, observa-

se que:

“Aceitar e gerenciar as marcas como o ‘maior ativo de uma empresa’ requer
mudancas, e aceitar e empreender estas mudancas exige um risco por vezes
maior que a nossa capacidade de compreendé-lo. Enquanto é opcional,
pensar sobre as mudancas nao é algo que nos afete tanto, mas passa a ser
um problema quando a velocidade dos concorrentes as tornam compulsérias”
(MARTINS; BLECHER, 1997, p. 5).

Desta forma, pode-se afirmar que a utilizacéo deste instrumento da propriedade

industrial agrega importante valor a empresa e seus produtos, oferecendo um

diferencial competitivo em qualquer mercado, inclusive, o setor de Defesa Nacional.

2.2.3 Desenhos Industriais

A protecao por registro de Desenho Industrial abrange o aspecto tridimensional

dos objetos e, ainda, o aspecto bidimensional. Segundo a Organizacdo Mundial da

Propriedade Intelectual (OMPI), enquanto o aspecto tridimensional visa proteger “a

forma que define um objeto”, o aspecto bidimensional se ocupa dos “padrdes graficos

compostos por linhas e cores que, quando aplicados a uma superficie ou a um objeto,

tornam possivel a sua diferenciagdo em relagéo aos similares” (WIPO, 2013a, p. 4).

No Brasil, o conceito previsto na Lei de Propriedade Industrial € o seguinte

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plastica ornamental de um
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a
um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua
configuragdo externa e que possa servir de tipo de fabricagdo industrial.
(BRASIL, 1996a)

Acrescente-se, ainda, que a LPI exige que o desenho industrial seja

considerado original, ou seja, dele deve resultar “uma configuracao visual distintiva,

em relagao a outros objetos anteriores”, resultado este que “podera ser decorrente da

combinagao de elementos conhecidos” (art. 97 e paragrafo unico).
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Pelo exposto, verifica-se que 0 uso deste instrumento de propriedade
intelectual presta-se, portanto, aos aspectos ornamentais de um objeto ou produto, na

medida em que:

O desenho industrial (design) € um bem imaterial que se exterioriza pela
forma ou pela disposicdo de linhas e cores de um objeto suscetivel de
utilizagdo. A diferenciacéo do produto através de design exclusivo € muito
importante para a competitividade de indlstrias de bens de consumo e
produtos embalados para o usuario final. Os produtos precisam ser
constantemente redesenhados de forma a incorporar um visual mais
atualizado seguindo tendéncias culturais, novos padrdes estéticos,
mudangas de habitos do consumidor, uso de novos materiais e componentes
gue ganham preferéncia do mercado (TIGRE, 2014, p. 112).

Em que pese o largo emprego na industria civil, como ressaltado acima por
TIGRE (2014), a protecdo do aspecto externo, por meio do registro de desenho
industrial, pode surgir como instrumento complementar no setor de defesa para
impedir a imitacdo de produtos considerados estratégicos e que ndo devem ser
patenteados.

De outro lado, o art. 100, da LPI determina o que nao € registravel como
desenho industrial: o que for contrario a moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciéncia, crenca, culto
religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneracdo (inciso I); e a forma
necessaria comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente
por considerac@es técnicas ou funcionais (inciso Il) (BRASIL, 1996a).

Neste passo, consultando a base de dados de desenho industrial do INPI,
encontramos o deposito de pedido de registro de desenho industrial n® BR 30 2014
004886 4, de 26/09/2014, da EED Bradar Industria S.A. Tal pedido encontra-se com
um despacho de indeferimento, publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
em 26/04/2016, justamente por ndo atender ao disposto no art. 100 da LPI, conforme

parecer técnico.
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Em tal caso, de acordo com o complemento do despacho constante no site do
INPI: “objeto se enquadra no artigo 100 da lei 9.279/1996. N&o é registravel como
desenho industrial forma essencialmente determinada por questdes técnicas ou
funcionais”.

De outro lado, ainda a titulo meramente exemplificativo, a EED Avionics
Services LTDA possui um registro de Desenho Industrial, sob o n° DI 6403478-0,
concedido em 28/12/2004, para uma “configuracéo aplicada em conjunto de monitor
e painel de teto”.

Finalmente, a disciplina juridica do Desenho Industrial pode, assim, ser
resumida: um titulo de propriedade temporario, concedido pelo Estado, com validade
territorial; vigéncia de 10 anos contados da data do depdsito, podendo ser prorrogada
por até 3 periodos de 5 anos, perfazendo um total de 25 anos, caso seja do interesse
do titular do registro; confere ao titular o direito de excluir terceiros de fabricar,
comercializar, importar, usar ou vender a matéria protegida sem sua prévia

autorizacao, durante o prazo de vigéncia do registro. (WIPO, 2013a, p. 13).

2.2.4 Programas de Computador (Softwares)

Na legislacdo brasileira, o Direito Autoral ganhou terreno com a recente
promulgacdo de alguns diplomas legais, com especial destaque para a Lei n°
9.610/98, a qual alterou, atualizou e consolidou a legislacdo sobre direitos autorais e
a Lein®9.609/98, que dispde sobre a protecao da propriedade intelectual de programa
de computador, sua comercializacdo no pais (WACHOWICZ, 2009, p. 123).

Quando pensamos em Direito Autoral, normalmente nos ocorrem as relacdes
juridicas provenientes da criacdo e utilizacdo econbémica de obras intelectuais

estéticas e as compreendidas na literatura, artes e ciéncias (BITTAR, 2013, p. 27). No
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entanto, como ja observado no inicio desta sec¢ao, existem outros direitos que também
foram agregados a este ramo, como a protecdo aos programas de computador
(softwares).

Segundo dispde o art. 1°, da Lei n® 9.609/98 (Lei do Software):

Programa de computador é a expressdo de um conjunto organizado de
instru¢cdes em linguagem natural ou codificada, contida em suporte fisico de
gualquer natureza, de emprego necessario em maquinas automaticas de
tratamento da informacédo, dispositivos, instrumentos ou equipamentos
periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar
de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998).

A importancia dos programas de computador para o setor de Defesa remonta
a década de 1950 com a criagcdo da agéncia federal norte-americana denominada
Advanced Research Project Agency (ARPA) e o surgimento da “rede ARPANET”, de
apenas quatro computadores, a qual foi a precursora da internet, conforme ressaltado
na subsecéao 1.2 Inovacdes Tecnoldgicas de Defesa.

Neste sentido, pode-se dizer que os softwares sdo 0s instrumentos de
propriedade intelectual com maior potencial para a criacdo de tecnologias duais em
face da massiva proliferacdo de sistemas de informacéo no mercado de defesa.

O Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN) fornece alguns exemplos concretos
envolvendo aquisi¢cdes ou desenvolvimento de programas de computador no setor de
defesa. No Exército Brasileiro, Forca Armada responsavel pela defesa cibernética,
foram listadas como “agdes de curto prazo vislumbradas para a defesa cibernética” as
aquisicoes de software de defesa cibernética (BRASIL, 2013, p. 198). Além de tais
aquisicoes, o projeto “Sistema de Protecao Cibernética - Defesa Cibernética” conta
com o “Subprojeto Desenvolvimento do Radio Definido por Software - RDS”, iniciado
em 2012 e com previsdo de conclusao até 2035 (BRASIL, 2013, p. 251).

Dentre os projetos prioritarios da Marinha do Brasil, ha o “Projeto Construgao

do Nucleo do Poder Naval”, sendo um dos subprojetos a “obteng¢do e manutengao de
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softwares para a estrutura de comunicacdes e de tecnologia da informacéo (TI)",
iniciado em 2013 com previsdo até 2031 (BRASIL, 2013, p. 247).

No setor estratégico espacial, podem ser citados os projetos dos seguintes
sistemas de monitoramento e controle: Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras Terrestres (SISFRON); Sistema de Gerenciamento da Amazdnia Azul
(SisGAAz); e Sistema de Controle do Espaco Aéreo Brasileiro (SISCEAB). Tais
projetos, segundo preconizado pelo LBDN, permitirdo a obtencdo de novas
tecnologias com uso dual (BRASIL, 2013, p. 209).

Como exemplo de EED que possui programa de computador na base de dados
do INPI, ha a Embraer S.A, com o registro n® 13850-5, concedido em 15/07/2014, para
o software Requirement Analysis and Specification Tool (RAST). Também a titulo
exemplificativo, hd a EED Digitro com dois registros: o BR 51 2015 001278-9,
depositado em 06/11/2015 para o programa Digitro STT; e o registro BR 51 2014
001384 7, de 19/11/2014 para o Digitro Intelletotum.

Em relacdo a propriedade intelectual dos programas de computador, o regime
de protecao “é o conferido as obras literarias pela legislagdo de direitos autorais e
conexos vigentes no Pais”, observadas as disposicoes da Lei de programas de
computador (art. 2°, da Lei n® 9.609/98). Através deste regime de direitos, a protecéo
conferida independe do registro do programa e suas formalidades (art. 2°, § 3°)
(BRASIL, 1998).

Por fim, acrescente-se que o prazo para a tutela dos direitos relativos a
programa de computador é de cinquenta anos, contados a partir de 1° de janeiro do
ano subsequente ao da sua publicacdo ou, na auséncia desta, da sua criacao (art. 2°,

§ 2°) (BRASIL, 1998).
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2.2.5 Topografias de Circuitos Integrados

Conforme ressaltado no inicio deste capitulo, o tratamento multilateral da
propriedade intelectual calcou-se, inicialmente, na dicotomia entre direitos autorais e
os direitos de propriedade industrial.

Com o passar do tempo, e o consequente amadurecimento das discussdes em
torno da propriedade intelectual, surgiu a necessidade de tutela de outros interesses
gue, por sua natureza, nao poderiam ser disciplinados no rol dos direitos autorais ou
de propriedade industrial.

Desta forma, a referida dicotomia da propriedade intelectual foi rompida ao ser
agregada uma terceira espécie de direitos sui generis.

Assim, ao lado das patentes de invencédo e modelos de utilidade, das marcas
de industria, dos desenhos industriais e dos programas de computador, a necessidade
de protecdo as topografias de circuitos integrados (ou de semicondutores) ganham
relevo no setor de Defesa Nacional.

Os semicondutores constituem os circuitos integrados que formam o que se
popularizou no mundo da eletrénica como chips de computador. No dizer de Bezerra
(2011), os chips séo o “cérebro das maquinas”, os quais se tornam cada vez mais

presentes em nossas vidas:

“Caminhamos para a inteligéncia artificial, onde os sistemas digitais se
comportam como mentes, e sera possivel termos maquinas fazendo design
e colaborando intrinsecamente no ato de design, como extensfes de nossas
mentes. O que certamente trara novas oportunidades, e também
responsabilidades. Responsabilidades ndo apenas para questées fisicas ou
ambientais, mas também nas questdes cognitivas. Da mesma forma,
precisaremos ser responsaveis com a relagdo entre os sistemas digitais e
nossas mentes” (BEZERRA, 2011, p. 80 - 81).

A disciplina das topografias dos chips encontra-se prevista no Tratado sobre a
Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados na Convencao de
Washington de 1989 e na Lei n® 11.484/07, como resultado da conversdo da Medida

Provisoria n® 352/07 (BARBOSA, 2013, p. 39).
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Este ultimo diploma legal instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Tecnoldgico da Industria de Semicondutores (PADIS), o qual conceitua o referido

instituto, in verbis:

Art. 26. Para os fins deste Capitulo, adotam-se as seguintes defini¢@es:

(...)

Il — topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens
relacionadas, construidas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que
represente a configuracdo tridimensional das camadas que compdem um
circuito integrado, e na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a
disposicdo geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em
qualquer estagio de sua concepcao ou manufatura (BRASIL, 2007).

Conforme Gutierrez e Leal (2004), o suprimento de componentes de circuitos
integrados preenche importante lacuna que contribui para 0 adensamento da cadeia

produtiva da industria eletronica:

Esses semicondutores possuem a caracteristica de poderem ser utilizados
em bens finais dos diversos segmentos que comp&em o complexo eletrdnico,
tais como os de produtos de informatica, equipamentos de telecomunicacoes,
bens de consumo, automacdo industrial e instrumentacdo médica
(GUTIERREZ; LEAL, 2004, p. 7 € 8).

Por fim, em que pese existir potencial para aplicacao no setor de defesa, assim
como a respectiva necessidade de protecdo, ndo foram encontrados pedidos de
registro de topografias de circuitos integrados elaborados pelas ICT das Forcas
Armadas ou pelas empresas de defesa.

Isto parece preocupante, uma vez que pode ensejar a apropriacdo indevida por
parte de terceiros que constatem a auséncia de protecao pela propriedade intelectual

e, com isso, pratiguem comportamentos oportunistas.

2.2.6 Tecnologias Nao Patenteadas (Segredo Industrial e Know How)

Além da protecado conferida pelos instrumentos da propriedade intelectual, as
organizacles, sejam elas publicas ou empresariais, podem adotar outras medidas a
fim de evitar que um conhecimento ou produto caia em dominio publico, venha a ser
protegido por terceiros ou venha a ser fabricado ou comercializado por algum
concorrente (CORREA; MARINHO; VIEIRA, 2017). Exemplos de tais medidas

alternativas séo a protecao por meio do segredo industrial e o know how.
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Em setores onde a inovacao esta baseada em processos, o0 segredo industrial
mostra-se como alternativa viavel ao sistema de patentes. Por exemplo, de maneira
geral, as férmulas quimicas e processos comerciais e industriais conseguem ser
mantidos em sigilo depois que os produtos entram no mercado (TEECE, 1986).

No setor de Defesa, um exemplo de processo que € mantido em segredo
industrial € o de enriquecimento de uranio para utilizagcdo como combustivel no projeto
estratégico PROSUB, o qual se propbde a desenvolver o primeiro submarino a
propulséo nuclear do Brasil (CORREA; MARINHO; VIEIRA, 2017).

Neste caso especifico, supde-se que, ainda que haja viabilidade de protecao
da tecnologia (por meio do sistema de patentes, por exemplo), ndo ha conveniéncia
em se optar por este caminho, em face do valor estratégico para a Defesa Nacional.

Isto porque o conteudo de uma tecnologia patenteada, apds expirado 0 seu
prazo de protecdo, adentra ao dominio publico, possibilitando seu livre acesso por
todos, 0 que néo parece ser interessante em casos de importancia geopolitica.

Neste sentido, Leske (2013) lembra que ndo € de se esperar que produtos de
defesa como os armamentos, por exemplo, “sejam patenteados, o que implicaria em
especificagdo do modo de produgdo, que nao se aplica a estes produtos” (LESKE,
2013, p. 63).

Em outros casos, além do fator geopolitico, a conveniéncia da protecao
também deve ser avaliada sob o aspecto econdémico-financeiro, uma vez que 0sS
custos podem ser elevados, principalmente se a protecao for feita no exterior.

Além das retribuicbes cobradas em cada um dos paises onde se pretenda
proteger, também devem ser considerados os custos com escritérios de propriedade

intelectual para os trabalhos de busca de anterioridade, redacdo dos pedidos de



65

patente, monitoramento dos pedidos, cumprimento de exigéncias e resposta a
oposicdes (ROSSI, 2015).

De outro lado, observe-se que segredo industrial possui protecao legal, embora
ndo exista a concessdo de um titulo ao seu detentor para que este possa excluir
terceiros de sua exploragcdo econdémica. Conforme previsto na LPI, quem divulga,
explora ou utiliza segredo industrial obtido por meios ilicios ou fraudulentos, comete

crime de concorréncia desleal:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

(...)

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizacéo, de conhecimentos,
informagfes ou dados confidenciais, utilizaveis na industria, comércio ou
prestacao de servicos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso
mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apds o término do
contrato;

Xl - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de conhecimentos ou
informag6es a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilicitos ou a
que teve acesso mediante fraude (BRASIL, 1996a).

Adicionalmente, para que o segredo industrial seja considerado, € necessario
gue existam meios e intencado real de resguarda-lo, sob pena de se interpretar que,
“ainda que conhecida de poucos, ndo seja um segredo e, entdo, ndo imponha um
dever de absteng¢ao, um nao fazer’” (ROSSI, 2015).

Tal necessidade de tomar as devidas precauc¢des para manutencéo do segredo

encontra assento na letra do Acordo TRIPS

Artigo 39

1. Ao assegurar protecdo efetiva contra competicdo desleal, como disposto
no ARTIGO 10bis da Convenc¢éo de Paris (1967), os Membros protegerdo
informacado confidencial de acordo com o paragrafo 2 abaixo, e informacgéo
submetida a Governos ou a Agéncias Governamentais, de acordo com o
paragrafo 3 abaixo.

2. Pessoas fisicas e juridicas terdo a possibilidade de evitar que informacao
legalmente sob seu controle seja divulgada, adquirida ou usada por terceiros,
sem seu consentimento, de maneira contraria a praticas comerciais honestas,
desde que tal informacdo: a) seja secreta, no sentido de que ndo seja
conhecida em geral nem facilmente acessivel a pessoas de circulos que
normalmente lidam com o tipo de informacéo em questao, seja como um todo,
seja na configurac@o e montagem especificas de seus componentes; b) tenha
valor comercial por ser secreta; e c) tenha sido objeto de precaucdes
razoaveis, nas circunstancias, pela pessoa legalmente em controle da
informacao, para manté-la secreta (BRASIL, 1994).
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Neste sentido, Silveira apud Barone (2009) elenca cinco elementos para que
seja configurado o segredo industrial: a) seu conteido ou objeto, consistente em
informacdes relacionadas com o desempenho de atividades empresariais industriais,
comerciais ou de prestacao de servi¢os; b) sua utilidade, devendo tratar-se de uma
informacéo passivel de aplicacdo na atividade empresarial; c) seu valor econémico,
devendo o segredo de negdcio propiciar uma vantagem competitiva ao seu detentor;
d) seu carater sigiloso ou restrito, ja tendo sido visto que ndo h& necessidade que se
trate de um sigilo absoluto; e€) sua sujeicdo a medidas protetivas com vistas a
preservar sua confidencialidade.

Rossi (2015, p. 117 - 121) aponta, ainda, que o segredo industrial tem como
desvantagem a auséncia de protecao do Estado em caso de outra pessoa conseguir
produzir o mesmo produto por pesquisa propria ou por engenharia reversa. Porém,
tem como vantagem a possibilidade de se perpetuar no tempo, uma vez que,
diferentemente das patentes, ndo tem prazo estipulado para cair em dominio publico.

De qualquer forma, em certos casos onde 0s imperativos de seguranca
nacional estdo em jogo, a protecao por meio de segredo industrial pode ser o Unico
caminho viavel a percorrer.

Por fim, o know how é um ativo intangivel bastante presente no setor de Defesa
nacional, o qual possui grande importancia, mesmo sem haver protecdo formal por
meio de um instrumento de propriedade intelectual especifico (CORREA; MARINHO;
VIEIRA, 2017).

Isto porque, neste setor, é usual que se busque impedir ou dificultar novos
produtos ou sistemas no mercado por meio de naturais barreiras a entrada,
construidas com base em alto conhecimento tecnoldgico (protecao que também esta

mais afeta ao carater geopolitico).
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Estas condicBes mercadoldgicas - formacao de barreiras a entrada aos paises
em desenvolvimento - ocasionam forte dependéncia tecnolégica das grandes
poténcias que usam amplamente o segredo industrial e o know how.

Nesta logica, os paises desenvolvidos, que jA possuem grande dominio de
tecnologias criticas e sensiveis, tendem a aumentar ainda mais esta distancia, ao
restringirem o acesso as suas tecnologias.

Conforme lecionam Vieira e Alvares (2017):

“No caso de tecnologias de ponta que apresentam alto grau de complexidade
gue se traduza em dificuldade para se fazerem copias, seus detentores
podem optar por ndo as protegerem justamente por se tratar de vanguarda
tecnoldgica” (VIEIRA; ALVARES, 2017, p. 167).

Consideradas tais premissas, verifica-se que o mercado de produtos e sistemas
de defesa é altamente competitivo e as empresas nacionais possuem grande
dificuldade em atender as demandas internas do Pais e, mais ainda, de se integrarem

ao comércio exterior.

2.3 Clausula de Arbitragem em Contratos de Propriedade Intelectual

Conforme observado no decorrer deste capitulo, variadas séo as possibilidades
de contratos envolvendo instrumentos de propriedade intelectual que podem ser
utilizadas pelas ICT do setor de Defesa (patentes, marcas, desenhos industriais,
programas de computador e topografias de circuitos integrados).

Em relacdo ao uso destes instrumentos de propriedade intelectual, Timm e

Moser (2014) asseveram que:

“A protecéo dos direitos de propriedade intelectual tem por consequéncia o
estimulo & inovagdo. A inovacdo beneficia os consumidores pelo
aperfeicoamento de novos produtos, servicos e processos de producao. (...)
Ao se conferir protecao, pelos direitos de propriedade intelectual, ao titular da
inovacao, atribui-se a ele a capacidade de reaver o investimento feito no
desenvolvimento do novo produto, servigo ou processo produtivo. (...) conferir
direitos exclusivos de propriedade ao criador da ideia permite a apropriagao
do valor social da mesma, estimulando-o a continuar inovando, o que talvez

ndo ocorresse se outros individuos pudessem usar, fruir ou dispor da
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inovacdo sem terem contribuido para o seu desenvolvimento” (TIMM;
MOSER, 2014, p. 28).

Por este motivo, as ICT de Defesa tém buscado, cada vez mais, a utilizacao
estratégica de instrumentos de propriedade intelectual, com o auxilio técnico de seus
NIT.

Exemplo recente é o da Forca Aérea Brasileira (FAB), onde uma de suas ICT,
o Instituto de Aeronautica e Espaco (IAE), auxiliado pelo respectivo NIT, celebrou o
primeiro contrato de licenca de patente, na vigéncia da Lei de Inovagéo, no ano de

2015:

“O processo de solicitacao de patente iniciou-se no IAE em abril de 2009 e foi
orientado pelo NIT — Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica do IFI — Instituto de
Fomento e Coordenacdo Industrial, que efetuou a analise técnica e
mercadologica de tecnologia, tendo sido a solicitagdo depositada no INPI —
Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 22 de outubro de 2009 como
‘Sistema de aquisicdo de dados meteoroldgicos e dispositivo plataforma
portati’, sob numero Pl 0904147-8 A2, processo que Se encontra em
andamento naquele érgao.

Cumprindo a missdo de transferir os frutos de sua Pesquisa e
Desenvolvimento para a indUstria nacional e consequentemente para a
sociedade brasileira, foram iniciadas as atividades para transferéncia de
tecnologia, cuja etapa de concorréncia resultou no contrato firmado entre o
Instituto de Aeronautica e Espaco da Forca Aérea Brasileira e a Campbell
Scientific do Brasil Ltda” (ASSUNTOS MILITARES, 2015).

Desta forma, com planejamento estratégico da ICT em conjunto com o seu NIT,
0 manejo adequado do sistema de instrumentos de propriedade intelectual e a
posterior assinatura de um contrato, espera-se que a relacéo entre ICT e empresas
ocorra de forma harmonica.

Acontece que, no curso dos contratos, podem ocorrer situagdes nao previstas
pelas partes. Tais situacdes podem ser resolvidas de comum acordo pelas
instituicBes, ou mesmo configurar conflitos de interesses insuperaveis que levem, em
casos extremos, a existéncia de uma lide.

Carnelutti, apud Crastelo (2014) define lide como

um conflito de interesses regulado ou posto pelo direito, ou um conflito de
interesses qualificado por uma pretensdo e por uma resisténcia a essa, enfim,
um conflito de interesses qualificado por uma pretensdo resistida ou
insatisfeita. Conflito de interesses na medida que sdo muitas as vontades dos
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envolvidos, todas elas em desarmonia. E a pretenséo resistida significa dizer
que a vontade de um encontra resisténcia na vontade do outro (CARNELUTTI
apud CRASTELO, 2014, p. 644).

Uma eventual lide se da pela “inevitavel imperfeicdo do contrato” e, ainda, dos
igualmente incompletos instrumentos juridicos existentes no ordenamento. A contrario
sensu, as partes ndo podem ter a ilusdo de entabular o “contrato perfeito” e, ainda que
isto fosse possivel, os custos de transacdo para atingir uma suposta perfeicdo nao
seriam suportaveis (MACKAY; ROUSSEAU, p. 420 e 421).

Entretanto, segundo a Organizacao Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
da mesma forma que os litigios sdo oportunidades para criar valor, 0os impasses
representam “oportunidades para aprender mais sobre o0s interesses e as
necessidades de cada parte, sobre a relacdo entre uma solucdo possivel e outros
intervenientes no mercado (...)” (WIPO, 2017b, p. 31).

Neste sentido, a OMPI observa a grande importancia da utilizacdo de meios
adequados para a solucdo de controvérsias em litigios, assim como em contratos

envolvendo instrumentos de propriedade intelectual:

N&o é inabitual que litigios de propriedade intelectual e outros litigios
comerciais envolvam mais do que uma questdo de fundo de importancia
capital. Por exemplo, litigios relativos a violagdes de patentes incluem
frequentemente questdes tanto tecnolégicas como financeiras; os litigios
sobre a concesséo de licengas incluem frequentemente tanto o &mbito dos
direitos sob licenca, como as bases financeiras e tecnoldgicas para a
determinacao de royalties razodveis; e litigios sobre marcas de fabrica ou de
comércio podem incluir tanto questbes de marketing (tais como a
probabilidade de confusdo para os consumidores), como questbes de
contabilidade. (OMPI, 2017b, p. 16).

Uma pesquisa realizada em 62 paises, pelo Centro de Arbitragem e Mediacéo
da OMPI aponta, entre outros resultados, para uma “tendéncia em se recorrer a
arbitragem na é&rea de tecnologia e a crescente escolha por clausulas
compromissorias (...)", o que reforca este posicionamento (TIMM; MOSER, 2014, p.

43).
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Portanto, algumas avencas, ao serem consubstanciadas nos respectivos
instrumentos de contrato, podem implicar na necessidade de clausulas especiais, tais
como a convencgao de arbitragem.

Segundo Salama (2014) a opc¢éao pela arbitragem é reconhecida pela doutrina,
fundamentalmente, por duas razdes:

“Em primeiro lugar, a arbitragem podera reduzir os custos de transacéo
diretamente relacionados a resolucdo de disputas. Em segundo lugar, a
arbitragem pode favorecer o estabelecimento de um sistema de incentivos
mais adequado para o cumprimento de contratos, maximizando os ganhos
da relacdo comercial entre as partes” (SALAMA, 2014, p. 382 - 383).

Destarte, a grande virtude na utilizacdo dos meios adequados de solucdo de
disputas, dentre eles a arbitragem, é a de permitir que as partes resolvam questdes
controvertidas “que advém das normais relagcdes comerciais e de situacdes que
originam direitos e interesses contrapostos, sem que esta solu¢cao venha a afetar as
relagcbes comerciais futuras entre as partes.” (FERREIRA, 2014, P. 10).

Assim, em “assuntos excessivamente técnicos” — como o0s contidos em
contratos de propriedade intelectual — a arbitragem mostra-se vantajosa por oferecer

“decisbes mais rapidas, justas e técnicas” (VENOSA, 2017, p. 349).
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3 Convencao de Arbitragem

Como ja destacado na introdugéo do presente estudo, a Lei de Inovacao trouxe
diversas possibilidades de interagbes contratuais entre as ICT e o setor privado
(BRASIL, 2004).

Tais interagfes, formalizadas nos respectivos instrumentos de contrato, além
da representacao da vontade das partes e suas transacoes, podem desempenhar um
importante papel de unidade de andlise sobre o0s relacionamentos entre as
organizagOes (LUZ, 2015).

A disciplina dos contratos em geral encontra-se nos arts. 421 a 480, do novo
Caodigo Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Nos termos do art. 427, do
Cddigo Civil: “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrario nao resultar
dos termos dela, da natureza do negdcio, ou das circunstancias do caso” (BRASIL,
2002).

Ao comentar o referido art. 427, Diniz (2004) define contrato como sendo “o
acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem juridica, destinado a
estabelecer uma regulamentacdo de interesses entre as partes, com 0 escopo de
adquirir, modificar ou extinguir relacdes juridicas de natureza patrimonial” (DINIZ,
2004, p. 358).

Franca (1999), muito proximo deste conceito, leciona que contrato “é o ato
juridico por forca do qual duas ou mais pessoas convencionam entre si a constituicao,
modificacdo, ou extincdo de um vinculo juridico de natureza patrimonial” (FRANCA,
1999, p. 647 e 648).

Especificamente em relacdo ao contrato de transferéncia de tecnologia,

Assafim (2010) o define “como sendo aquele através do qual um concedente transmite
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a um adquirente direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos,
mediante a imposi¢cado de determinados limites ao seu exercicio” (ASSAFIM, 2010, p.
102),

De observar-se que “os contratos de propriedade industrial e de transferéncia
de tecnologia sdo regulados, no presente momento, por um conjunto disperso de
normas, nao espelhadas, como ocorria até recentemente, num unico ato normativo”
(BARBOSA, 2015).

Conforme a atual redacdo da Lei de Inovacédo, os NIT passaram a ter a
responsabilidade de negociar e gerir tais contratos (art. 16, 8 1°, inciso X), o que
demanda maior conhecimento técnico e planejamento. Neste passo, Viegas (2009, p.
58 a 78) salienta que os contratos desta natureza devem ser, ao mesmo tempo claros
e completos, uma vez que cada avenca possui caracteristicas especificas, tornando
a adocao de modelos padronizados de contratos uma pratica perigosa.

A estas consideracfes, soma-se a atual crise institucional do Poder Judiciario
brasileiro ocasionada, entre outros motivos, por “congestionamento de processos,
insuficiente numero de juizes e ritualismo rigoroso exigido pela lei procedimental”
(SUSKI; SUSKI; 2013, p. 55).

Referida crise emerge em um cenario em que tem sido “cada vez mais aceitos
e difundidos novos métodos de tratamento de conflitos, como a arbitragem, a
mediagao, conciliagao e a negociacao (...)" (BEDIN, et al, 2013, p. 25).

Neste sentido, o uso da convencédo de arbitragem, no ambito das ICT publicas,
pode representar um caminho viavel, uma vez que esta em jogo a melhor aplicacao
possivel dos recursos dos contribuintes, mediante a estrita observancia aos principios
norteadores de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia

previstos no art. 37, caput, da Constituicao Federal (BRASIL, 1988).



73

3.1 Meios Alternativos (Adequados) de Solugcdo de Conflitos
A arbitragem, a conciliacdo e a mediacdo, usualmente denominadas de meios

alternativos de solucéo de conflitos, emergem como opcdes valiosas em face da atual

crise do sistema judiciario, o qual, no caso do Brasil, se estima contar com mais de
cem milhdes de acbes em curso, conforme relatério elaborado pelo Conselho Nacional
de Justica (CNJ) em 2013 (CAHALLI, 2015, p. 27 e 28).

Esta excessiva quantidade de processos “é irma gémea da morosidade do
Judiciario, tudo levando a veracidade da assertiva segundo a qual a demanda é
infinitamente superior a capacidade de oferta do servigo”, 0 que em outras palavras
significa que “ha mais inputs do que outputs” (OLIVEIRA NETO, 2016, p. 111).

Ainda neste sentido, Said Filho (2016) assevera que:

“A deficiéncia da estrutura judicidria sintetiza o principal motivo do
congestionamento de processos nos tribunais e exige o dispéndio de mais
tempo para oferecer respostas as demandas por justica. Naturalmente, a
demora na apreciacdo das controvérsias provoca a insatisfacdo do
jurisdicionado no Poder Judiciério, enquanto detentor do meio tradicional de
apreciacdo de controvérsias — razdo pela qual se justifica a necessidade de
apostar em mecanismos de distribuicdo do oficio judicante, na busca pela
pacificacdo social” (SAID FILHO, 2016, p. 15).

Além do numero crescente de processos e da citada infraestrutura deficiente
de nosso Poder Judiciério, outro fator de ordem cultural coopera para que 0s meios

alternativos de solucéo de conflitos sejam relegados ao segundo plano. Isto porque a

“‘mentalidade predominante, ndo somente entre os profissionais do direito, como
também entre os proprios jurisdicionados, € a que vé na sentenca a forma mais
sublime e correta de se fazer justica (...)” (WATANABE, 2012, p. 87).

Portanto, esta crise de efetividade, tanto quantitativa quanto qualitativa,
ocasiona a gradual perda de credibilidade do Poder Judiciario, impondo a
implementacao de “politicas publicas de acesso a justica com o objetivo de buscar
meios alternativos para solucionar de forma eficiente os conflitos gerados entre os

individuos em suas relagdes sociais (grifos nossos)” (GIMENEZ et al, 2016, p. 21).
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Os meios alternativos de solucdo de conflitos surgiram originariamente nos

EUA, como estratégia ao Sistema de justica, com o nome de Alternative Dispute
Resolution (ADR), caracterizando-se por: i) possibilitar meios de discutir conflitos sem
a vinculacdo ao principio processual da demanda; ii) propensdo a efetivamente
resolver tais conflitos, e ndo apenas decidi-los; iii) diminuir custos; iv) proporcionar
celeridade; e v) aproximar efetivamente os litigantes por meio de ritos informais
(BEDIN, et al, 2013, p. 27).

Atualmente, o melhor entendimento que se tem desta nomenclatura € o de que

constituem meios adequados de solucdo de conflitos, uma vez que néo se trata

exatamente de uma alternativa a Jurisdicdo, mas tdo somente dos meios mais
adequados a buscar as melhores solu¢gbes em cada caso, substituindo “a cultura do
litigio pela do consenso” (GRINOVER, 2011).

Outra nomenclatura utilizada, conforme Menezes, apud Lisboa (2014), é a de

meios extrajudiciais de solucdo de conflitos abrangendo “as formas de promover a

solucdo de conflito de forma célere e precisa, com uma reducdo de custo tanto
financeiro quanto emocional” (MENEZES apud LISBOA, 2014, p. 44 - 45).

Além destas designacfes (meios adequados de solucdo de conflitos e meios

extrajudiciais _de solucdo de conflitos), outras podem ser encontradas na doutrina

brasileira e no direito comparado, tais como: justica amigavel; justica convencional,
consensual, concentrada, alternativa e privada (FRANCA, 2016, p. 104).

Para fins do presente estudo, adotaremos a expressao meios adequados de

solucéo de conflitos, a qual parece ser a mais acertada sob o ponto de vista conceitual.
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3.2 Autotutela, Autocomposicdo e Heterocomposicao

Conforme leciona Said Filho (2016): “(...) trés foram — e ainda sé&o — as formas
de composicéo de conflitos utilizadas pelo ser humano: autotutela, autocomposicéo e
heterocomposi¢ao” (SAID FILHO, 2016, p. 124)

Nas antigas civilizagbes, os conflitos de interesse eram solucionados por meio
da autotutela (ou autodefesa), onde uma das partes impunha sua vontade a outra por
meio da forga (manu militare) obtendo, assim, uma posi¢cao de vantagem por meio da
“lei do mais forte” (TEIXEIRA, 2016, p. 10).

Tal método de solucdo de controvérsias foi ha muito superado com a
idealizacdo do monopdlio da jurisdicdo 2 por parte do Estado, ocasionando o
impedimento das partes em usar arbitrariamente de suas proprias razées ** (CAHALI,
2015, p. 43).

Passada a fase primitiva da autotutela, surgiram, portanto, os meios
autocompositivos e heterocompositivos de solucdo de conflitos. Os principais meios
de autocomposicdo sdo a negociacdo, a conciliacdo e a mediacdo. A
heterocomposicdo, por seu turno, abrange o0 processo judicial e a arbitragem
(CAHALL, idem).

A diferenca basica da autocomposicdo para a heterocomposicdo esta na
existéncia (ou ndo) de um terceiro imparcial que ira definir o litigio entre as partes.

Assim, na autocomposicao, a solucdo da disputa é alcancada pelas proprias

partes. Desta forma, embora um terceiro possa atuar como facilitador, este terceiro

12 Segundo Camara (2012): “(...) a palavra juridicdo vem do latim iuris dictio, dizer o direito” (CAMARA,
2012, p. 75).

13 O exercicio arbitrario das préoprias razdes € capitulado como crime no art. 345, do Cdédigo Penal:
“Fazer justica pelas proprias maos, para satisfazer pretensdo, embora legitima, salvo quando a lei o
permite: Pena - detenc¢éo, de quinze dias a um més, ou multa, além da pena correspondente a violéncia”
(BRASIL, 1940).
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ndo ira definir o impasse, pois esta responsabilidade cabera exclusivamente as partes
(TEIXEIRA, 2016, p. 13).

De outro lado, a heterocomposicéo “é a solucao do conflito pela atuacdo de um
terceiro dotado de poder para impor, por sentenca, a norma aplicavel ao caso que Ihe
é apresentado” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 9).

Quanto aos meios de autocomposi¢cdo, de acordo com Cahali (2015), na
negociagao as partes procuram resolver suas divergéncias diretamente, ou seja, sem

auxilio de terceiros e, neste sentido:

Negociam com trocas de vantagens, diminuicdo de perdas, aproveitam
oportunidades e situacdes de conforto, exercitam a dialética, mas, em ultima
analise, querem uma composicdo, e para tanto, o resultado deve propiciar
ganhos reciprocos, em condigfes mutuamente aceitaveis e equitativas, caso
contrario, sera rejeitado por uma das partes (CAHALI, 2015, p. 45).

A negociacdo, portanto, € um meio autocompositivo que contempla um
arcabouco de técnicas, etapas e planejamentos, equilibrando as partes e buscando,
ao final, um resultado satisfatorio para ambas (FRANCA, 2016, p. 73).

Por sua vez, a conciliagédo “é uma técnica de autocomposicdo em que um
profissional imparcial intervém, de forma simples e rapida (normalmente em uma Unica
sessdo), para auxiliar a celebragcao de um acordo entre os contendores” (TEIXEIRA,
2016, p. 17).

Conforme leciona Cahali (2015), a conciliacdo é mais adequada para a solucao
de conflitos objetivos (sem vinculo anterior entre as partes) e circunstanciais (sem
perspectiva de relacdo continuada entre as partes), tais como o0s acidentes de transito
e as relacfes de consumo.

Outro meio autocompositivo € a media¢do, o qual, segundo proposto pela
Camara de Mediacdo da Associacao Brasileira da Propriedade Intelectual (CMed-
ABPI): “é um meio consensual de solucdo de conflitos ou disputas por meio do qual

um terceiro, mediador, especialmente capacitado e imparcial, auxilia os envolvidos a
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buscar solucéo(des) viavel(eis) para o(s) conflito(s) ou disputa(s) através do dialogo”
(ABPI, 2013).

Na mediagéo, portanto, o papel do terceiro mediador € o de restabelecer o
didlogo entre as partes, ndo tendo qualquer poder de decisao final sobre o litigio. O
objetivo deste terceiro imparcial ndo € o de julgar ou de emitir qualquer juizo de valor.
“‘Havendo um acordo, sera um resultado atingido pelas partes e ndo um mérito do
mediador’ (GIMENEZ et al, 2016, p. 24).

Passando aos meios heterocompositivos, observa-se que, nem sempre, é
possivel que as partes, por si s0, cheguem a um consenso, havendo a necessidade
de participacdo de um terceiro, alheio ao conflito, e capaz de “dar a solucédo que
entenda mais justa a contenda” (SAID FILHO; 2016, p. 124).

Como visto, a solucdo dos conflitos de interesses, nestes casos, pode ser
encontrada por meio do processo judicial e, ainda, pelo procedimento de arbitragem.

No primeiro caso, a “solugéo através do Poder Judiciario (jurisdicdo estatal)
decorre da atribuicao sistematica do Estado, que deve dizer o direito e, principalmente,
impor a solugao do conflito.” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 9).

O Poder Judiciario, em que pese ser ‘0 mais tradicional sistema existente”,

encontra alguns percalcos:

“As partes que optam por este meio, aguardam anos sem uma resposta
definitiva, tendo que arcar com custas processuais, honorarios advocaticios
e, principalmente, incertezas. Apesar do competente trabalho de servidores
e magistrados, ndo séo raros 0s casos em que decisdes sao tomadas
completamente ao arrepio das normas juridicas e/ou das provas dos autos,
prejudicando as partes e os advogados” (MAZIERO, 2016, p. 28).

Neste contexto, o procedimento de arbitragem assume grande importancia, ao
lado do processo judicial, como meio heterocompositivo, adequado a solucionar

determinados conflitos de interesse entre as partes.
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3.3 Conceito de Arbitragem

A arbitragem, como meio heterocompositivo de solu¢cdo de controvérsias, é
objeto de estudo por diversos doutrinadores e instituicbes (Camaras e Centros
especializados em dirimir litigios por meio da arbitragem), havendo diversos conceitos
sobre este instituto juridico.

A arbitragem pode ser conceituada como: “a instituicdo pela qual as pessoas
capazes de contratar confiam a arbitros, por elas indicadas ou nao, o julgamento de
seus litigios relativos a direitos transigiveis” (CARREIRA ALVIM, apud CRASTELO,
2014, p. 647).

Neste mesmo sentido, a arbitragem é uma técnica destinada a solucdo de
litigios “através da intervengdo de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes
de uma convencdao privada, decidindo com base nesta convencao sem intervencgao
do Estado, sendo destinada a assumir eficacia de sentenca judicial” (CARMONA apud
TEIXEIRA, 2016, p. 70).

Segundo Cahali (2015):

A arbitragem, ao lado da jurisdicdo estatal, representa uma forma
heterocompositiva de solu¢do de conflitos. As partes capazes, de comum
acordo, diante de um litigio, ou por meio de uma clausula contratual,
estabelecem que um terceiro, ou colegiado, tera poderes para solucionar a
controvérsia, sem a intervencéo estatal, sendo que a deciséo terad a mesma
eficdcia de uma sentenca judicial (CAHALI, 2015, p. 115).

Para Cretella Janior, apud Suski e Suski (2013):

a arbitragem é o sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica
e principios informativos especiais e com forca executéria reconhecida pelo
direito comum mas a este subtraido, mediante o qual duas ou mais pessoas
fisicas ou juridicas, de direito privado ou de direito publico, em conflito de
interesses, escolhem de comum acordo, contratualmente, uma terceira
pessoa, o arbitro, a quem confiam o papel de resolver-lhes as pendéncias,
anuindo os litigantes em aceitar a decisdo proferida (CRETELLA JUNIOR,
apud SUSKI; SUSKI, 2013, p. 57).

De outro lado:

A arbitragem pode ser definida, assim, como o meio privado, jurisdicional e
alternativo de solu¢@o de conflitos decorrentes de direitos patrimoniais e
disponiveis por sentenca arbitral, definida como um titulo executivo judicial e
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prolatada pelo arbitro, juiz de fato e de direito, normalmente especialista na
matéria controvertida (SCAVONE JUNIOR, 2016, p.2).

Conforme definicdo encontrada no sitio eletrénico do Centro de Arbitragem
para a Propriedade Industrial, Nomes de Dominio, Firmas e Denominacdes (Arbitrare),
a arbitragem “é um meio de resolucao alternativa de litigios em que a decisdo é
confiada a um terceiro — o arbitro - sendo a mesma vinculativa para as partes e
suscetivel de execuc¢do forgcada” (ARBITRARE, 2017).

Para a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a arbitragem “é
um processo consensual em que uma ou mais pessoas neutras impdem uma decisao
obrigatéria as partes. Embora as partes possam elaborar o processo, € o arbitro que
elabora os termos e as condi¢fes da decisao” (WIPO, 2017a, p. 6).

Em conceituacéo mais particularizada a legislacao brasileira:

a arbitragem consiste em um método alternativo de resolucédo de disputas,
regido no Brasil primordialmente pela Lei 9.307/1996, por meio do qual
determinadas partes decidem outorgar a uma ou mais terceira(s) pessoa(s) o
poder de decidir controvérsias existentes entre elas, em carater final e
vinculante, sem a interferéncia do Poder Judiciario (GRION et al, 2016, p. 84).

A respeito da Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), registre-se que este diploma
legal, seguindo os preceitos basicos da técnica de redacao legislativa, ndo trouxe uma
conceituacéo formal do instituto, cabendo a doutrina a misséo de fazé-lo (TEIXEIRA,
2016).

Além disso, em qualquer das conceituacdes propostas sobre a arbitragem, nos
manuais que tratam deste instituto estdo presentes “quatro elementos essenciais, a
saber: (i) meio de solucdo de conflitos; (ii) autonomia privada; iii) terceiro imparcial
com poder de decisdo (substitutividade); e iv) coisa julgada (imutabilidade)”

(TEIXEIRA, 2016, p. 73).
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3.4 Legislacao de Arbitragem

Desde o descobrimento do Brasil, por meio das normas de conduta
fundamentadas nas Ordenagbes do Reino - Ordenagbes Afonsinas (1446),
Manuelinas (1521) e Filipinas (1603) - o instituto juridico da arbitragem encontra-se
presente “como mecanismo de pacificacéo social” (TEIXEIRA, 2016, p. 53).

Com a primeira Constituicdo Imperial, datada de 22 de marco de 1824, o seu
artigo 160 estabeleceu que, em eventual controvérsia, as partes poderiam “nomear
juizes-arbitros para solucionar litigios civeis e penais e que suas decisfes seriam
executadas sem recurso, se assim fosse convencionado” (CATRAMBY, 2012, p. 5).

Ainda no periodo do Brasil imperial, surgiram normas prevendo a utilizacéo
obrigatéria da arbitragem, tais como a Resolu¢cédo de 11 de outubro de 1837, para a
locacédo de servicos e o Cdédigo Comercial de 1850, para os contratos de locacéo
mercantil, matérias societarias e transporte maritimo (TEIXEIRA, 2016, p. 54 - 55).

No ano de 1866, a Lei numero 1.350 “(...) revogou os dispositivos do Codigo
Comercial de 1850 que estipulavam a arbitragem compulsoria, para estabelecer que
esta seria sempre voluntaria, mediante compromisso das partes” (CATRAMBY, 2012,
p. 6) 14

A primeira Constituicdo republicana, de 1891, néo tratou da arbitragem entre
as pessoas privadas, porém referiu-se ao instituto como “forma de pacificacdo de
conflitos entre Estados soberanos” (idem).

A partir do Cédigo Civil, de 1916, a arbitragem foi prevista como um dos “meios
indiretos de pagamento”, mas nao teve grande utilizagdo uma vez que o Codigo de

Processo Civil, de 1973, exigia a homologacao do “laudo arbitral” (que hoje equivale

14 Spengler e Spengler Neto (2016) anotam que “o procedimento arbitral alternou em dois extremos: no
primeiro, tinha uma vinculagdo obrigatoria, e, no segundo, passou a ser um compromisso facultativo”
(SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p. 180).
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a sentenca arbitral) por meio de “sentencga judicial com todos 0s recursos inerentes”,
0 que tornava o Poder Judiciario, na préatica, como um “segundo grau de jurisdigéo”
da arbitragem (SCAVONE JUNIOR, 2016).

Neste contexto, Cahali (2015) observa que esta legislagcéo afastou a arbitragem
de nossa cultura juridica, panorama que somente mudou recentemente com a Lei que
instituiu os Juizados Civeis e Criminais e a Lei de Arbitragem.

Desta forma, a Lei n°® 9.099/95 trouxe a previsao do juizo arbitral no &mbito dos

juizados especiais, por meio da “Secao VIII - Da Conciliagéo e do Juizo Arbitral”:

Art. 24. Nao obtida a conciliacdo, as partes poderdo optar, de comum acordo,
pelo juizo arbitral, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° O juizo arbitral considerar-se-a instaurado, independentemente de termo
de compromisso, com a escolha do arbitro pelas partes. Se este ndo estiver
presente, o Juiz convoca-lo-4 e designara, de imediato, a data para a
audiéncia de instrucéo (grifos nossos) (BRASIL, 1995).

Cahali (2015) destaca, ainda, a aprovacao do Decreto Legislativo n°® 90/1995,
o qual aprovou a convencao do Panama (1975) sobre arbitragem e, no ano seguinte,
a promulgacédo da Lei n°® 9.307/96 (Lei de Arbitragem), a qual conferiu “ao instituto
nova formatacdo, atual, dindmica, segura e eficiente, como é de se esperar desta
forma de solugao de conflitos” (CAHALI, 2015, p. 39).

A Lei n® 9307, de 23 de setembro de 1996, teve origem em projeto de Lei do
Senado de 1992, encaminhado pelo entdo Senador Marco Maciel e, em sua exposicao
de motivos, registrou que, para sua elaboracéo, foram consultadas as mais modernas
legislacBes acerca da arbitragem e as diretrizes da comunidade internacional fixadas
pela ONU (SUSKI; SUSKI, 2013).

Recentemente, a Lei de Arbitragem passou por diversas transformacfes, em
um curto espaco de tempo, por meio da Lei n°® 13.129, de 26 de maio de 2015 e pelo

Novo Cadigo de Processo Civil (NCPC), sendo que a “dificuldade se faz, portanto, em
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assimilar todas as alteracbes e relaciona-las, aplicando-as de forma sistematica”
(BENETI, 2017, p. 114).

Além das alteracdes acima mencionadas, Cahali (2015) ressalta que o Novo
Cddigo Civil de 2002 (NCC) dedicou apenas trés artigos a arbitragem (arts. 851 a 853),
0s quais remetem a lei especial e em nada interferem no sistema atual. 1°

Sobre a Lei n° 13.129, a qual instituiu a reforma a Lei de Arbitragem, observa-
se que, enfim, encerra-se um longo periodo de desconfianca em relacdo a este
instituto juridico, tornando “induvidosa a possibilidade de a Administragdo Publica se
valer da arbitragem, que podera ser utilizada pelo poder publico sempre que tal op¢éo
for a mais eficiente para o adequado tratamento do interesse coletivo” (ANDRADE,
2016, p. 416).

Esta modificacdo torna-se particularmente importante para as Instituicoes
Cientificas, Tecnologicas e de Inovacdo (ICT) e para os Nucleos de Inovacéo
Tecnoldgica (NIT) do setor de Defesa Nacional, os quais integram a administracao
publica federal direta.

Por fim, a reforma da Lei de Arbitragem, no ambito da Administracdo Publica,
também tratou de algumas questdes: (i) indicacdo da autoridade competente para
celebrar a convencao de arbitragem,; (ii) ndo processamento sob confidencialidade
dos procedimentos arbitrais; (iii) exclusdo de deciséo por equidade; e (iv) excepcionou
a obrigatoriedade de as partes aterem-se a listas de arbitros nos casos de arbitragem

institucional (BARALDI, 2016, p. 30).

15 Neste particular, o NCC “dedica unicamente trés artigos ao compromisso, porque relega a matéria
para lei especifica” (VENOSA, 2017, p. 347).
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3.5 Arbitralidade e Principios da Arbitragem

A arbitralidade “é a condigdo essencial para que um determinado conflito seja
submetido a arbitragem” (CAHALLI, 2015, p. 133).

Em outras palavras, “o termo arbitralidade relaciona-se com a possibilidade de
determinada pessoa ou litigio sujeitar-se a arbitragem”, podendo ser subdividida em:
“(i) arbitralidade subjetiva — quem pode se submeter ao procedimento arbitral; e (ii)
arbitralidade objetiva — 0 que pode ser passivel de julgamento por este procedimento”
(TEIXEIRA, 2016, p. 99).

Aléem do preenchimento das mencionadas condi¢bes (arbitralidade), o

procedimento arbitral deve obedecer a determinados principios, sob pena de nulidade.

3.5.1 Arbitralidade Subijetiva (“qguem pode recorrer a arbitragem?”)

A arbitralidade subjetiva “ou ratione personae € aquela que delimita quem pode
utilizar a arbitragem como forma alternativa de dirimir as suas controvérsias”
(TEIXEIRA, 2016, p. 99). Desta forma, o entendimento desta questédo esta ligado a
pergunta: quem pode recorrer a arbitragem?

Neste sentido, a redacéo original do art. 1°, primeira parte, da Lei de Arbitragem
fornece a resposta: “As pessoas capazes de contratar poderdo valer-se da arbitragem
(...)" (BRASIL, 1996b).

Portanto, a capacidade das partes, ou seja, “a aptidao da pessoa para ser titular
de um direito”, € uma condi¢do essencial para que estas partes possam utilizar o
procedimento de arbitragem (CAHALI, 2015, p. 133).

Como observado na secao anterior, a Lei de Arbitragem sofreu grandes

alteracdes por meio da Lei n° 13.129, de 26 de maio de 2015, o que também trouxe
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reflexos para as Instituicbes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT) e para 0s
Nucleos de Inovacéo Tecnologica (NIT) do setor de Defesa Nacional
Em relacdo a arbitralidade subjetiva, foram incluidos dois paragrafos no art. 1°,

da Lei n°® 9.307/96:

§ 12 A administracéo publica direta e indireta podera utilizar-se da arbitragem

(...)

8§ 22 A autoridade ou o 6rgdo competente da administracéo publica direta para
a celebracdo de convencao de arbitragem é a mesma para a realizacdo de
acordos ou transacfes (BRASIL, 1996b).

Portanto, a legislacao foi atualizada no sentido de autorizar expressamente o
uso da arbitragem no ambito da Administragcdo Publica.

Considerando-se 0s sujeitos que exercem a atividade administrativa, a
Administracdo Publica pode ser definida “como o conjunto de 6rgaos e de pessoas
juridicas aos quais a lei atribui o0 exercicio da fungdo administrativa do Estado” (DI
PIETRO, 2011, p. 58)

No direito brasileiro, a enumeracao legal dos entes publicos encontra-se no rol

do art. 4°, do Decreto-lei n® 200/1967, ainda em vigor:

Art. 4° A Administracdo Federal compreende:

| - A Administrac@o Direta, que se constitui dos servi¢os integrados na
estrutura administrativa da Presidéncia da Republica e dos Ministérios.

Il - A Administracd@o Indireta, que compreende as seguintes categorias de
entidades, dotadas de personalidade juridica prépria:

a) Autarquias;

b) Emprésas Publicas;

¢) Sociedades de Economia Mista.

d) fundacgdes publicas (BRASIL, 1967).

De acordo com este dispositivo legal, as ICT e os NIT de Defesa, portanto,
como entes integrantes das Forcas Armadas, estas diretamente subordinadas ao
Ministério da Defesa, integram a Administracdo Publica Federal Direta.

De observar-se, ainda, que, mesmo antes da referida inclusdo do paragrafo
primeiro ao art. 1° da Lei de Arbitragem “De maneira geral, é hoje pacifico o
posicionamento doutrinario no sentido de aceitar a utilizacdo da Arbitragem nos

contratos com a Administracdo Publica.” (SILVA NETO, 2014, p. 106).
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Neste mesmo sentido: “se o Estado pode contratar na orbita privada, a
consequéncia natural é de que pode também firmar um compromisso arbitral para
decidir os litigios que possam decorrer da contratagdo” (CARMONA (2009) apud
SILVA NETO, 2014, p. 106).

Por fim, ainda em relacdo a arbitralidade subjetiva, conforme ja observado no
capitulo 1 (secdo 1.4.4), aos NIT do setor de Defesa Nacional cabe a competéncia
exclusiva para a celebracdo de convencdo de arbitragem nos contratos de
propriedade intelectual de suas ICT vinculadas, na forma do art. 1°, § 2°, da Lei de
Arbitragem, combinado com o art. 16, 8 1°, inciso X, da Lei de Inovagédo (BRASIL,

2004).

3.5.2 Arbitralidade Obijetiva (“o0 que pode ser arbitrado?”)

Por sua vez, a arbitralidade objetiva “ou ratione materiae € aquela que delimita
as matérias que podem ser submetidas a arbitragem” (TEIXEIRA, 2016, p. 104). Neste
caso, o entendimento da questéo esta ligado a pergunta: o que pode ser arbitrado?

A redacédo da parte final do art. 1° da Lei de Arbitragem fornece a resposta
guando diz que as pessoas com capacidade para contratar poderdo recorrer a
arbitragem “para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis” (BRASIL,
1996).

Destarte: “O sistema arbitral apresenta algumas limitagdes materiais, pois nem
todo tipo de demanda pode ser resolvida por esta via” (SAID FILHO, 2016, p. 130).

O art. 852, do NCC reforca esta regra ao vedar a arbitragem “para solugao de
guestdes de estado, de direito pessoal de familia e de outras que ndo tenham carater

estritamente patrimonial” (BRASIL, 2002).
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O procedimento arbitral, portanto, possui acentuado contetdo patrimonial e, no
dizer de Venosa (2017): “é negocial e como tal constitui importante instrumento
contratual no mundo globalizado” (VENOSA, 2017, p. 348).

Em relacdo ao Poder Publico, o paragrafo 1°, do art. 1°, incluido por forca da
reforma da Lei n°® 9.307/96 repetiu 0 mesmo preceito: “A administracao publica direta
e indireta podera utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos
patrimoniais disponiveis (grifos nossos)” (BRASIL, 1996).

Neste sentido:

“Ap6s décadas de discussdes e superando dogmas do Direito Administrativo
— tais como o principio da supremacia do interesse publico sobre o privado, 0
aparente conflito entre a indisponibilidade do interesse publico e direitos
publicos disponiveis e a interpretacdo controversa do principio da legalidade
— é amplamente aceito que as entidades da Administracéo Publica Direta ou
Indireta podem optar pela arbitragem como método de resolucéo de conflitos
guando em disputa estejam direitos e obrigacdes patrimoniais disponiveis”
(SILVA NETO, 2014, p. 106).

Sobre os principios acima citados, Spengler e Spengler Neto (2016) aduzem
que é no principio da “indisponibilidade do interesse publico” que se fundamenta o
debate a respeito da possibilidade de aplicagcdo da arbitragem “quanto as
controvérsias da administracdo publica” (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2016, p.
183).

Em uma primeira analise ao principio em comento - “indisponibilidade do
interesse publico” — verifica-se que: “(...) sendo interesses qualificados como préprios
da coletividade — internos ao setor publico — ndo se encontram a livre disposicédo de
guem quer que seja, por inapropriaveis” (BANDEIRA DE MELLO (2004) apud DI
PIETRO (2011), p. 67).

Entretanto, conforme o saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, o principio da
indisponibilidade do interesse publico possui duas vertentes: o interesse publico

primario e o secundario (SPENGLER; SPENGLER NETO, idem).
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Neste passo, ao buscar a distingdo entre ambos - interesse publico primério e
interesse publico secundario — observa-se um conflito aparente entre a

indisponibilidade do interesse publico e direitos publicos disponiveis:

E classica a disting&o entre o interesse publico primario — afeto a coletividade,
e, portanto, substancialmente indisponivel - e o interesse publico secundario
— afeto a Fazenda Publica. O que se persegue na satisfagdo do interesse
publico primario é o atendimento das atividades finalisticas do Estado e
concretizadoras de direitos fundamentais, ao passo que 0 que se intenta
alcancar na satisfagcdo do interesse publico secundario é o atendimento de
atividade-meio do Estado, promovendo a maximizacdo de suas receitas e a
minimizag&o de seus gastos.

Em outras palavras: os interesses publicos primarios estdo intimamente
ligados aos direitos fundamentais (...)

O interesse publico secundario é instrumental ao interesse publico primario
(GARCIA, 2016, p. 81).

E, pois, neste mesmo sentido que Meirelles sustenta a possibilidade de

utilizacéo da arbitragem para resolucédo de controversias da Administracéo Publica:

“(...) a satisfacdo dos interesses publicos secundarios concretiza-se
geralmente sob a égide do Direito Privado e se resolve em relacdes
patrimoniais. Rela¢cBes patrimoniais que, por estarem no campo da liberdade
contratual da Administracdo, sao direitos disponiveis”. Portanto, a partir disso,
“é possivel conciliar a indisponibilidade do interesse publico com as matérias
que podem ser objeto da arbitragem, permitindo uma melhor visdo dos
direitos patrimoniais disponiveis” (MEIRELLES, apud SPENGLER,;
SPENGLER NETO, 2016, p. 184).

Cahali (2015) também corrobora este entendimento ao afirmar que:

“(...) os atos de império da administracédo, ao contrario, ndo sédo arbitraveis
pois refletem o interesse primario, da coletividade. Por outro lado, discussbes
sobre o reequilibrio econémico do contrato administrativo, desregulado por
um ato de império, por exemplo, poderdo ser levados a arbitragem, pois
refletem o interesse publico secundario” (CAHALI, 2015, p. 429).

Adicionalmente, observa-se que os direitos de cunho patrimonial compreendem
“as relagdes juridicas de direito obrigacional, ou seja, aguelas que encontram sua
origem nos contratos, nos atos licitos e nas declaracfes unilaterais de vontade (grifos
nossos)” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 16).

Assim, para que se possa adotar a arbitragem como meio de solucdo de
conflitos, tais direitos patrimoniais necessitam ser disponiveis, assim entendidos

aqueles em que ha “possibilidade de alienacéo e, demais disso e principalmente,
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aqueles direitos que sao passiveis de transacgéao (grifos nossos)” (SCAVONE JUNIOR,
2016, p. 16).

Em tal sentido, os contratos envolvendo instrumentos de propriedade
intelectual de ICT publicas - ai incluidas as pertencentes ao setor de Defesa Nacional
- enquadram-se perfeitamente em tal categoria (“direitos patrimoniais disponiveis”),
mormente pelas inimeras possibilidades de interacdo contratual conferidas pela Lei
de Inovagéao (LI).

Dentre as diversas possibilidades de natureza negocial previstas na LI,
envolvendo direitos patrimoniais disponiveis, podem ser citadas:

Contrato de transferéncia de tecnologia e de licenciamento de criacdo desenvolvida
pela ICT publica, isoladamente ou por meio de parceria (art. 6°);

Obtencéo de direito de uso ou de exploracéo de criacao protegida pela ICT (art. 7°);
Prestacdo de servigcos técnicos especializados, pelas ICT, a outras instituicdes
publicas ou privadas, visando a maior competitividade das empresas (art. 8°);
Acordos de parceria entre ICT e instituices publicas e privadas para realizacédo de
atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento de
tecnologia, produto, servigo ou processo (art. 9°);

Compartilhamento da titularidade da propriedade intelectual da ICT e a participacao
nos resultados da exploracdo das criacdes resultantes da parceria (art. 9°, § 2°);
Cessdo da totalidade dos direitos de propriedade intelectual da ICT ao parceiro
privado, mediante compensacdo financeira ou nao financeira, desde que
economicamente mensuravel (art. 9°, § 3°);

Cessdo de direitos sobre criagdo da ICT ao criador ou a terceiro, mediante

remuneracao (art. 11);
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Possibilidade de a ICT auferir ganhos econdémicos resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploracéo de criacao protegida (art. 13); e

Possibilidade de contratacdo direta de ICT, entidades de direito privado sem fins
lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consorcios, para a realizacdo de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inova¢ado que envolvam risco tecnoldgico,
para solucdo de problema técnico especifico ou obtencdo de produto, servico ou
processo inovador (art. 20).

Além dos mencionados direitos patrimoniais disponiveis (i.e., passiveis de
transacdo e alienacdo), também podem ser citados 0s seguintes dispositivos que
versam sobre interesses publicos secundarios (i.e., os inerentes ao atendimento de
atividade-meio do Estado e, portanto, instrumentais aos interesses publicos
primarios):

Adocéao, na elaboracéo e execucéo do orcamento da ICT publica, de medidas cabiveis
para permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes dos
instrumentos contratuais da LI acima citados, bem como o pagamento das despesas
para a protecao da propriedade intelectual e o pagamento devido aos criadores e aos
eventuais colaboradores (art. 18);

Delegacdo da captacdo, gestdo e aplicacdo das receitas proprias da ICT publica,
igualmente decorrentes dos instrumentos contratuais da LI acima citados, para uma
fundacdo de apoio, quando previsto em contrato ou convénio (art. 18, paragrafo
anico); e

Promocao e incentivo a pesquisa e desenvolvimento de produtos, servicos e
processos inovadores em empresas e entidades brasileiras de direito privado sem fins

lucrativos, mediante a concessao de recursos financeiros, humanos, materiais ou de
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infraestrutura da Unido, Estados, Distrito Federal, Municipios, ICTs e suas agéncias
de fomento (art. 19).

Portanto, como se pode observar pelos diversos exemplos acima citados, a Lei
n° 10.973/2004 esta repleta de dispositivos versando sobre direitos patrimoniais
disponiveis e interesses publicos secundarios.

Desta forma, a discusséo sobre a arbitralidade objetiva (a resposta a pergunta:
‘0 que pode ser arbitrado?”) ndo se encontra simplesmente na definicdo do regime
juridico do contrato (se publico ou privado) ¢, mas se o objeto em disputa pode ser
apreciado economicamente, isto €, quantificado em moeda e, em consequéncia ser

transacionado, ou mesmo alienado.

3.5.3 Principios da Arbitragem

Os principios, “embora ndo enunciados em nenhum texto de Direito Positivo,
desempenham papel de importancia definitiva no processo de interpretacao/aplicacéo
do Direito (...)" (GRAU, 2015, p. 151).

Além dos principios gerais, a arbitragem, como todos os demais institutos
juridicos, “submete-se a principios proprios” (CAHALI, 2015, p. 136).

Em primeiro lugar, destaca-se que “(...) a autonomia privada é prestigiada, em
seu grau maximo, pela arbitragem, a qual decorre, Unica exclusivamente, da
expressao de liberdade de escolha das partes” (TEIXEIRA, 2016, p. 108).

Neste sentido, o principio da autonomia privada, ou autonomia da vontade,

“confirma o poder das partes de modelar, em conjunto, toda a arbitragem, desde sua

16 “A distincdo rigida entre direito privado e direito plblico ndo tem mais, hoje, a relevancia que existia
no passado, e o direito econémico, por exemplo, se coloca entre ambos, ocupando o seu lugar nas
areas das duas ordens juridicas ou dos dois sistemas.” (WALD, 2016, p. 59).
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eleicdo e seu inicio, até a sua conclusao, passando pelo seu contetdo (CAHALI, 2015,
p. 138).
O principio da autonomia da vontade encontra-se previsto desde a redacdo

original da Lei de Arbitragem, no art. 2°, in verbis:

Art. 2° A arbitragem podera ser de direito ou de eqliidade, a critério das
partes.

§ 1° Poderédo as partes escolher, livremente, as regras de direito que serdo
aplicadas na arbitragem, desde que n&o haja violagdo aos bons costumes e
a ordem publica.

8§ 2° Poderdo, também, as partes convencionar que a arbitragem se realize
com base nos principios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras
internacionais de comércio (BRASIL, 1996b).

Entretanto, a reforma da Lei de Arbitragem incluiu o paragrafo 3°, no art. 2°, da
Lei n° 9.307/96: “A arbitragem que envolva a administracdo publica sera sempre de
direito e respeitara o principio da publicidade” (BRASIL, 1996b).

Tal dispositivo, portanto, delimita o escopo para a “arbitragem de direito” nos
casos em que envolvam os contratos de propriedade intelectual das ICT do setor de
Defesa, excluindo-se a possibilidade de “arbitragem por equidade”.

Neste contexto, a arbitragem de direito € o “Processo regido pelas regras
tradicionais do Direito, conforme a informalidade inerente aos métodos alternativos de
solugdes de conflitos”. Portanto, “as arbitragens de direito e de equidade diferem entre
si pelo fato de a primeira ter menor intervencéo das partes do que a segunda” (FGV,
2017).

Por sua vez, na arbitragem por equidade:

“(...) o arbitro decide a controvérsia fora das regras de direito de acordo com
seu real saber e entender. Podera reduzir os efeitos da lei e decidir de acordo
com seu critério de justo, no seu sentimento de justica. Para que o arbitro
possa decidir por equidade as partes devem prévia e expressamente
autoriza-lo” (FGV, 2017).

Além da “arbitragem por equidade”, para as ICT do setor de Defesa, da mesma

forma exclui-se a possibilidade de recorrer ao procedimento arbitral com base nos
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‘principios gerais de direito”, “usos e costumes” ou “regras internacionais de
comercio”.

Isto porque a faculdade existente no paragrafo 2°, no art. 2°, da Lei n® 9.307/96
também se encontra vedada ao Poder Publico na regra imposta pelo paragrafo 3°, do
mesmo artigo: “A arbitragem que envolva a administracdo publica sera sempre de
direito (...)” (grifos nossos) (BRASIL, 1996b).

Ainda em relacao ao principio da autonomia da vontade, podem as partes optar
entre a arbitragem institucional ou arbitragem avulsa (ad hoc). No primeiro caso, “as
partes podem escolher uma entidade em funcionamento, que se dedique a atividade
arbitral (uma instituicdo arbitral)” e, no segundo caso, “um arbitro independente de
uma instituicdo” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 20).

De outro lado, Cahali (2015) menciona que o principio kompetenz-kompetenz -
ou competéncia-competéncia - “originario do direito alemao (...), exclusivo da
arbitragem, foi adotado pelo paragrafo dnico do art. 8°, da Lei 9.307/1996 (...)”
(CAHALL, 2015, p. 139).

Conforme este dispositivo: “Cabera ao arbitro decidir de oficio, ou por
provocacdo das partes, as questdes acerca da existéncia, validade e eficacia da
convencao de arbitragem e do contrato que contenha a clausula compromissoria”
(BRASIL, 1996b).

Segundo Cahali (2015), este principio atribui, com primazia, ao arbitro a
capacidade para analisar a sua propria competéncia. Em outras palavras, compete ao
arbitro avaliar, em um primeiro momento, se pode ou néo julgar o conflito, decidindo
se h&a ou nao vicio na convencédo ou contrato.

Portanto, o principio da competéncia-competéncia é fundamental e reforca o

instituto juridico da arbitragem, uma vez que:
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“(...) se ao Judiciario coubesse decidir, em primeiro lugar, sobre a validade da
cladusula, ainstauracéo do procedimento arbitral restaria postergada por longo
periodo, e, por vezes, apenas com 0 intuito protelatério de uma das partes
em esquivar-se do cumprimento da convencao. O principio, desta maneira,
fortalece o instituto, e prestigia a opcao das partes por esta forma de solugéo
de conflitos, e afasta, em certa medida, o risco de desestimulo a contratacao
da arbitragem, em razé&o de potencial obstaculo prévio a surgir no Judiciario
diante da convengéo, por maliciosa manobra de uma das partes” (CAHALI,
2015, p. 139).

Além dos principios da autonomia da vontade e da competéncia-competéncia,
o procedimento arbitral deve sujeitar-se a outros principios tais como: i) boa-fé entre
as partes da relacao obrigacional; ii) contraditério e ampla defesa (artigo 5°, LV, da
CF); iii) igualdade das partes (artigo 5°, caput, da CF e art. 21, paragrafo 2°, da Lei de
Arbitragem; iv) imparcialidade do arbitro (art. 13, paragrafo 6°, da Lei n® 9.307/96);
livre convencimento do arbitro para apreciar as provas com inteligéncia, bom senso,
ponderacédo e prudéncia (expressamente previsto no art. 21, paragrafo 2°, da Lei n°
9.307/96); e irrecorribilidade da sentenca arbitral (art. 18, da Lei n° 9.307/96),

conforme FGV (2017).

3.6 Convencéao de Arbitragem
Alguns paises utilizam, em suas legislacdes, as palavras “conveng¢ao de
arbitragem” com o objetivo de ressaltar a importancia da consensualidade, uma vez

que o termo “convencao” ‘(...) etimologicamente, deriva do latim conventio, de
convenire, que significa estar de acordo, concordar’ (TEIXEIRA, 2016, p. 115).
Em nosso ordenamento juridico, a convencao de arbitragem, conforme o art.

3°, da Lei n° 9.307/96, é um género que comporta duas espécies: a clausula

compromissoéria e o compromisso arbitral. *’

17 “As partes interessadas podem submeter a solugdo de seus litigios ao juizo arbitral mediante
convencao de arbitragem, assim entendida a clausula compromisséria e 0 compromisso arbitral”
(BRASIL, 1996).
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Referidas espécies de convencéo arbitral distinguem-se nos seguintes termos:

A clausula compromissoria deve ser estipulada por escrito, e é a convengao
através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter a
arbitragem os litigios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. O
compromisso arbitral, de seu turno, é a convencao através da qual as partes
submetem um litigio a arbitragem de uma ou mais pessoas (...) (grifos nossos)
(OLIVEIRA NETO, 2016, p. 161).

A diferenca fundamental entre os dois tipos de convencao reside no momento
em que os individuos resolvem optar pelo procedimento arbitral: antes ou depois do
surgimento da disputa (SALAMA, 2014). 18

Em consequéncia, a clausula compromissoria pressupde um vinculo contratual,
ao passo que o compromisso arbitral pode ter origem em negdécio ou em fato juridico,
“sem ter sido necessariamente cogitada a arbitragem previamente ao nascimento do

conflito” (CAHALI, 2015, p. 154).

3.6.1 Clausula Compromissoria

A arbitragem é o “direito da liberdade” e, como tal:

“Em virtude das clausulas compromissérias as partes ndo se limitam a definir
a sua relacdo contratual, mas fazem a previsdo dos modos pelos quais 0
eventual litigio futuro podera ser solucionado (...) (grifos nossos)” (WALD,
2016, p. 60).

O art. 853, do NCC, dispbe que: “Admite-se nos contratos a clausula
compromissoria, para resolver divergéncias mediante juizo arbitral, na forma
estabelecida em lei especial” (BRASIL, 2002).

A Lei de Arbitragem trata desta espécie de convencdo arbitral em seu art. 4°,
caput, in verbis: “A clausula compromissoria é a convencao através da qual as partes
em um contrato comprometem-se a submeter a arbitragem os litigios que possam vir

a surgir, relativamente a tal contrato” (BRASIL, 1996b).

18 Salama (2014) denomina a clausula compromissoéria como arbitragem ex ante facto e o compromisso
arbitral como arbitragem ex post facto.
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Desta forma, o art. 4° estabelece a funcdo da clausula compromissoria que é a
de vincular a resolucao de eventual conflito a arbitragem (SCAVONE JUNIOR, 2016,
p. 188).

A Lei de Arbitragem exige, ainda, que a clausula compromissoéria seja
estipulada por escrito no proprio instrumento de contrato ou, ainda, em documento
apartado que a ele se refira (art. 4°, § 1°).

Wald observa que a clausula compromissoria é uma instituicdo de boa fé, dado
que “repousa, em grande parte, na confianga que os litigantes tém no julgador, mas
também na presuncao de comportamento leal da outra parte, na busca da verdade,
para melhor diagnosticar o conflito, e dar solugdes eficazes (WALD, 2016, p. 60)".

Neste mesmo sentido, Ferreira (2014) € mais explicito ao afirmar que

“(...) ndo é expectavel que numa situacao de litigio em que existiu uma fraude,
um roubo, ou uma declarada situacdo de ma fé, por uma das partes, venha a
ser decidido num contexto em que a partida as partes tém que estabelecer
uma relacao de colaboracéo processual e boa fé. Também néo é expectavel
gue neste cenario, ou melhor, na falta dele, as partes queiram manter
relacbes comerciais no futuro” (FERREIRA, 2014, p. 19).

Ha de se considerar, portanto, que a clausula compromissoria possui um
“beneficio qualitativo” em relagcdo ao compromisso arbitral. Isto porque, sendo
entabulada antes do surgimento da controvérsia (ex ante facto), a clausula
compromissoéria molda “o ambiente juridico em que as partes se relacionam tanto no
curso de todas as suas interacdes comerciais usuais, quanto no curso da resolucao
das disputas ja surgidas (SALAMA, 2014, p. 386).

Desta forma:

“(...) se a parte sabe que arcara com os 6nus de sua méa-fé contratual, a
tendéncia é que se comporte de boa-fé. E por isso que a adogdo da
arbitragem ex ante facto pode, potencialmente, melhorar a moldura juridico-
institucional em que transcorre a relagdo comercial” (idem).

Por seu turno, sendo o compromisso arbitral entabulado depois de surgida a

disputa (ex post facto), e consequentemente com as partes ja estando em desacordo,
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“ndo é mais possivel melhorar o ambiente juridico em que transcorrerd a relacao
comercial” (SALAMA, 2014, p. 386).

De outro lado, Cahali (2015) classifica as clausulas compromissorias em: i)
clausula arbitral cheia; ii) clausula arbitral vazia; iii) clausula arbitral patologica e; iv)
clausula arbitral escalonada.

As duas primeiras classificacdes (clausula arbitral cheia ou vazia) dizem
respeito ao contetido das clausulas compromissorias, sendo o efeito idéntico: “ensejar
a solucéo do conflito pela arbitragem, porém seguindo caminhos distintos” (CAHALI,
2015, p. 156).

Entretanto, havendo clausula arbitral cheia, ha instauracdo direta do
procedimento arbitral. Se a clausula arbitral for vazia, o inicio da arbitragem demanda
certas providencias previstas na Lei n® 9.307/96 (CAHALLI, 2015, p. 156).

A clausula arbitral cheia é a que contém os elementos do art. 5°, da Lei de

Arbitragem, in verbis:

“Reportando-se as partes, na clausula compromissoria, as regras de algum
6rgdo arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem sera
instituida e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as
partes estabelecer na propria clausula, ou em outro documento, a forma
convencionada para a instituicdo da arbitragem” (BRASIL, 1996b).

Desta forma, tais clausulas devem estipular “pelo menos, as regras de
nomeacao de arbitros, necessarias para a instauracao do juizo arbitral imediatamente
ao surgimento da controvérsia (...)” (TEIXEIRA, 2016, p. 126).

A clausula arbitral vazia, também denominada de clausula em branco, ao revés,

apenas sugere a previsao da arbitragem, trazendo uma lacuna a respeito de sua
instauracao, “que devera ser suprida por compromisso arbitral quando do surgimento
do conflito, celebrado pelas partes diretamente, ou por intermédio do Judiciario”

(CAHALI, 2015, p. 160).
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Nesta espécie de clausula arbitral, a parte interessada em dar inicio a
arbitragem devera manifestar esta intencé@o a outra parte por via postal ou outro meio
de comunicagao, convocando-a para firmar o compromisso arbitral, em dia, hora e
local certos (art. 6° da LA). Caso a outra parte ndo compareca, ou mesmo Se recuse
a firmar o compromisso arbitral, a parte demandante podera requerer sua citacdo para
lavrar o compromisso em juizo (art. 7°, da LA).

Sendo a clausula compromisséria cheia ou vazia, espera-se que 0 Seu
conteldo exprima “o modelo ideal para a perfeita instauracdo, organizacdo e
desenvolvimento da arbitragem, com todos os elementos e peculiaridades pertinentes
ao objeto contratado.” (CAHALI, 2015, p. 167).

Entretanto, casos ha em que ocorre a denominada clausula arbitral patologica,

por conter “redagdo contraditoria, incongruente, confusa, ambigua ou de dificil
interpretacdo” ou mesmo por incorrer em “erros, impropriedades ou falhas capazes de
afetar a sua propria eficacia, e até impedir a realizacdo do projetado inicialmente pelos
contratantes.” (CAHALI, 2015, p. 168).

Por fim, a clausula arbitral escalonada € a que prevé expressamente buscar a

“solucdo da controvérsia por meio da mediagdo ou conciliagcdo previamente a
arbitragem (clausula med-arb), ou em fase prépria durante o procedimento, com
suspensao deste (clausula arb-med)” (CAHALL, 2015, p. 171).

H4, portanto, um procedimento multi-etapas, conforme Levy, apud Cahali
(idem): “estipulacdes contratuais que preveem fases sucessivas que contemplam os
mecanismos mediagado e arbitragem para a solugao de controvérsias” (LEVY apud
CAHALLI, 2015, p. 171)

Algumas instituicbes oferecem processos de resolucdo de litigios de forma

escalonada, tais como o Centro de Arbitragem e de Mediagc&do da OMPI:
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Mediacdo seguida por arbitragem

Na mediagao seguida por arbitragem (as vezes conhecida como “med-arb”)
se, depois da mediacdo, o litigio ndo estiver inteiramente resolvido, ha
arbitragem para resolver as questdes pendentes. (WIPO, 2017a, p. 6).

Ainda de acordo com a Organizacéo Mundial da Propriedade Intelectual:

Estes processos podem incluir mediacdo seguida por arbitragem, como
previsto na clausula da OMPI recomendada. Podem também incluir
negociacgao, seguida por mediacéo, seguida por arbitragem. A popularidade
dos processos em diferentes fases reflete o reconhecimento pelas partes e
seus advogados das vantagens de as partes tentarem resolver os seus litigios
pela negociacdo da sua propria solugédo e recorrerem a arbitragem como
ultima alternativa (OMPI, 2017c, p. 6).

Por fim, a OMPI lembra que a mediagéo, assim como ocorre na arbitragem,
“‘depende da participacdo de boa-fé das partes. (...) depende da vontade e da
capacidade de todos os participantes de trabalharem juntos para encontrarem uma
solucéo criativa do seu problema. Os protagonistas deveriam tornar-se parceiros”

(OMPI, 2017b, p. 2).

3.6.2 Compromisso Arbitral

Outra espécie do género convencdo de arbitragem, o compromisso arbitral
difere da clausula compromisséria pelo momento em que os individuos resolvem optar
pelo procedimento arbitral (SALAMA, 2014).

O compromisso arbitral, portanto, “é a convencéo através da qual as partes
submetem a arbitragem um litigio ja inaugurado” (CAHALI, 2015, p. 177).

Conforme o art. 851, do NCC: “E admitido compromisso, judicial ou
extrajudicial, para resolver litigios entre pessoas que podem contratar” (BRASIL,
2002).

Assim diz a Lei de Arbitragem em seu art. 99, in verbis: “O compromisso arbitral
€ a convencao através da qual as partes submetem um litigio a arbitragem de uma ou

mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial” (BRASIL, 1996b).
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Sendo judicial, 0 compromisso sera celebrado por termo nos autos, perante o
juizo ou tribunal, onde tem curso a demanda (art. 9°, § 1°). Por sua vez, 0 compromisso
arbitral extrajudicial sera celebrado por escrito particular, assinado por duas
testemunhas, ou por instrumento publico (art. 9°, § 2°).

Conforme Teixeira (2016), sendo o compromisso arbitral judicial ou
extrajudicial, trata-se de um negécio juridico que deve seguir a forma prescrita em lei'®

e, portanto, cumprir todos 0s requisitos obrigatérios do art. 10 da Lei de Arbitragem:

(i) nome, profissao, estado civil e domicilio das partes; (ii) nome, profissdo e
domicilio do arbitro, ou dos arbitros, ou, se for o caso, a identificacdo da
entidade a qual as partes delegaram a indicacdo de arbitros; (iii) matéria que
sera objeto da arbitragem; e (iv) lugar em que sera proferida a sentenca
arbitral (TEIXEIRA, 2016, p. 138 e 139).

Desta forma, o ndo cumprimento de tais requisitos enseja a nulidade do
compromisso, o0 que deve ser, entretanto, analisado com bom-senso, afastando a
interpretacédo literal e valorizando, assim, a finalidade dos elementos obrigatérios e
nao simplesmente detalhes excessivamente formais (CAHALI, 2015, p. 180).

De outro lado, além dos mencionados requisitos obrigatérios, a Lei de

Arbitragem elenca outros de carater facultativo, os quais constam do art. 11, in verbis:

Art. 11. Podera, ainda, o compromisso arbitral conter:

| - local, ou locais, onde se desenvolvera a arbitragem;

Il - a autorizagdo para que o arbitro ou os arbitros julguem por equidade, se
assim for convencionado pelas partes;

Il - o prazo para apresentagéo da sentenca arbitral;

IV - a indicagdo da lei nacional ou das regras corporativas aplicaveis a
arbitragem, quando assim convencionarem as partes;

V - a declaracdo da responsabilidade pelo pagamento dos honorérios e das
despesas com a arbitragem; e

VI - a fixacdo dos honorarios do arbitro, ou dos &rbitros. (BRASIL, 1996b).

Conforme observa Cahali (2015), estes elementos também podem “constar da

clausula compromisséria e, desta forma, melhor teria sido a lei se referir a convencéo

1% Conforme o NCC, art. 104: “A validade do negécio juridico requer: Il - forma prescrita ou n&o defesa
em lei” e art. 166 “E nulo o negdcio juridico quando: IV - n&o revestir a forma prescrita em lei” (BRASIL,
2002).
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arbitral, e ndo apenas ao compromisso. Mas nada que prejudique a sua interpretagéo
extensiva” (CAHALI, 2015, p. 181).

Por fim, o art. 852, do NCC, dispde que “E vedado compromisso para solu¢io
de questbes de estado, de direito pessoal de familia e de outras que ndo tenham
carater estritamente patrimonial” (BRASIL, 2002)

Tal dispositivo refere-se a regra da arbitralidade objetiva (conforme estudado
na subsecédo 3.5.2) e apenas reforca o carater patrimonial da arbitragem exposto na
redacdo do art. 1°, da LA: “As pessoas capazes de contratar poderdo valer-se da
arbitragem para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis” (BRASIL,
1996).

Por fim, o quadro 5, a seguir, busca sintetizar as principais diferencas entre a

clausula compromissoria e o compromisso arbitral:

Quadro 5 - Clausula compromissoéria e compromisso arbitral

Clausula compromissoéria Compromisso arbitral

Além do contrato, pode ter origem em negdcio ou

Pressup®e um vinculo contratual (CAHALI, 2015).

em fato juridico (CAHALI, 2015).

As partes optam pelo procedimento arbitral ANTES
do surgimento da disputa (art. 4°, da LA e art. 853,

do NCC).

As partes optam pelo procedimento arbitral DEPOIS
do surgimento da disputa (art. 9°, da LA e art. 851,

do NCC).

Possui 0 “beneficio qualitativo” de, em tese, moldar
o ambiente juridico institucional entre as partes,

estimulando a boa-fé (SALAMA, 2014, p. 386).

Com as partes jA em desacordo, “ndo € mais
possivel melhorar o ambiente juridico em que
transcorrera a relagdo comercial” (SALAMA, 2014,

p. 386).

Estipulada por escrito no contrato ou em documento

apartado (art. 4°, § 1°, da LA).

Pode ser judicial ou extrajudicial (art. 9° e 88 1° e 2°,

da LA).

Fonte:

Elaboracao prépria.
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3.7 Arbitros

Conforme Said Filho (2016), frustrados os meios autocompositivos para a
solucdo de controvérsias, resta submeter o caso a alguém alheio a relacao, ficando
as partes cientes de que o teor da decisdo sera de cumprimento obrigatério.

Neste sentido, caso a opcao pela heterocomposicédo seja o Poder Judiciario,
“os jurisdicionados nao tem a faculdade de demandar um juiz especifico, pois existe
todo um conjunto de regras que disciplinam os limites de atuagao de cada érgéo (...)"
(SAID FILHO, 2016, p. 152).

Entretanto, caso se opte pela arbitragem, a atuacéo do terceiro imparcial ocorre
mediante escolha, em comum acordo, dos litigantes. Neste caso, “(...) a decisédo
arbitral € tdo mais aceitavel quanto for a qualidade daquele que a profere” (SAID
FILHO, 2016, p. 155).

Em outras palavras: a arbitragem vale o quanto vale o arbitro, uma vez que: “O
arbitro representa o patriménio intelectual da arbitragem, e assim Ilhe empresta o maior
valor agregado” (CAHALI, 2015, p. 197). %

Segundo dispde o art. 13, da Lei de arbitragem: “Pode ser arbitro qualquer
pessoa capaz e que tenha a confianga das partes (grifos nossos)” (BRASIL, 1996b).

Portanto, quando a lei diz “qualquer pessoa”, entende a boa doutrina ser
inaceitavel a indicacdo de pessoas juridicas, uma vez que o arbitro desempenha
“atividade personalissima”, devendo a escolha recair em uma pessoa natural
(CAHALL, 2015, p. 199).

Adicionalmente, quando a lei diz “qualquer pessoa capaz’, entende-se que 0
arbitro deve ter “capacidade plena de exercicio, razao pela qual ndo podem assumir

essa funcéo de arbitro os incapazes, absoluta ou relativamente, ja que, nesses casos,

20 Conforme Tercier (2006), apud Cahali (idem): “Tant vaut I'arbitre, tant vaut I'arbitrage”.
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quem praticaria os atos seria o0 seu representante ou assistente (...)" (TEIXEIRA, 2016,
p. 142).

Em complemento, quando a lei diz que o arbitro deve ter “a confianca das
partes”, entende-se que a escolha deste profissional serd realizada dentre aqueles
gue possuem incontestavel expertise, com o objetivo de “se obter a melhor e mais
adequada andlise da matéria em discussdo” (CAHALI, 2015, p. 197). Além desta
expertise, “a confianca das partes” pressupde que o arbitro desempenhe sua fungéo
com imparcialidade, independéncia, competéncia, diligéncia e discricao, na forma do
art. 13, 8 6°, da Lei de arbitragem (BRASIL, 1996b).

Quanto a especialidade do arbitro, esta “pode ser em qualquer area do
conhecimento, inexistindo reserva de mercado aos advogados ou bacharéis em
direito” (CAHALI, 2015, p. 199).

Contudo, observa-se que, “ainda que seja assim, na pratica, se recomenda que
pelo menos um dos arbitros seja advogado ou formado em ciéncias juridicas”
(SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 116).

Neste mesmo sentido, outra recomendacéo de ordem pratica é composicao de
pessoas de areas multidisciplinares formando os “painéis hibridos”, os quais tem sido
“‘extremamente Uteis em diversas situagdes, com proveitosos resultados na analise de
conflitos especificos, mas de toda conveniéncia que a presidéncia fique aos cuidados
de quem tem intimidade com as questdes juridicas da arbitragem (...)” (CAHALLI, 2015,
p. 200).

Por fim, em relacdo ao juiz togado, este ndo pode ser arbitro por vedacao
constitucional 2! e, ainda, por disposicdo expressa da Lei Organica da Magistratura

Nacional, excecéo feita aos juizes aposentados (TEIXEIRA, 2016).

21 CF, art. 95, paragrafo Unico: “Aos juizes € vedado: | - exercer, ainda que em disponibilidade, outro
cargo ou fungédo, salvo uma de magistério” (BRASIL, 1988).
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3.8 Vantagens da Arbitragem
No decorrer do presente capitulo, de certa forma, ja foram citadas algumas
vantagens que diversos doutrinadores e instituicbes (Cémaras e Centros
especializados em arbitragem) apontam para este instituto juridico.
Entretanto, para fins de sistematizag&o, utilizaremos as vantagens propostas
pelo Centro de Arbitragem e Mediacdo da OMPI:
Vantagens dos processos de resolucao de litigios oferecidos pelo Centro
Economia

Tanto a mediacdo como a arbitragem podem representar uma economia de
tempo e dinheiro em comparacdo com ac6es judiciais tradicionais.

Flexibilidade

Na arbitragem e na mediacgédo, as partes escolhem o processo, o arbitro ou
mediador, as questfes a tratar, as regras aplicaveis, a lingua, e o lugar, tudo
isso de modo a corresponder as suas necessidades particulares. O controlo
exercido pelas partes, especialmente no caso da mediacdo, € um aspecto
importante destes processos.

Confidencialidade

A confidencialidade é mais facilmente preservada do que em acdes judiciais
tradicionais.

Conhecimentos Técnicos

A competéncia técnica de um tribunal arbitral ou de um mediador pode ser
assegurada. (OMPI, 2017a, p. 13).

O objetivo de adotar a sistematizacdo proposta pela OMPI é o de propiciar a
melhor discussdo das referidas vantagens da arbitragem, de forma mais
particularizada aos contratos de propriedade intelectual das ICT do setor de Defesa

Nacional, o que sera realizado no capitulo seguinte.

3.8.1 Economia
Segundo a OMPI: “Tanto a mediagcdo como a arbitragem podem representar
uma economia de tempo e dinheiro em comparacéo com acdes judiciais tradicionais

(grifos nossos)” (OMPI, 20174, p. 13).
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Em primeiro lugar, observa-se que a OMPI, ao usar a condicionante (podem),
adota certa precaucao ao nao afirmar peremptoriamente que a arbitragem, em todos
0S casos, sera mais econdmica que a opc¢ao pela via judicial.

Adicionalmente, ha de se analisar esta pretensa vantagem econémica do
procedimento arbitral sob dois prismas: i) celeridade (“economia de tempo”); e ii)

aspecto financeiro (“economia de dinheiro”).

3.8.1.1 Celeridade (“economia de tempo”)

Quanto a celeridade, em geral, a doutrina limita-se a dizer que o procedimento
arbitral € mais agil que o processo judicial, ndo apresentando dados concretos. A
maioria dos doutrinadores e instituicbes arbitrais, de certa forma, depreende a
economia temporal em face, por exemplo, da irrecorribilidade da sentenca arbitral (art.
18, da Lei n® 9.307/96) e simplicidade e informalidade do procedimento (art. 19 e
seguintes, da Lei n® 9.307/96).

Lemes (2008), entretanto, faz referéncia expressa a periodos de tempo de

duracéo do procedimento arbitral, afirmando que:

“O tempo de tramitagdo de uma demanda arbitral varia entre 7 a 14 meses,
considerando a complexidade da matéria, grau de colaboracéo das partes e
advogados e a disponibilidade dos arbitros. No judiciario pode-se considerar
o dobro ou triplo deste periodo. Um dos fatores que justifica esta disparidade
€ que engquanto o juiz julga em média mil causas por ano, um arbitro, quando
muito reivindicado em razdo de sua competéncia e presteza, ndo exara mais
do que uma dezena de sentencas arbitrais no mesmo periodo” (LEMES,
2008, p. 21).

Esta reflexdo, embora traga a devida comparacdo entre o tempo do
procedimento arbitral vis-a-vis o processo judicial, ndo deixa de considerar que existe
“(...) possibilidade de ser anulada a sentenca arbitral, por meio de uma agao judicial,
nos casos especificos relacionados na Lei de Arbitragem, tais como, ndao havia a
eleicdo da arbitragem no contrato, ndo foi assegurado o direito de defesa etc (...)"

(idem).
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Neste sentido, Maziero (2016), embora reconheca a celeridade como uma das
vantagens do procedimento arbitral, também observa serem cada vez mais frequentes
“(...) as tentativas de partes perdedoras nestes procedimentos, de ajuizar acdes
judiciais que questionam as suas decisbes. Posicionamentos deste tipo retiram a

celeridade tipica da arbitragem” (MAZIERO, 2016, p. 34).

3.8.1.2 Aspecto Financeiro (“economia de dinheiro”)
Conforme anota Cahali (2015), os investimentos em uma arbitragem

institucional sdo basicamente de trés ordens:

(a) custas da entidade (taxa de administracdo do procedimento), tabelada,
com pagamento mensal ou Unico, em quantia fixa ou variavel, de acordo com
o valor dado ao conflito, ou em percentual sobre este, para se fazer frente as
despesas administrativas ordinarias de expediente da camara;

(b) despesas, dentre outras, com diligéncias, reunides, audiéncias,
deslocamento, entregas de documentos, traducdes, reproducdes especiais
de documentos, gravacdes, equipamentos especificos de teleconferéncia,
além de gastos especificos com pericia, avaliacfes, vistorias, etc., apuradas
segundo a documentacao pertinente; e

(c) honorérios do(s) arbitro(s). (CAHALLI, 2015, p. 277 - 278).

Para a arbitragem ad hoc, o que é muito casuistico, excluem-se as despesas
da letra (a) acima citadas, acrescendo-se, se for o caso, despesas com um profissional
para secretariar o procedimento (idem).

Em qualquer dos casos, da mesma forma como ocorre em relacéo a celeridade,
em geral, encontra-se na doutrina que o procedimento arbitral é mais atrativo
economicamente que o processo judicial.

Nunes (2014), por exemplo, defende uma suposta reducdo de custos da
arbitragem “especialmente por causa da celeridade que o procedimento emprega para
a resolucao do conflito” (NUNES, 2014, p. 174).

Embora a afirmacéo seja bastante recorrente, cumpre destacar esta ressalva:
“Quanto ao custo, raramente um procedimento Arbitral no Brasil se mostra mais barato

gue um procedimento judicial, mesmo ai incluidas as custas com pericias oficiais,
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assisténcias técnicas e todas as demais custas de um procedimento judicial”
(MAZIERO, 2016, p. 35).

Desta forma, posta em cheque a suposta economicidade financeira da
arbitragem, parece que esta vantagem nao pode se limitar simplesmente ao aspecto
qguantitativo. Em outras palavras, ha de se verificar os casos em que 0 aspecto

financeiro seja qualitativamente vantajoso.

3.8.2 Flexibilidade

O Centro de Arbitragem e Mediagdo da OMPI também apregoa como
diferencial de seus processos de resolucao de litigios a flexibilidade, afirmando que:
“as partes escolhem o processo, o arbitro ou mediador, as questdes a tratar, as regras
aplicaveis, a lingua, e o lugar, tudo isso de modo a corresponder as suas
necessidades particulares” (OMPI, 2017a, p. 13).

Desta forma: “o procedimento arbitral ndo é formal como o procedimento
judicial e pode ser, nos limites da Lei 9.307/1996, estabelecido pelas partes no que se
refere a escolha dos arbitros e do direito material e processual que serao utilizados
(...)" (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 7).

Wald (2016) salienta que “Alguns arbitros, com grande experiéncia, chegam a
dizer, no inicio das audiéncias arbitrais, que os advogados devem esquecer o Codigo
de Processo Civil, deixando-o fora da sala” (WALD, 2016, p. 59).

Cahali (2015), ao caracterizar a flexibilidade como aspecto certamente atrativo
da arbitragem, enaltece a liberdade que as partes possuem em estabelecer as

préprias regras ou adotar as regras de uma instituicao arbitral:

A meta é a sentenca, com qualidade e rapidez. Dai os esforgos para reduzir
a burocracia, evitar tramites ineficientes, expedientes protelatérios ou inuteis,
buscando um procedimento pragmatico, no sentido de obter o melhor
resultado dos atos praticados. (CAHALLI, 2015, p. 231)
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Obviamente que, dentro desta flexibilidade, a “liberdade é vigiada”, uma vez
que a arbitragem deve seguir o principio geral do devido processo legal e os seus
consectarios: “preservacao do direito ao contraditorio, igualdade, imparcialidade do
arbitro e seu livre convencimento” (CAHALI, 2015, p. 231).

Desta forma, a possibilidade de modular variados aspectos da arbitragem
importa na eficiéncia deste meio heterocompositivo de solu¢cédo de controvérsias.

Neste sentido, alguns autores defendem que, entre todas as vantagens, a
flexibilidade € a mais importante: “A eficiéncia do procedimento seguramente é a
caracteristica que mais agrega valor a mediacdo e a arbitragem” (NUNES, 2014, p.

174).

3.8.3 Confidencialidade

A OMPI também defende que a confidencialidade, no procedimento arbitral, “é
mais facilmente preservada do que em acgdes judiciais tradicionais” (OMPI, 2017a, p.
13).

Neste sentido:

“Quando se tratam os litigantes de empresas altamente visiveis ao mercado
e de grande exposicdo no pais, a via arbitral eleita para a resolugdo de
conflitos é uma saida salutar, principalmente pelo fato de que ha possibilidade
do trAmite correr em confidencialidade, ou seja, sem expor o conflito ao
cenario publico (...)” (grifos nossos). (CRASTELO, 2014, p. 651)

Assim, a confidencialidade, ou “sigilo no procedimento”, no dizer de Cahali
(2015): “é, sem duvida, atraente caracteristica da arbitragem, pois através dele,
preservam-se a imagem das partes, intimidades de seus negdcios, know-how,
segredo industrial, dentre outras informagdes relevantes de carater estratégico (...)”

(CAHALI, 2015, p. 280).
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Entretanto, a confidencialidade do procedimento de arbitragem nao se encontra
prevista em lei, embora seja bastante comum constar expressamente no regulamento
das instituicdes arbitrais (CAHALI, 2015, p. 280).

Neste passo, cite-se como exemplo o Regulamento do Centro de Arbitragem e

Mediacédo da Camara de Comércio Brasil-Canadé, o qual prevé o sigilo

“(...) para garantir que a disputa fique adstrita as partes interessadas e que
elementos externos ndo interfiram no procedimento. Além disso, tem um valor
inestimavel para as partes, na medida em que ficam seguras para trazer
assuntos tratados de forma reservada nas suas organizacdes e que podem
ser imprescindiveis para o melhor desfecho do procedimento” (NUNES, 2014,
p. 173).

De outro lado, se as partes desejarem que o procedimento corra em sigilo,
estas deverdo “eleger instituicdo cujo regulamento contenha esta previsdo, ou
estabelecer a restricdio a publicidade na convencdo arbitral (clausula ou
compromisso)” (CAHALLI, 2015, p. 281).

De observar-se, ainda, que, mesmo a lei ndo prevendo a confidencialidade, o
art. 13, paragrafo 6°, da Lei 9.307/96 dispbe expressamente que o arbitro possui 0
dever de discricdo (CAHALI, 2015, p. 281).

Ademais, a reforma da Lei de Arbitragem afastou a confidencialidade em
relacéo ao juizo arbitral no ambito da administracdo publica, em face da “esperada
transparéncia dos atos para controle natural da gestdo dos interesses publicos”
(CAHALI, 2015, p. 281).

Assim, a Lei n°® 13.129, de 26 de maio de 2015, incluiu o paragrafo 3°, ao art.
2°, da Lei 9.307/96, in verbis: “arbitragem que envolva a administracdo publica sera
sempre de direito e respeitara o principio da publicidade (grifos nossos)” (BRASIL,
1996b).

Tal principio encontra assento constitucional no caput, do art. 37, da CF, a

seqguir transcrito:
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A administracéo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia e,
também, ao seguinte (BRASIL, 1988).

Ocorre que o texto constitucional também prevé, no rol dos direitos e garantias
fundamentais, determinadas hip6teses em que o sigilo pode sobrepor-se ao direito de
informacéo dos 6rgaos publicos, constituindo, portanto, uma restricdo ao principio da
publicidade.

A regra consta do inciso XXXIlII, do art. 5°, da CF:

Art. 5° Todos sdo iguais perante a lei, sem distingdo de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a
propriedade, nos termos seguintes:

(..)

XXXIII - todos tém direito a receber dos drgdos publicos informacdes de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serdo prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado (grifos nossos)
(BRASIL, 1988).

Desta forma, a regra do art. 2°, paragrafo 3°, da Lei 9.307/96 necessita ser
interpretada diante deste aparente conflito entre as duas normas constitucionais acima
expostas.

De fato, como leciona Cahali (2015, p. 281 e 432) a confidencialidade da
arbitragem é indesejada, como regra geral, nos contratos envolvendo o Poder Publico,
devendo ser mantido, em tais casos, apenas a obrigatoriedade de discricdo do arbitro
exigida pela LA (BRASIL, 1996b).

Entretanto, tal regra geral comporta uma excecdo constitucionalmente
gualificada.

Portanto, em face da norma delineada no art. 5°, inciso XXXIII, da CF, quando
o sigilo for “imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado”, o procedimento

arbitral devera correr sob a mais estrita confidencialidade.
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3.8.4 Conhecimentos Técnicos

Em relacdo aos conhecimentos técnicos, a OMPI assegura que “A competéncia
técnica de um tribunal arbitral ou de um mediador pode ser assegurada” (OMPI,
2017a, p. 13).

Assim, sobre o conhecimento técnico dos arbitros:

“(...) na arbitragem, & possivel nomear um arbitro especialista na matéria
controvertida ou no objeto do contrato entre as partes. A solucéo judicial de
guestbes técnicas impbe a necessaria pericia que, além do tempo que
demanda, muitas vezes ndo conta com especialista de confianca das partes
do ponto de vista técnico” (SCAVONE JUNIOR, 20186, p. 7).

Sobre esta vantagem da arbitragem, pouco ha a considerar visto que comporta
consenso na doutrina e, ainda, pelo fato de que ndo ha nenhuma restricdo imposta a
Administracdo Publica pela reforma da Lei de Arbitragem (Lei n° 13.129, de 26 de

maio de 2015).
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4 Resultados e Discussao

A partir das consideracdes realizadas nos capitulos anteriores sobre o setor de
Defesa Nacional e a inovacao tecnoldgica, os contratos de propriedade intelectual das
ICT de Defesa e, ainda, sobre a arbitragem, cumpre analisar as possibilidades de
aplicabilidade deste instituto juridico por parte dos NIT do setor.

De um lado, as alteracdes a Lei de Arbitragem representam um grande avancgo
nas discussdes ao permitirem expressamente 0 seu uso no ambito da Administracéo
Publica, incluidas neste contexto as ICT de Defesa.

Entretanto, de outro lado, tais alteracdes legislativas necessitam ser
cuidadosamente analisadas, a luz da doutrina e das peculiaridades do setor de
Defesa, para que os gestores dos NIT possam utilizar este meio adequado de solucéo
de controvérsias com a desejada seguranca juridica.

Além disso, os resultados a seguir apresentados visam analisar e discutir as
possibilidades de aplicacdo da convencéo de arbitragem sob a 6tica de um Sistema
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (SNCTI) que seja efetivo e traga
beneficios cientificos, tecnolégicos, econémicos e sociais ao pais.

Para tanto, este capitulo, inicialmente, busca discutir as reais vantagens
relativas a convencdo de arbitragem que sejam aplicaveis aos contratos de
propriedade intelectual das ICT do Setor de Defesa Nacional.

Em seguida, apresenta um diagndstico de como este setor percebe a
viabilidade e importancia da arbitragem, o que se efetivou por amostragem, atraves
de questionarios enviados aos assessores juridicos do Departamento de Ciéncia e

Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT).
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4.1 Analise das Vantagens da Arbitragem para o Setor de Defesa

Conforme salientado na subsecédo 3.8, adotou-se a sistematizacdo da OMPI
sobre as vantagens da arbitragem, a saber: (i) economia, abrangendo a celeridade ou
‘economia de tempo” e o aspecto financeiro da arbitragem ou “economia de dinheiro”;
(ii) flexibilidade; (iii) confidencialidade: e (iv) conhecimentos técnicos dos arbitros.

Desta forma, as reais vantagens de um procedimento arbitral para as ICT do
setor de Defesa Nacional serdo analisadas seguindo a referida sistematizagao.

Inicialmente, a respeito da “economia de tempo” (celeridade do procedimento
arbitral), ha necessidade de reportar aos conceitos enunciados na subsecédo 3.6.1
(“Clausula Compromissoria”).

Em primeiro lugar, observando a classificagdo quanto ao conteudo das
clausulas compromissorias, ndo parece prudente adotar a clausula arbitral vazia em
contratos de propriedade intelectual das ICT de Defesa que envolvam projetos de
grande vulto estratégico e elevado montante econémico.

Isto porque, como visto, a clausula em branco (vazia) € lacunosa quanto a
instauracdo da arbitragem, devendo ser suprida por um futuro compromisso arbitral,
guando do surgimento do conflito.

Este compromisso arbitral, caso ndo seja celebrado em comum acordo pelas

partes, devera sofrer a interferéncia do Poder Judiciario. Em tal hipétese:

“(...) a necessidade deste procedimento em razdo de uma clausula arbitral
vazia é, na verdade, consequéncia desastrosa, extirpando da arbitragem
grande parte de sua vantagem.

Isto porgque as partes, ao firmar a clausula arbitral vazia e diante do impasse,
terdo que se submeter ao Poder Judiciario (exatamente o que se queria
evitar!), para que o juiz, diante do conflito quanto as regras, substitua a
vontade dos contendores e imponha, por sentenc¢a, as regras que regerao a
arbitragem” (SCAVONE JUNIOR, 2016, p. 93 e 94).

A contrario sensu, portanto, para 0s projetos estratégicos de produtos e
sistemas de defesa (PRODE e SD) as ICT deverdo considerar a clausula arbitral

cheia, discutindo com as empresas parceiras, desde a fase pré-contratual, as
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possiveis regras de arbitragem institucional e os potenciais arbitros com expertise
necessaria ha matéria de objeto do contrato.

Portanto, os gestores dos Nucleos de Inovacéo Tecnoldgica do setor de Defesa
Nacional deverao estar preparados tecnicamente para redigir com exatidao a clausula
compromissoria cheia, sob pena de incorrerem na clausula arbitral patolégica, a qual
podera ensejar a nulidade do procedimento.

Cahali (2015) cita como exemplos de clausulas arbitrais patoldgicas as
seguintes situacoes:

“(...) indicacao de instituicdo arbitral inexistente (v.g., CAmara de Arbitragem
Institucional, ou Centro de Arbitragem da USP); indefinicdo na indicacdo da
instituicdo (v.g., Tribunal Arbitral Estadual no Parand); ddvida quanto ao
namero de arbitros (v.g., sera resolvida por arbitragem, através da nomeacéao
de arbitro ou de arbitros pelas partes); indicagdo do regulamento de uma
instituicdo, porém para ser administrada por entidade diversa, com regras
contrarias aquelas previstas, ou até mesmo para ser desenvolvida por arbitro
Unico, impossibilitando a utilizacdo de algumas previsdes, clausula
compromisséria que preveja procedimento diverso e contraditério ao da
instituicdo escolhida etc., tudo sem contar com clausulas que ponham em
davida a prépria opcado das partes a este método de solucéo de conflito (v.g.,
as partes elegem o foro de Sdo Paulo para as questBes decorrentes do
contrato a serem dirimidas por arbitragem judicial, ou ainda, os conflitos serdo
resolvidos por arbitragem dos juizados especiais de pequenas causas)
(CAHALLI, 2015, p. 168).

Desta forma, diante de tais clausulas, deve-se buscar salvar o procedimento
arbitral, contanto que néo haja duvida sobre a “(...) vontade das partes em afastar a
jurisdicéo estatal. Fala-se principio da salvacdo da convencdao arbitral, da preservacao
da arbitragem, do favor arbitral” (CAHALI, 2015, p. 169).

Caso nao seja possivel, a clausula devera ser invalidada (idem).

De outro lado, a respeito da “economia de dinheiro” (aspecto financeiro da
arbitragem), especialmente em relacdo aos contratos de propriedade intelectual das
ICT de Defesa sobre projetos estratégicos, had necessidade de reportar a licdo de
Salama (2014) a respeito do “beneficio qualitativo” da clausula compromissoéria

(subsecéo 3.6.1 - Clausula Compromissoria).
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Tal beneficio, reforcando o que ja foi dito no capitulo 3, € o de moldar o
ambiente juridico-institucional em que transcorrera a relagédo contratual, entre a ICT
de Defesa e o parceiro privado, ex ante facto.

Assim, pela for¢ca de uma clausula compromissoéria corretamente firmada, em
principio, o contrato tende a transcorrer com maior tranquilidade e seguranca juridica,
uma vez que as partes negociaram previamente uma solucéo (a arbitragem), em tese,
mais rapida e eficaz para solucionar suas controvérsias.

A contrario sensu, ainda conforme Salama (2014), o mesmo nao tende a
ocorrer em caso de eventual compromisso arbitral (ex post facto), dado que as partes
ja estdo com sua relacéo contratual abalada em funcdo do surgimento de um conflito
de interesses.

Portanto, conclui-se que, para projetos de cunho estratégico do setor de Defesa
Nacional, a clausula compromissoéria deve ser considerada pelas partes (ICT e
empresa), independentemente dos custos de transacao a serem suportados em um
futuro procedimento de arbitragem.

Isto porque, tanto sob o ponto de vista da ICT quanto da empresa parceira, a
continuidade de um projeto de carater estratégico, envolvendo um produto ou sistema
de defesa (PRODE e SD), deve ser o maior valor a ser preservado em um instrumento
de contrato, dado o carater geopolitico e os elevados investimentos em recursos
financeiros e humanos altamente especializados.

Sobre a vantagem da flexibilidade (ou informalidade ou eficiéncia), esta mostra-
se incontroversa na doutrina, contudo, deve-se fazer a ressalva para as ICT do setor
de Defesa Nacional, em funcéo das alteragdes promovidas pela Lei n°® 13.129, de 26

de maio de 2015, a qual reformou da Lei de Arbitragem.
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Neste particular, como ja observado na subsecdo 3.5.3 (“Principios da
Arbitragem”), houve uma delimitacdo de escopo para que a Administracdo Publica
utilize somente a “arbitragem de direito”.

Portanto, as ICT do setor de Defesa ndo podem prever a possibilidade de
“arbitragem por equidade” em seus contratos de propriedade intelectual.

De igual modo, por for¢a da Lei n° 13.129/2015, no setor de Defesa, exclui-se
a possibilidade de recorrer ao procedimento arbitral com base nos “principios gerais
de direito”, “usos e costumes” ou “regras internacionais de comércio”.

Por fim, ainda que a caracteristica de flexibilidade do procedimento arbitral
permita, segundo o principio da autonomia da vontade das partes, a utilizacdo de
arbitragem avulsa (ad hoc), parece ser recomendavel dar preferéncia a arbitragem
institucional, no caso dos projetos estratégicos das ICT de Defesa.

Isto porque, uma entidade especializada na atividade arbitral, com aparato e
expertise reconhecida, emtese, pode melhor atender aos interesses da Administracéo
Plblica e das empresas parceiras, proporcionando maior seguranca juridica do que
um arbitro independente.

Neste sentido, compete aos gestores dos Nucleos de Inovacao Tecnoldgica,
avaliar esta opcéo e sugerir as suas ICT vinculadas e as empresas do setor de Defesa,
a fim de melhor atender as peculiaridades contratuais.

Por seu turno, a vantagem da confidencialidade necessita ser analisada,
mormente em face de um aparente conflito existente entre a regra do art. 2°, paragrafo
3°, da Lei 9.307/96 combinada com o art. 37, caput, da CF e, de outro lado, a norma

constitucional do art. 5°, inciso XXXIII, da CF, conforme exposto ao final da secéo

3.8.3.
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Como ja& exposto, a confidencialidade da arbitragem em contratos envolvendo
o Poder Publico é indesejada, adotando-se como regra geral a publicidade, principio
constitucional de observancia obrigatoria para a Administracédo Publica.

Entretanto, ha de se observar outra norma constitucional que se encontra no
art. 5°, inciso XXXIII, da CF, nos casos em que o sigilo for “imprescindivel a seguranca
da sociedade e do Estado”, recomendando que o procedimento arbitral ocorra em
confidencialidade.

Particularmente ao setor de Defesa Nacional, o comando constitucional acima
exposto parece agasalhar os projetos de cunho estratégico envolvendo produtos ou
sistemas de defesa (PRODE e SD).

Isto se deve, primeiramente, face ao carater geopolitico de tais projetos e, em
segundo lugar, em vista dos elevados recursos financeiros que a sociedade decidiu
investir neste mister.

Em tais casos, as partes (ICT de Defesa e empresas parceiras) deverédo, com
0 apoio técnico dos gestores dos Nucleos de Inovacao Tecnoldgica, analisar e decidir
cuidadosamente sobre o conteudo da clausula compromisséria a ser inserida nos
instrumentos de contrato.

Desta forma, conclui-se que, caso haja a opcao pela arbitragem institucional, a
gual parece ser a mais desejavel, as partes deverdo preferir uma instituicdo cujo
regulamento contenha a previsao de confidencialidade.

Contudo, se, por algum motivo, ndo se chegar a um consenso sobre a
instituicdo, € bastante conveniente que se restrinja a publicidade da arbitragem na

redacdo da convencao arbitral.
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Por fim, em relacéo aos conhecimentos técnicos dos arbitros, verificou-se ser
vantagem incontestavel na doutrina e sem nenhuma restricdo imposta a
Administracdo Publica pela reforma da Lei de Arbitragem.

Apenas em sede de boas praticas de gestdo, cumpre destacar a seguinte

observagéo:

“Em nosso sentir, mais relevante a atengéo das partes ao arbitro do que a
propria camara arbitral, pois suas qualidades podem ocultar a eventual
ineficiéncia da entidade, mas ao contrario, suas deficiéncias, dificlmente
seréo superadas pelas virtudes da instituicdo” (CAHALI, 2015, p. 197).

Neste passo, os gestores dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica, além de
buscarem informacdes a respeito das instituicdbes especializadas em arbitragem,
deverdo solicitar & mesma sua lista de arbitros para, em conjunto com suas ICT
vinculadas, realizarem uma analise das qualificacbes e expertise dos potenciais
profissionais a serem contratados.

Em suma, a andlise, desta e das demais vantagens da arbitragem, visa a
aplicacdo do instituto com a desejada seguranca juridica, em face das peculiaridades

do setor de Defesa Nacional.

4.2 Percepcao da Arbitragem no Setor de Defesa

Em pesquisa nas quatro maiores camaras de arbitragem do Brasil, constatou-
se que de um total de 1.082 (mil e oitenta e dois) arbitragens administradas pelas
referidas instituicoes, desde 1989, “apenas trinta e seis foram instituidas para dirimir
conflitos envolvendo a Administragdo Publica (...)” (SCHMIDT, 2016, p. 28). 22

Esta pesquisa afirma, ainda, que:

“(...) o numero total de arbitragens envolvendo a Administragdo Publica é
irrisério, sobremodo se comparado com o percentual de procedimentos
arbitrais voltados para a solugdo de conflitos estritamente privados. As

22 O levantamento foi realizado junto a Camara de Arbitragem e Mediagdo da Camara de Comércio
Brasil Canadd (CAM-CCBC), Camara FGV de Conciliacdo e Arbitragem (FGV CAMARA), Camara de
Arbitragem Empresarial - BRASIL (CAMARB) e o Centro Brasileiro de Mediacao e Arbitragem (CBMA).
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arbitragens envolvendo a Fazenda Publica correspondem a, tdo somente,
trés por cento da totalidade de juizos arbitrais instaurados perante as
referidas cdmaras especializadas” (SCHMIDT, 2016, p. 28).

Como ressaltado na introdugcao desta dissertacdo, a polémica envolvendo a
arbitragem em contrata¢cdes com o Poder Publico teve o seu fim com a reforma da Lei
de Arbitragem, a qual autorizou expressamente esta possibilidade no ano de 2015.

Entretanto, a aprovacao deste marco legal, em que pese ser um avango, nao
ilide, por si sé, pré-conceitos ou resisténcias culturais ao uso da arbitragem.

Neste sentido, Carlson e Anderson apud Schmidt (2016, p. 34), examinando a
realidade institucional e cultural estadunidense, observam que o obstaculo mais
persistente para a implementacdo de programas de ADR (Alternative Dispute
Resolution) no setor publico foi exatamente a resisténcia cultural das organizacdes as
mudancas.

Com o objetivo de diagnosticar a percepcao da viabilidade e importancia da
convencao de arbitragem nos projetos estratégicos do Setor de Defesa Nacional, foi
realizada uma pesquisa exploratoria direcionada aos assessores juridicos do
Departamento de Ciéncia e Tecnologia do Exército Brasileiro (DCT).

Esta pesquisa foi formalizada por meio da Carta Convite constante do Apéndice
1 desta dissertacdo, sendo o encaminhamento das perguntas por meio do
guestionario constante do Apéndice 2, o qual contou com nove respondentes.

A respeito da formulacéo do referido questionario, a partir da segunda pergunta,
foi estabelecida uma escala de 1 a 5 para as respostas, sendo: nimero 1 equivalente
a “baixo”; 3 para “médio”; e 5 correspondente a “elevado”.

Ainda com o objetivo de facilitar os respondentes, optou-se por deixar um
espaco para “justificativa ou complemento da resposta”, a partir da quarta pergunta,

caso constatassem esta necessidade.
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Inicialmente, os quatro primeiros itens buscaram caracterizar de maneira geral
0 universo amostral pesquisado.

Desta forma, solicitou-se aos respondentes assinalar o tempo de experiéncia
como assessores juridicos, tanto de forma geral quanto especificamente sobre
contratos de transferéncia de tecnologia e propriedade intelectual (perguntas 1 e 2).

Adicionalmente, solicitou-se avaliar o nivel de conhecimento e a percepc¢éao da
importancia dos meios adequados de solucédo de controvérsias (perguntas 3 e 4).

Assim, sobre a amostra considerada, verificou-se que: 3 integrantes do DCT
desempenham a funcao de assessor juridico ha mais de 10 anos; 1 entre 5 e 10 anos;
4 entre 2 e 5 anos; e apenas 1 desempenha esta funcdo ha menos de 01 ano.

Portanto, pode-se inferir, a partir das respostas a esta primeira pergunta, que
os respondentes possuem boa experiéncia profissional, sendo que a maioria possui

mais de 2 anos de tempo de desempenho na funcdo, conforme a tabela a seguir:

Tabela 1 — Tempo de experiéncia dos assessores juridicos

Tempo de experiéncia N° de respondentes
ha mais de 10 anos 3
entre 5 e 10 anos 1
entre 2 e 5 anos 4
h& menos de 01 ano 1

Fonte: Elaboracao prdpria.

Em resposta a pergunta 2, sobre os contratos de transferéncia de tecnologia
ou de propriedade intelectual: 4 assessores juridicos consideram possuir “baixo” nivel
de experiéncia; 1 entre “baixo” e “médio” (nota 2); 3 acreditam possuir nivel “médio”
de experiéncia; e 1 considera ter nivel entre “médio” e “elevado” (nota 4).

Na pergunta 3, a respeito da avaliacdo pessoal do nivel de conhecimento sobre
0s meios adequados de solucdo de controvérsias (arbitragem, mediagéo, conciliacdo

ou negociacao): 1 assessor afirma possuir “baixo” nivel de conhecimento; 1 entre
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“baixo” e “médio” (nota 2); 6 consideram seu nivel de conhecimento como “médio”; e
1 entre “médio” e “elevado” (nota 4).

Encerrando as perguntas de caracterizacao do universo amostral, na pergunta
4 os assessores juridicos do DCT avaliaram a importancia, de maneira geral, dos
meios de solucdo de controvérsias diferentes do processo judicial da seguinte forma:
1 como “baixa”; 2 como “média”; 2 entre “média” e “elevada” (nota 4); e 4 como de
“‘elevada” importancia.

Desta forma, pode-se inferir que os assessores juridicos respondentes
consideram como de “médio” para “baixo” o seu nivel de experiéncia em contratos de
transferéncia de tecnologia ou de propriedade intelectual (v.g., patentes, marcas,
desenhos industriais, software, topografias de circuitos integrados, segredo industrial
ou know-how).

Além disso, o universo amostral entende como “médio” o seu nivel de
conhecimento sobre os meios adequados de solucdo de controvérsias.

Entretanto, os assessores juridicos percebem como de “média” para “alta” a

importancia do uso de tais meios de uma forma geral, conforme a tabela a seguir:

Tabela 2 — Experiéncia com contratos de TT e percepg¢do sobre meios de solugédo de controvérsia

Escala Experiéncia com contratos | Conhecimento sobre | Importancia atribuida as
de TT solucdo de controvérsias | solugdes de controvérsias

1 (baixo) 4 1 1

2 1 1

3 (médio) 3 6 2

4 1 1 2

5 (elevado) 4

Fonte: Elaboracao prdpria.

Em seguida, as demais perguntas (de 5 a 12) voltaram-se especificamente ao
objeto de pesquisa da dissertacédo. Portanto, o objetivo foi o de verificar a percepgao

dos assessores juridicos do DCT sobre a viabilidade e importancia da arbitragem no
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Setor de Defesa. Neste particular, com o fim de auxiliar o enderecamento das
respostas, as perguntas foram acompanhadas dos respectivos conceitos juridicos,
uma vez que a arbitragem ainda é possibilidade recente no ambito da Administracédo
Publica (2015).

Em resposta a pergunta 5, os referidos profissionais assim percebem a
importancia da convencao de arbitragem nas contratacfes estratégicas de Produtos

ou Sistemas de Defesa (PRODE ou SD): 1 como de “baixa” importancia; 6 como

“média”; e 2 entre “média” e “elevada’.

Tabela 3 — Importancia da arbitragem no setor de Defesa

Escala N° de respondentes
1 (baixa) 1

2

3 (média) 6

4 2

5 (elevada)

Fonte: Elaboragé&o propria.

A seguir, em resposta a pergunta 6, sobre o uso de clausula compromisséria
em tais contratos: 1 atribui “baixa” importancia a esta espécie de convencgao arbitral;
2 entendem ser de “média” importancia; 2 entre “média” e “elevada”; e 4 como de
“elevada” importancia a adocédo da convencgao de arbitragem previamente pactuada
no bojo de um contrato.

De outro lado, na pergunta 7, percebem o compromisso arbitral na seguinte
perspectiva: 2 com “baixa” importancia; 3 como de “média” importancia; 3 entre
‘média” e “elevada”; e 1 como de “elevada” importancia a adogéo da convencgao de
arbitragem pactuada a partir do surgimento de uma disputa.

A tabela 4 a seguir resume a percepcao sobre clausula compromisséria e

compromisso arbitral:



Tabela 4 — Percepgéo sobre clausula compromissoria e compromisso arbitral

Escala Clausula compromissoria Compromisso arbitral
1 (baixa) 1 2

2

3 (média) 2 3

4 2 3

5 (elevada) 4 1

Fonte: Elaborag&o propria.

122

Em seguida, para os casos de adocdo de clausula compromissoéria, as

perguntas 8 e 9 abordaram a arbitragem institucional e ad hoc, respectivamente.

Na pergunta 8, os assessores atribuiram a seguinte importancia ao uso da

arbitragem institucional: 1 entende como de “baixa” importancia; 2 atribuem “média”

importancia; 3 entre “média” e “elevada”; e 3 como de “elevada” importancia a escolha

prévia de uma instituicdo arbitral.

A respeito da arbitragem ad hoc ou avulsa: 2 atribuem “baixa” importancia; 3

entre “baixa” e “média” (nota 2); 3 com “média”; e 1 como de “elevada” importancia a

escolha de arbitro Unico e independente de uma instituicao arbitral.

Tabela 5 — Percepcéo sobre arbitragem institucional e ad hoc

Escala Arbitragem Institucional Arbitragem Ad Hoc
1 (baixa) 1 2

2 3

3 (média) 2 3

4 3

5 (elevada) 3 1

Fonte: Elaboracao prdpria.

Adicionalmente, sobre o conteido de eventual clausula compromisséria, as

perguntas 10 e 11 abordaram a clausula arbitral cheia e vazia, respectivamente.

Para os casos de adocao de clausula arbitral cheia: 1 entende como de “baixa’

importancia; 2 atribuem “média” importancia; 3 entre “média” e “elevada”; e 3 como de
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“‘elevada” importancia a indicacdo de uma instituicdo arbitral ou, a0 menos, a
especificacdo da forma como sera promovida a arbitragem.

A respeito da clausula arbitral vazia: 2 assessores juridicos atribuem “baixa”
importancia; 3 entre “baixa” e “média” (nota 2); 2 como “média”; e 2 como de “elevada”
importancia nao especificar a forma de instauracdo da arbitragem, ficando na
dependéncia do suprimento de futuro compromisso arbitral quando do surgimento da

disputa.

Tabela 6 — Percepgéo sobre o conteddo de uma clausula compromisséria

Escala Clausula cheia Clausula vazia
1 (baixa) 1 2

2 3

3 (média) 2 2

4 3

5 (elevada) 3 2

Fonte: Elaboragé&o propria.

Nesta pesquisa, constatou-se, ainda, a opinido dos assessores juridicos sobre
a adocao de clausula arbitral escalonada ou sequencial (por exemplo: clausula que
preveja mediacao seguida de arbitragem - Med-Arb): 1 atribuiu “baixa” importancia; 1
entre “baixa” e “média” (nota 2); 4 como de “média” importancia; 2 como de “elevada”

importancia; e 1 ndo respondeu a esta questao.

Tabela 7 — Percepgéo sobre arbitragem escalonada

Escala N° de respondentes
1 (baixa) 1

2 1

3 (média) 4

4

5 (elevada) 2

Fonte: Elaboracao propria.
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Conclusao

A elaboracdo de um contrato de tecnologia exige: (i) entendimento, para
compreender as necessidades estratégicas de uma instituicdo; (ii) conhecimento, para
a elaboracéo de contratos de acordo com as normas vigentes; e (iii) sensibilidade,
para a participacdo em negociacgdes (VIEGAS, 2009, p. 64).

Em um paralelo a estes trés pontos destacados por Viegas — entendimento,
conhecimento e sensibilidade — a presente dissertagcdo buscou, inicialmente, a
compreensao da necessidade estratégica da inovacao tecnoldgica para o setor de
Defesa Nacional, conforme abordado no capitulo 1.

Em seguida, no capitulo 2, buscou-se algum conhecimento técnico a respeito
dos contratos de propriedade intelectual e as particularidades encontradas nas ICT de
Defesa.

O capitulo 3, por seu turno, sensivel as inimeras dificuldades encontradas em
negocia¢cdes de grande vulto, tanto econémico quanto estratégico, buscou conceitos,
principios e peculiaridades do instituto juridico da arbitragem, recentemente
atualizados por meio de reforma a Lei 9.307/1996.

Nesta esteira, por meio dos resultados apresentados no capitulo 4, conclui-se
gue a reforma da Lei da Arbitragem, ao permitir o uso deste instituto pela
Administracao Publica, confere mais uma possibilidade para a gestao estratégica dos
contratos de propriedade intelectual geridos pelos NIT do setor de Defesa Nacional.

Os NIT, de acordo com a Lei de Inovacao, sdo 6rgaos de gestéo estratégica de
existéncia obrigatoria no setor publico e, conforme faculta a legislacdo, podem apoiar

uma ou varias ICT, o que de fato ocorre no setor de Defesa Nacional.
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Aos NIT do setor de Defesa, além da competéncia estabelecida pela Lei de
Inovacao para negociar e gerir os contratos de propriedade intelectual de suas ICT,
incumbe a competéncia exclusiva para, quando julgado oportuno, celebrar a
convencao de arbitragem.

Sobre as reais vantagens de um procedimento arbitral para as ICT do setor de
Defesa Nacional, em primeiro lugar, conclui-se que a vantagem da celeridade ou
‘economia de tempo” estd diretamente ligada ao conteldo da clausula
compromissoria. Neste passo, a real economia provavelmente ndo ocorrera se a ICT
celebrar uma clausula compromissoria vazia, dado que eventual suprimento por meio
de um futuro compromisso arbitral prejudicara a celeridade que se almeja.

Portanto, em especial para os contratos envolvendo projetos estratégicos de
produtos e sistemas de defesa (PRODE e SD), as ICT deverédo adotar a clausula
arbitral cheia ou mesmo a clausula arbitral institucional, além de redigi-las com o
devido conhecimento técnico-juridico, de modo a n&do tornar a clausula arbitral
patolégica, ensejando a nulidade do respectivo procedimento.

Sobre o aspecto financeiro da arbitragem ou “economia de dinheiro”, conclui-
se que este ndo deve ser analisado simplesmente de forma quantitativa. Ao contrario,
especialmente nos projetos estratégicos de grande vulto econémico e geopolitico, a
convencao de arbitragem pode agregar o beneficio qualitativo de, em tese, moldar o
ambiente juridico institucional, estimulando que as partes ajam de boa-fé do inicio ao
fim da relacéo contratual.

Em relacdo a vantagem da flexibilidade, verificou-se que a reforma da Lei de
Arbitragem impossibilita as ICT do setor de Defesa recorrerem, em seus contratos de

propriedade intelectual, a arbitragem por equidade e ao procedimento calcado
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unicamente nos principios gerais de direito, usos e costumes e regras internacionais
de comércio.

Adicionalmente, conclui-se que, embora esta vantagem permita, em tese, a
utilizac&o de arbitragem avulsa (ad hoc), esta deve ser vista com reservas, adotando-
se preferencialmente a arbitragem institucional.

Neste particular, este também parece ser o entendimento do setor de Defesa,
uma vez que a pesquisa realizada junto aos assessores juridicos do DCT, de forma
geral, atribuiu como de “média” a “elevada” importéancia a opgao pela arbitragem
institucional, ao passo que a arbitragem ad hoc ou avulsa alcangou “média” a “baixa”
importancia.

Por sua vez, a respeito da confidencialidade, conclui-se que esta vantagem,
como regra geral, deve ser restringida as ICT de Defesa em atendimento ao principio
constitucional da publicidade. Entretanto, nos casos em que o objeto do contrato de
propriedade intelectual envolva projetos de cunho estratégico, ha de se lancar mao da
referida vantagem, sempre que o sigilo for “imprescindivel a seguranca da sociedade
e do Estado”, hipotese igualmente prevista no texto constitucional no rol dos direitos
e deveres individuais e coletivos (art. 5°, inciso XXXIII, da CF).

Adicionalmente, sobre o contetdo da clausula compromissoria, conclui-se que
as ICT e as empresas de Defesa deverao preferir a arbitragem institucional, uma vez
gue o sigilo ndo estéa previsto na Lei de Arbitragem. Por 6bvio, os NIT deverdo buscar
instituicbes que prevejam a confidencialidade nos respectivos regulamentos. Caso isto
nao seja possivel, a confidencialidade do procedimento devera estar expressamente
prevista na convencao de arbitragem.

Por fim, sobre o conhecimento técnico, conclui-se que esta vantagem é uma

das mais atrativas, uma vez que as partes poderdo contar com profissionais de
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reconhecida expertise na matéria, 0 que nem sempre ocorrera em caso de
judicializagéo da demanda.

Conclui-se, ainda, que, em sede de boas praticas de gestdo, os NIT devem
buscar informacdes a respeito das instituicbes especializadas em arbitragem e dos
profissionais que integram a respectiva lista de &arbitros para andlise de suas
qualificagdes.

Em outra perspectiva, € possivel tracar algumas conclusbes sobre o
diagnéstico de como o setor de Defesa percebe a viabilidade e importancia da
arbitragem.

Pelas respostas ao questionario, conclui-se que o setor de Defesa classifica,
de modo geral, como de “média” para “elevada” a importancia do uso de meios
adequados de solucdo de disputas, diferentes do processo judicial. Este
reconhecimento da importancia dos referidos meios se verifica, em que pese 0s
respondentes avaliarem seu conhecimento sobre o assunto como de “médio” para
“baixo”.

Da mesma forma, a amostra percebe a importancia da convencao de
arbitragem nas contratacfes estratégicas de Produtos ou Sistemas de Defesa
(PRODE ou SD) como de “média” a “elevada”.

Portanto, conclui-se que a pesquisa realizada por amostragem junto aos
assessores juridicos do DCT revelou boa receptividade ao instituto juridico da
arbitragem.

Entretanto, a analise de algumas questdes revela-se inconclusiva. Como
exemplo, pode ser citada a importancia atribuida pela amostra a clausula

compromissoéria e ao compromisso arbitral, o que, em parte, pode ser explicado pelo
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fato dos respondentes ndo terem conhecimento profundo sobre os conceitos e

implicacBes em se adotar uma ou outra destas espécies de convencédo de arbitragem.
Neste contexto, conclui-se, ainda, que h& necessidade de avancar na

discusséao proposta sobre o tema, sugerindo-se contemplar os seguintes aspectos:

Levantamento quantitativo e qualitativo, junto aos NIT do setor de Defesa, dos

contratos de transferéncia de tecnologia, licenciamento, cessado e demais avencas

envolvendo instrumentos da propriedade intelectual de suas ICT,;

Levantamento das principais dificuldades encontradas pelos assessores juridicos e

gestores do setor para a hegociacdo em projetos estratégicos de desenvolvimento de

produtos e sistemas de defesa (PRODE e SD);

Levantamento e analise das controversias surgidas em tais negociacdes, tenham sido

judicializadas ou nao;

Verificacdo do grau de maturidade das referidas controvérsias a respeito de possivel

sujeicdo a um procedimento arbitral,

Estudo de casos similares no ambito da Administracéo Publica; e

Posicionamento de instituicbes como a Advocacia Geral da Unido (AGU) sobre a

utilizacdo da convencéo de arbitragem, com vistas a buscar a desejada seguranca

juridica na atuacao dos gestores publicos.

Por fim, espera-se que tais estudos contribuam para o estabelecimento de boas
praticas na gestao da propriedade intelectual e inovacéo no setor de Defesa.

A escolha de mecanismos eficazes para conduzir as contratacfes em
instituicBes de pesquisas do setor publico, além de atender aos principios balizadores
do art. 37, da Carta Magna, também deve contribuir para a construcdo de um efetivo
Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo (SNCTI), o qual devera funcionar

em regime de colaboracao entre entes publicos e privados (BRASIL, 1988).
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Apéndice 1 — Carta Convite

Rio de Janeiro, de , de 2017

Prezado Sr Assessor Juridico,

A Lei de Arbitragem (Lei n° 9.307/96) passou por recente reforma através da Lei 13.129, de
26 de maio de 2015, a qual autorizou expressamente o seu uso no ambito do Poder Publico: “A
administracdo publica direta e indireta podera utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos
relativos a direitos patrimoniais disponiveis” (art. 1°, § 1°).

Referida alteracdo legislativa necessita ser estudada para que os gestores publicos possam
aplicar o instituto da arbitragem com seguranca juridica.

Como aluno do curso de Pds-graduacdo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI),

desenvolvo minha dissertacdo de mestrado, sob a orientagdo do Prof. Dr. Mauro Catharino
Vieira da Luz e Prof. Dr. Eduardo Winter, sobre a convencdo de arbitragem em contratos de
propriedade intelectual das Institui¢cbes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacdo (ICT) do setor
de Defesa Nacional.

Umas das ac¢Oes de minha pesquisa é o levantamento de como os assessores juridicos do setor

de Defesa Nacional percebem a viabilidade e importancia da arbitragem em contratos de
transferéncia de tecnologia ou que envolvam instrumentos de propriedade intelectual (v.g.
patentes, marcas, desenhos industriais, software, topografias de circuitos integrados, segredo
industrial e know-how).

Desta forma, o principal objetivo desta pesquisa é o de coletar sua OPINIAO sobre o assunto,
razdo pela qual solicito a colaboracdo de V.Sa., para responder, 0 questionario anexo,
remetendo-o para o endereco eletrénico: leniltonduran@hotmail.com.

Os resultados desta pesquisa serdo incluidos na referida dissertacdo, sendo mantido total sigilo
das informac6es, indicando-se no trabalho apenas as estatisticas sem vinculo a nomes.

Desde ja, agradeco pela sua valiosa contribuicao.

Cordialmente,

Lenilton Duran Pinto Corréa
Idt: 020.332.554-3 (MD)
CPF: 120.682.898-65
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Apéndice 2 - Questionério

1) Considerado o tempo total, desde a sua formagdo em Direito (incluindo periodos em outras
assessorias do Comando do Exército, assim como em outras instituicbes publicas ou privadas),
o0 Sr desempenha a fungdo de assessor juridico ha:

Menos de 01 ano
Entre 01 e 02 anos
Entre 02 e 05 anos
Entre 05 e 10 anos
Mais de 10 anos

o O O O O

2) Como assessor juridico, qual o seu nivel de experiéncia em contratos de transferéncia de
tecnologia ou de propriedade intelectual (v.g., patentes, marcas, desenhos industriais, software,
topografias de circuitos integrados, segredo industrial ou know-how)?

baixo médio elevado

| | | | | |

1 2 3 4 5

3) Como o Sr avalia o seu nivel de conhecimento sobre meios de solucdo de controvérsias
diferentes do processo judicial (v.g., arbitragem, mediacéo, conciliacdo ou negociagao)?

baixo médio elevado

1 2 3 4 5

4) De maneira geral, como o Sr avalia a importancia destes meios?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifiqgue ou complemente sua resposta:
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5) No Setor de Defesa Nacional, em contratacdes estratégicas de Produtos ou Sistemas de
Defesa (PRODE ou SD), que importancia o Sr atribui ao uso da convencdo de arbitragem?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

6) Em tais contratos, caso se opte pela arbitragem, que importancia o Sr atribui ao uso de
clausula compromissoria (i.e., a convencdo de arbitragem previamente pactuada no bojo de um
contrato)?

baixa média elevada

1 2 3 4 5

Se desejar, justifiqgue ou complemente sua resposta:

7) E ao uso de compromisso arbitral (i.e., a convencdo de arbitragem pactuada a partir do
surgimento de uma disputa)?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifiqgue ou complemente sua resposta:
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8) Em caso de adogdo de clausula compromisséria, que a importancia o Sr atribui ao uso de
arbitragem institucional (i.e., a escolha prévia de uma instituicdo arbitral)?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

9) E a arbitragem ad hoc ou avulsa (i.e., a escolha de arbitro Unico e independente de uma
instituicdo arbitral)?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifiqgue ou complemente sua resposta:
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10) Em relacdo ao contetdo de eventual clausula compromissoria, qual a importancia que o Sr
atribui ao uso de clausula arbitral cheia (i.e., a que possui indicacdo de uma instituicéo arbitral
ou especifica a forma como serd promovida a arbitragem)?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:

11) E a clausula arbitral vazia (i.e., a que ndo especifica a forma de instauracéo da arbitragem,
devendo ser suprida por compromisso arbitral quando do surgimento da disputa)?

baixa média elevada

1 2 3 4 5

Se desejar, justifiqgue ou complemente sua resposta:

12) Por fim, qual sua opinido sobre a adoc¢do de clausula arbitral escalonada ou sequencial (por
exemplo: clausula que preveja mediacdo seguida de arbitragem - Med-Arb)?

baixa média elevada

| | | | | |

1 2 3 4 5

Se desejar, justifique ou complemente sua resposta:



153

Se desejar, identifique-se e informe o seu contato:
Nome:

E-mail:

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPACAO!



