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PREFACIO

Contratos de Transferéncia de Tecnologia sao instrumentos que
resultam da combinacdo cumulativa das competéncias de
instituicGes e empresas para construir seus sistemas internos de
inovacao, definir e seguir estratégicas, criar solucdes, protegé-
las, estabelecer relacbes de parcerias e negociar seus
iInteresses com 0S parceiros e terceiros.

Para que o pais possa desfrutar de forma eficaz dos resultados
de seus esforcos e investimentos no Sistema Nacional de
Ciéncia, Tecnologia e Inovacédo, € crucial que as ICTs e
empresas sejam plenamente capazes de encontrar pontos de
equilibrio em seus interesses e codificar estes pontos de forma
segura e estavel em diferentes formas de contratos.

O Marco Legal de CT&l foi construido no sentido de facilitar o
atingimento destes pontos de equilibrio, eliminando barreiras
legais desnecessarias e aperfeicoando instrumentos, mas
apenas o preparo dos setores responsaveis pela negociacéo e
a pratica trardo o esperado fortalecimento do SNCTI.

E, portanto, da miss&o e do interesse do Ministério de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo, produzir material de apoio ao
aprendizado de setores de negociacdo de contratos de
transferéncia de tecnologia de instituicbes e empresas.

Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao - MCTI
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INTRODUCAO

Este Guia € parte de uma série que versa sobre os principais
instrumentos juridicos do Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo (MLCTI), construida a partir de parceria entre o
Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovag¢des (MCTI) e o Forum
Nacional de Gestores de Inovacdo e Transferéncia de
Tecnologia (Fortec).

Cada guia desta série versa sobre um instrumento do MLCTI em
separado, para facilitar a sua utilizagdo como material de
orientagdo, mas com o cuidado de manter a coeréncia logica
com os demais volumes. Neste volume s&o abordados os
Contratos de Transferéncia de Tecnologia, instrumentos
fundamentais para a negociacao dos resultados das atividades
de pesquisa nas ICTs, podendo envolver os direitos de
Propriedade Intelectual e outros aspectos em colaboragdes com
instituicdes publicas e privadas.

Os Guias de Orientacdo sobre instrumentos foram motivados
nao apenas pela relevancia dos temas, mas também pela
insuficiéncia de documentacao ja disponivel para auxiliar a sua
documentacdo. S&o também instrumentos de aplicacao
complexa, em que o MLCTI trouxe profundas alteracdes frente a
pratica anterior, 0 que muitas vezes suscita davidas e
guestionamentos.

Os guias procuram aliar a perspectiva juridica com aspectos
praticos da aplicacado dos instrumentos, oferecendo caminhos
concretos para sua utilizacdo. Sendo o tema da inovacao
naturalmente fluido, espera-se que 0s guias sejam revisados
periodicamente, buscando assimilar tanto as experiéncias das
diferentes instituicbes como eventuais impactos de alteragcoes
no marco regulatério para o setor.
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CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Marli Elizabeth Ritter dos Santos ¢ Juliana Panosso Ferry de
Souza

1. Contexto

O objetivo deste capitulo da cartilha é trazer a luz o conceito de
transferéncia de tecnologia adotado por Instituicbes Cientificas.
Tecnoldgicas e de Inovacdo (ICTs). De acordo com o
estabelecido no marco legal que trata da inovacdo no pais,
buscando descrever as boas praticas em todas as etapas de sua
execucdo, para auxiliar os profissionais dos Nucleos de
Inovacdo Tecnoldgica (NITs) ou instituicdes equivalentes no
exercicio de suas atividades.

A construcdo de um arcabouco legal que confira seguranca a
atuacdo em favor da inovacdo, da protecdo a propriedade
intelectual e da transferéncia de tecnologia no contexto das
ICTs, no Brasil, deu-se a partir da Lei n°® 10.973/2004. A referida
lei teve por objetivo estabelecer medidas de incentivo a inovacéao
e a pesquisa cientifica e tecnoldégica no ambiente produtivo
composto por essas instituicdes, pelas empresas e pelos
inventores independentes, com vistas a capacitacao
tecnologica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do
pais.

Até a entrada em vigor da referida lei, embora jA houvesse
algumas experiéncias isoladas de transferéncia de tecnologias
geradas por ICTs para industrias, havia muitos desafios na
realizacdo de tal atividade, porque nao havia diretrizes legais e
administrativas claras que orientassem o gestor, principalmente
de ICTs publicas. Nao havia consenso, por exemplo, quanto a
oferta de uma nova tecnologia ao mercado, se deveria ser feita
por processo licitatério ou ndo. Foi somente a partir da Lei n°

~
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10.973/2004 que estas questOes passaram a ter um tratamento
especifico, tanto do ponto de vista legal quanto administrativo.

Entretanto, apesar dos importantes avancos, ainda
permaneciam duvidas e fragilidades, que foram tratadas por
meio do Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao
(MLCTI). O MLCTI é formado pela Emenda Constitucional n°
85/2015, que alterou e acrescentou dispositivos ao texto
constitucional para atualizar o tratamento dado a ciéncia, a
tecnologia e a inovacéo no Brasil, pela Lei n°® 13.243/2016, que
alterou a Lei n° 10.973/2004 e outras 8 leis, para deixa-las em
conformidade com as mudancas promovidas na Constituicao
Federal, além do Decreto n° 9.283/2018.

Juntas, estas legislagcdes promoveram o aperfeicoamento dos
dispositivos legais e infralegais relacionados a inovacéo, a
ciéncia e a tecnologia, principalmente, no que tange aos
estimulos ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a
capacitacdo cientifica e tecnoldgica e a inovacgao, incluindo o
tema da transferéncia de tecnologia, que passou a ser mais
minuciosamente tratado.

Neste contexto, o objetivo desta cartilha é discutir as diretrizes
legais para a transferéncia de tecnologia no contexto das ICTs,
sua definicdo e importancia no processo de inovacdo do pais,
visando instrumentalizar a operacdo da transferéncia de
tecnologia no ambito das ICTs, por meio dos NITs.
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2. Diretrizes legais para a inovacgao e a transferéncia de
tecnologia no contexto das ICTs

A Lei n® 10.973/2004, art. 6°, em sua redacéao original, pontuava
gue as ICTs publicas poderiam celebrar contratos de
transferéncia de tecnologia, por elas desenvolvidas, a saber:

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

N&o obstante, a Lei n° 13.243/2016 veio a complementar o art.
6° da Lei de Inovacao e seus incisos e passou a dispor que a
ICT publica pode celebrar contratos de transferéncia de
tecnologia desenvolvida isoladamente ou em parceria, a saber:

Art. 6° E facultado & ICT publica celebrar contrato de transferéncia
de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracdo de criacdo por ela desenvolvida isoladamente ou
por meio de parceria. (Redacao pela Lei n°® 13.243, de 2016).
[grifos nossos].

§ 1° A contratacdo com clausula de exclusividade, para os fins de
gue trata o caput, deve ser precedida da publicacdo de extrato da
oferta tecnolégica em sitio eletrbnico oficial da ICT, na forma
estabelecida em sua politica de inovacédo. (Redacéo pela Lei n®
13.243, de 2016)

8 1°-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa,
essa podera ser contratada com clausula de exclusividade,
dispensada a oferta publica, devendo ser estabelecida em
convénio ou contrato a forma de remuneracao. (Incluido pela Lei n°
13.243, de 2016)

8§ 2° Quando nao for concedida exclusividade ao receptor de
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste
artigo poderéo ser firmados diretamente, para fins de exploracao
de criacdo que deles seja objeto, na forma do regulamento.
(Incluido pela Lei n°® 13.243, de 2016)

8 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploracdo de
criagdo protegida perdera automaticamente esse direito caso nédo
comercialize a criagdo dentro do prazo e condi¢des definidos no
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento. (Incluido
pela Lei n° 13.243, de 2016)
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§ 4° O licenciamento para exploragdo de criagdo cujo objeto
interesse a defesa nacional deve observar o disposto no § 3° do
art. 75 da Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996. (Incluido pela Lei
n°® 13.243, de 2016)

§ 5° A transferéncia de tecnologia e o licenciamento para
exploragéo de criacdo reconhecida, em ato do Poder Executivo,
como de relevante interesse publico, somente poderdo ser
efetuados a titulo ndo exclusivo. (Incluido pela Lei n° 13.243, de
2016)

8 6° Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores
ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de
servicos sdo obrigados a repassar 0s conhecimentos e
informacBes necessarios a sua efetivagcdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e penal, respeitado o
disposto no art. 12. (Incluido pela Lei n°® 13.243, de 2016)

8§ 7° Aremuneracao de ICT privada pela transferéncia de tecnologia
e pelo licenciamento para uso ou exploracdo de criacdo de que
trata o 8§ 6° do art. 5°, bem como a oriunda de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo, ndo representa impeditivo para sua
classificacdo como entidade sem fins lucrativos. (Incluido pela Lei
n° 13.243, de 2016).

Cabe ressaltar que o MLCTI tem o objetivo de estimular ndo so6
a interacdo entre um ou mais parceiros para pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo, mas também a celebracdo de
contratos de transferéncia de tecnologia desenvolvida
isoladamente pela ICT publica.

Ademais, o 8 3°, do art. 9°, da Lei n° 10.973/2004, com as
alteracdoes da Lei n° 13.243/2016, informa, ainda, sobre a
possibilidade da ICT celebrar a cessdo dos seus direitos ao
parceiro privado, no ambito de Acordo de Parceria para
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacédo (PD&l), com ou sem
remuneracao financeira, a saber:

Art. 9° E facultado a ICT celebrar acordos de parceria com
instituicbes publicas e privadas para realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.
(Redacéo pela Lei n® 13.243, de 2016)

(..
10
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§ 3° A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados
referidas no § 2° serdo asseguradas as partes contratantes, nos
termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a
totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante
compensacao financeira ou n&o financeira, desde que
economicamente mensuravel. (Redacdo pela Lei n°® 13.243, de
2016).

No processo de aperfeicoamento dos mecanismos legais para
fomentar a inovagao no Brasil, o primeiro passo foi incluir ajustes
relacionados com o tema da inovagao na Constituicado Federal
de 1988 (CF/88), a partir da Emenda Constitucional n° 85/2015,
com a inclusao da palavra “inovacao” ao lado das palavras ja
existentes “ciéncia” e “tecnologia” no Capitulo IV, “Da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacao”, no Titulo VIl “Da ordem social”. Assim,
formou-se um tripé de atividades de competéncia comum,
compartilhada e concorrente que devem ser estimuladas pelo
Estado brasileiro entre todas as instancias do Poder Publico, ou
seja, a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios,
conforme a inclusdao dos termos “tecnologia, pesquisa e
inovacao”, no art. 23, inciso V, da CF/88, e das palavras “ciéncia,
tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovacao” no art. 24,
inciso IX, da CF/88.

Assim, todos os entes federativos deverao fomentar e incentivar
atividades nas areas de tecnologia, pesquisa e inovagao por
meio de politicas publicas proprias e especificas para atender tal
finalidade. Também, todas as instancias do Poder Publico
deverao criar normas alterando suas constituicdes estaduais e
leis municipais de modo que se crie um sistema nacional de
incentivo ao desenvolvimento tecnologico e consequentemente
a inovacao. Tudo isso para legitimar as acfes de protecédo da
propriedade intelectual e de transferéncia de tecnologia nas
ICTs, uma vez que a pesquisa académica, por si sO, nao gera
inovacao.

No art. 219, da CF/88, o legislador prevé o incentivo ao
desenvolvimento do mercado interno como viabilizador do
desenvolvimento “cultural e socioecondmico, o bem-estar da
populacdo e a autonomia tecnolégica do Pais, nos termos da lei

11
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federal”. E, para tanto, prevé a promulgacédo de leis federais
especificas para essas areas, as quais irao compor o Seu marco
normativo, sendo a Lei de Inovacao o exemplo de uma dessas
leis no ambito federal. No paragrafo unico, do art. 219, da CF/88,
as funcbes do Estado sao reforgcadas, como a de estimular a
formacdo e o fortalecimento de atividades inovadoras nas
empresas e nos demais entes, bem como o de incentivar a
constituicao e a manutencao de parques, polos tecnologicos e
de demais ambientes promotores da inovacéo, a atuacaéo dos
inventores independentes e a criacao, absorcao, difuséo e, por
fim, mas ndo menos importante, a transferéncia de tecnologia.

Assim, a transferéncia de tecnologia foi introduzida no art. 219,
paragrafo unico, da CF/88, como um dever do Estado:

Art. 219 (...)

Paragrafo Unico. O Estado estimulara a formagdo e o
fortalecimento da inovagdo nas empresas, bem como nos demais
entes, publicos ou privados, a constituicdo e a manutencdo de
parques e polos tecnoldgicos e de demais ambientes promotores
da inovacao, a atuacao dos inventores independentes e a criagao,
absorcao, difusdo e transferéncia de tecnologia” [grifo nosso].

Ao impor ao Estado a promocdo e 0 incentivo ao
desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacao cientifica
e tecnoldgica e a inovacao, a Constituicdo passa a legitimar
também as acOes de transferéncia de tecnologia, visando a
solucdo dos problemas brasileiros e ao desenvolvimento do
sistema produtivo nacional e regional, aléem de reconhecer o
papel da pesquisa cientifica e tecnolégica como essencial para
0 desenvolvimento econdémico do pais e o bem-estar social.

Diante desta nova perspectiva aberta pela Constituicéo, a Lei n°
13.243/2016 adicionou dispositivos e promoveu ajustes em
outras leis relacionadas a CT&l, especialmente na Lei n°
10.973/2004. Especificamente no ambito da transferéncia de
tecnologia, dentre as atividades mencionadas no MLCTI, esta
previsto que as ICTs poderao:

12
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Art. 6° (...) celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracéo de
criacao por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

(.)

Art. 7° (...) obter o direito de uso ou de exploragcéo de criagéo
protegida.

(..)

Art. 9° (...) ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos
de propriedade intelectual mediante compensagéo financeira ou
ndo financeira, desde que economicamente mensuravel.

A mencdo expressa de transferéncia de tecnologia no texto
constitucional €&, conforme o Parecer n° 03/2020/CP-
CT&I/PGF/AGU, da Advocacia Geral da Unido, consentaneo
com o conceito de transferéncia de tecnologia (transfer of
technology) estabelecido pela United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD):

Transferéncia de tecnologia € o processo pelo qual uma tecnologia
comercializavel € disseminada. Isso toma a forma de uma
transacado de transferéncia de tecnologia, a qual pode ou nao ser
coberta por um contrato legalmente obrigatorio. (Em traducéao livre,
UNCTAD, 2019)

E importante observar que o conceito de transferéncia de
tecnologia ndo esta expresso no glossario contido no art. 2°, da
Lei n° 10.973/2004, com as alteracdes da Lei n° 13.243/2016.
Contudo, a AGU no parecer supracitado entende a transferéncia
de tecnologia como “qualquer processo que permita a insergcéo
da tecnologia inovadora desenvolvida por uma ICT publica
federal no mercado” (p. 5, item 22).

Cumpre salientar, também, que embora o principal objetivo do
MLCTI seja estabelecer diretrizes e flexibilizar a gestdo da
inovacdo nas ICTs publicas, o conceito de ICT na Lei n°
13.243/2016 foi estendido também a ICTs privadas,
considerando que também estas realizam pesquisa cientifica e
tecnoldgica e contribuem para a inovacdo. Assim, a partir das

13
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alteracdes previstas neste texto legal, o conceito de ICT esta
assim expresso no inciso V, do art. 2° da Lei de Inovacéo:

Art. 2°(...)

V - Instituicdo Cientifica, Tecnoldgica e de Inovagéo (ICT): 6rgédo
ou entidade da administrac@o 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 béasica ou aplicada de carater cientifico ou tecnoldgico ou
0 desenvolvimento de novos produtos, Servicos ou processos.

Com a extensé&o do conceito a ICTs privadas, o texto legal veio
também esclarecer uma duvida recorrente entre estas
instituicdes, principalmente as filantropicas, de que possiveis
recursos ingressos por meio de transferéncia de tecnologia
poderiam implicar a perda desta condi¢cdo. Neste sentido, a Lei
de Inovacéao restou bastante clara, como se observa no § 7°, do
art. 6°:

Art. 6° (...)

8 7° Aremuneracéo de ICT privada pela transferéncia de tecnologia
e pelo licenciamento para uso ou exploracdo de criacdo de que
trata o 8§ 6° do art. 5°, bem como a oriunda de pesquisa,
desenvolvimento e inovacdo, nao representa impeditivo para sua
classificacdo como entidade sem fins lucrativos.

Com relacéo aos avancos observados em ambas as legislacdes,
tratar-se-4 a seguir dos principais aspectos para 0s quais 0
MLCTI veio trazer luz, o que ndo se deu somente no tocante as
politicas institucionais de inovacdo, mas também quanto aos
procedimentos relacionados a transferéncia de tecnologia.

2.1 Aspectos do processo de transferéncia de
tecnologia contemplados no MLCTI

A transferéncia de tecnologia se caracteriza por um processo
desenvolvido em diferentes fases, desde a geracao do
conhecimento até sua colocacdo no mercado. No caso da
transferéncia de tecnologia realizada por ICTs, é um processo

14
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gque requer, geralmente, a participacdo de parceiros
empresariais para a colocacao do produto no mercado,
demandando significativos custos, envolvendo propriedade
intelectual e elevados riscos. Por isso, a celebracdo de um
contrato é fundamental para estabelecer as condicdes para que
as partes possam realizar a transferéncia de tecnologia em um
contexto de confianca mutua.

A Lei de Inovacgao fornece medidas para que a transferéncia de
tecnologia por ICTs, notadamente para as empresas, ocorra de
forma segura, propiciando a celebracdo de um contrato capaz
de fomentar a inovagao no Brasil.

Nesse sentido, o Decreto n° 9.283/2018 regulamentou a Lei de
Inovacdo e outros dispositivos normativos. Dessa forma, tal
norma ndo soO reforcou a aplicacdo das leis, assim como
possibilitou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios se
ajustarem em relacao as suas correspondentes leis de incentivo
a inovacdo e adequarem seus mecanismos legais sobre o
assunto. Além disso, o Decreto detalhou a execucdo dos
instrumentos e objetivos da Lei de Inovacdo, ampliando e
elucidando conceitos sobre os quais ainda pairavam duvidas.

Com efeito, nas questdes que envolvem o tema transferéncia de
tecnologia, o Decreto concentrou seu foco nas hipoteses legais
gue autorizam a dispensa de licitacdo. A primeira providéncia
tomada neste sentido foi estabelecer a dispensa de licitacao
para a transferéncia de tecnologia. Isso fica explicitada no art.
12, do Decreto n° 9.283/2018, a saber:

Art. 12. A realizacéo de licitacdo em contratacdo realizada por
ICT ou por agéncia de fomento para a transferéncia de tecnologia
e para o licenciamento de direito de uso ou de exploracdo de
criacao protegida é dispensavel [grifos nossos].

Com relacao a formalizac&o da transferéncia de tecnologia para
terceiros, no art. 6°, da Lei n® 10.973/2004, com as alteractes da
Lei n® 13.243/2016, observa-se a clara intencéo do legislador de
tornar legitima a transferéncia de tecnologia por parte das ICTs:
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Art. 6° E facultado & ICT publica celebrar contrato de transferéncia
de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracao de criacdo por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria.

O Decreto n°® 9.283/2018 estabelece em seu art. 12, 84° e 5°, 0
conteudo minimo que devera apresentar o extrato de oferta
tecnologica, bem como os documentos que os demandantes
deverao reunir para formalizar sua proposta:

Art. 12 (...)

§ 4° O extrato de oferta tecnoldgica previsto no § 1° descreverd, no
minimo:

| - 0 tipo, 0 nome e a descri¢do resumida da criacdo a ser ofertada;
e

Il - a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT publica.
§ 5° Os terceiros interessados na oferta tecnolégica comprovarao:
| - a sua regularidade juridica e fiscal; e

Il - a sua qualificacdo técnica e econdmica para a exploracédo da
criacao.

As modalidades de oferta deveréo ser definidas pelas ICTs em
sua politica de inovacéao e a escolha pela modalidade devera ser
“previamente justificada em decisdo fundamentada, por meio de
processo administrativo” (§7°), assim como “os critérios e as
condicOes para a escolha da contratacdo mais vantajosa” (§8°)
deverdao sempre estar de acordo com a politica de inovacéo da
ICT e com a legislacao.

Quando uma transferéncia de tecnologia é realizada sem
exclusividade, os contratos previstos no caput podem ser
“firmados diretamente, para fins de exploragdo de criagdo que
deles seja objeto, na forma do regulamento” (art. 6°, §2°).

Para evitar que uma empresa licencie uma tecnologia com
exclusividade, e que venha a nao a explorar comercialmente, o
gue retiraria de um possivel concorrente a possibilidade de
também licencia-la, o 8§ 3° estabelece uma penalidade para a
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empresa, e a ICT pode proceder a um novo licenciamento a
outro parceiro:

§ 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploragéo de
criacdo protegida perderd automaticamente esse direito caso néo
comercialize a criagdo dentro do prazo e condi¢cdes definidos no
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Uma atencéo também & dada no MLCTI ao licenciamento de
tecnologia de interesse a defesa nacional, estipulando que neste
caso a transferéncia se dara somente sem exclusividade (art. 6°,
§ 4° e 59).

2.1.1 O papel do inventor no processo de transferéncia
de tecnologia da ICT

O éxito do processo de transferéncia de tecnologia de patente,
programa de computador, cultivar e demais ativos de
propriedade intelectual requer, necessariamente, uma etapa de
suporte fornecida pelos inventores. N&o basta apenas firmar o
contrato para formalizar a transferéncia, mas € preciso, inclusive,
prever no contrato as condicObes de transferéncia do
conhecimento e as informacfes necessarias a adequada
implementacdo da tecnologia. A este respeito, a Lei n°
13.243/2016 e suas mudancas na Lei de Inovac&o néo so6 vieram
explicitar essa necessidade, como também prevé possiveis
sanc¢des para os inventores que néo o fizerem:

8 6° Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores
ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de
servicos sdo obrigados a repassar 0s conhecimentos e
informacdes necessarios a sua efetivacdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e penal, respeitado o
disposto no art. 12.

Por sua vez, o compromisso do pesquisador em guardar o sigilo
de sua invencao esta mencionado no art. 12:

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

A Lei n®10.973/2004, com as mudancas da Lei n® 13.243/2016,
continuou a assegurar ao criador a participacdo minima de 5%
(cinco por cento) e a maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos
econdmicos auferidos pela ICT nos contratos de transferéncia
de tecnologia:

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

8 1° A participacdo de que trata o caput deste artigo podera ser
partiihada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico que tenham contribuido para a
criacao.

Ademais, esclarece o0 que se deve entender por “ganho
econdmico”, e como devem ser aplicadas as deducdes (art. 13,

8 29):

Art. 13 (...)

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

| - na exploracao direta e por terceiros, as despesas, 0S encargos
e as obrigacOes legais decorrentes da protecdo da propriedade
intelectual,

Il - na exploracao direta, os custos de producéo da ICT?.

O valor referente a participacdo do criador nos ganhos
econdmicos prevista no art. 13 sera pago como adicional
variavel, “sujeito a incidéncia dos tributos e contribuicbes

1

Este caso se aplica a ICTs que mantém unidades de produgdo, como por ex.

Fiocruz e outros institutos federais.
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aplicaveis a espécie, vedada a incorporacao aos vencimentos, a
remuneragado ou aos proventos, bem como a referéncia como
base de calculo para qualquer beneficio, adicional ou vantagem
coletiva ou pessoal” (§2°), configurando-se como ganho eventual
(83°).

O prazo para o pagamento pela ICT, ao criador, relativo a
participacdo nos ganhos econémicos devera “ocorrer em prazo
nao superior a 1 (um) ano apods a realizacédo da receita que lhe
servir de base, contado a partir da regulamentacdo pela
autoridade interna competente” (§4°).

2.1.2 Da transferéncia de tecnologia em Acordos de
Parceria para PD&l

Uma das formas mais recorrentes de transferéncia de tecnologia
€ arealizada a partir dos resultados de acordos de parceria para
PD&l firmados com ICTs e empresas. Entretanto, um dos
gargalos deste processo reside na negociacdo dos direitos de
propriedade intelectual e na participacdo nos resultados da
exploracéo das criacOes resultantes da parceria.

Os §2°e 83°, do art. 9°, da Lei n°® 10.973/2004, trazem elementos
para facilitar a negociacao, inclusive prevendo a possibilidade de
a ICT ceder os direitos de propriedade intelectual ao parceiro,
mediante compensacéo economicamente mensuravel:

Art. 9° (...)

§ 2° As partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico,
a titularidade da propriedade intelectual e a participacdo nos
resultados da exploracdo das criacdes resultantes da parceria,
assegurando aos signatarios o direito a exploracdo, ao
licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o
disposto nos 8§ 4° a 7° do art. 6°.

8§ 3° A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados
referidas no § 2° serdo asseguradas as partes contratantes, nos
termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a
totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante
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compensacao financeira ou ndo financeira, desde que
economicamente mensuravel.

A cesséo ou a transferéncia de titularidade é objeto também do
art. 11, da Lei n°® 10.973/2004, prevendo a possibilidade de as
ICTs cederem seus direitos sobre a criacao ao criador de forma
Nao onerosa, ou a terceiro, mediante remuneragao. Isso se
aplica, por exemplo, nos casos em que a analise realizada néo
recomenda a protecdo pela instituicdo, mas permite ao criador
fazé-lo em seu proprio nome, atendidas as condicdes
estabelecidas na politica institucional de inovacao e nas demais
normas da ICT publica, nos termos da legislacao pertinente.

Art. 11. Nos casos e condi¢des definidos em normas da ICT e nos
termos da legislagéo pertinente, a ICT poderé ceder seus direitos
sobre a criacdo, mediante manifestacdo expressa e motivada e a
titulo n&o oneroso, ao criador, para que 0s exer¢ca em seu proprio
nome e sob sua inteira responsabilidade, ou a terceiro, mediante
remuneracao.

Paragrafo Unico. A manifestagdo prevista no caput deste artigo
deverd ser proferida pelo érgdo ou autoridade maxima da
instituicdo, ouvido o nucleo de inovacao tecnoldgica, no prazo
fixado em regulamento.

Havendo o interesse do criador pela cessao dos direitos da
criacao, devera ser encaminhada a solicitacdo ao 6rgéo ou a
autoridade maxima da instituicdo, que determinara a instauracao
de procedimento e submetera a solicitacdo a apreciacdo do
Nucleo de Inovacao Tecnologica (NIT) (art. 13, 8§ 1°, do Decreto
n° 9.283/18). No § 2° do mesmo artigo, estabelece, ainda, o
prazo de seis meses para a ICT se manifestar. Este prazo é
contado a partir da data do recebimento da solicitagao de cessao
feita pelo criador, ouvido o NIT e, apds, publicado no sitio
eletrdnico oficial da ICT publica (8§ 3°).

Para colocar em pratica todos os procedimentos previstos no
MLCTI para a transferéncia de tecnologia, cabera a ICT
organizar seus processos internos para assegurar a adequada
gestdo de todas as etapas, desde a protecdo da propriedade
intelectual a comercializacdo da tecnologia. Estes
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procedimentos podem ser, inclusive, delegados a fundacéo de
apoio, mediante condicOes estabelecidas. Com este objetivo, 0
art. 18, da Lei n® 10.973/2004, estabelece as seguintes
diretrizes:

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

Paragrafo Unico. A captacao, a gestdo e a aplicacdo das receitas
proprias da ICT publica, de que tratam os arts. 4° a 8°, 11 e 13,
poderao ser delegadas a fundacédo de apoio, quando previsto em
contrato ou convénio, devendo ser aplicadas exclusivamente em
objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovacao,
incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestéo da politica
de inovacéo.

Na secdo a seguir, serdo abordadas as formas em que a
transferéncia de tecnologia pode ocorrer, dando-se maior énfase
na transferéncia a partir dos resultados de pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias.
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3. Formas de transferéncia de tecnologia

Como ja referido anteriormente, a transferéncia de tecnologia é
um processo constituido por diferentes etapas, que vao desde a
geracdo do conhecimento até a colocacdo do produto no
mercado.

-

E comum que muitas tecnologias desenvolvidas dentro da ICT
nao avancem, ficando retidas em estagios preliminares, sem
chegarem na etapa de comercializacdo. Este fato se da por
algumas razdes, as quais se pode exemplificar: falta de robustez
dos resultados obtidos, caréncia de recursos financeiros ou
humanos para prosseguir a etapas posteriores e de
infraestrutura das instalagcdes, divergéncia de interesses da alta
direcdo, fatores econdémicos da regido, entre outros.

N&o existe uma regra que indiqgue o melhor momento de se
negociar a transferéncia de uma tecnologia. Pode ser ainda em
um estagio mais inicial, em que a parceria com a empresa sera
necessaria para avancar a maturidade tecnologica da
tecnologia; nesse caso, 0 valor a ser negociado tende a ser
menor. Por outro lado, caso a tecnologia seja transferida em
etapas mais avancadas de desenvolvimento tecnolégico, com
um produto ou um processo tangivel, o valor da negociagao
tende a ser maior. No entanto, o que ira subsidiar o sucesso de
uma negociacdo é a reunidao de informacgdes da tecnologia, do
mercado, das politicas de cada parte, dos interesses, do valor
da tecnologia, entre outros pontos. Quanto maior for o
conhecimento de todos o0s aspectos pertinentes aquela
transferéncia de tecnologia, maiores serdo as chances de
sucesso.

De modo geral, podemos realizar a transferéncia de tecnologia
de 3 (trés) formas:

(a) Por meio do contrato de licenciamento: Nesta
modalidade, o objeto é a autorizacdo temporaria do
exercicio de um direito decorrente da protecédo da
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propriedade intelectual de cunho tecnoldgico, seja
patente, software, marca ou desenho industrial,
visando a sua exploracéo comercial. E por meio da
celebracdo do Contrato de Licenciamento que o0s
titulares de bens de propriedade intelectual autorizam
0 uso e/ou a exploracdo econOmica do objeto
protegido, mediante o qual uma das partes,
denominada licenciante se obriga a transmitir
conhecimentos técnicos e elementos materiais a
outra parte, denominada licenciada, que por sua vez
se compromete a alguma contrapartida, que pode
envolver pagar aquela uma remuneracéao pelo que foi
transferido (royalties ou outra forma de remuneracéo).
(b) Por meio do contrato de cessao: O contrato
de cessao tem por objeto ceder o direito sobre a
propriedade intelectual, seja patente, software, marca
ou desenho industrial em carater permanente,
mediante remuneracdo negociada. Ao ceder a
titularidade, o proprietario (cedente) perde seus
direitos sobre a propriedade intelectual, transferindo
ao terceiro (cessionario) também a responsabilidade
sobre a manutencéao do bem, objeto da cessao.

(c) Por meio do contrato de transferéncia de
tecnologia envolvendo ativos intangiveis nao
amparados por direitos de propriedade intelectual
formalmente constituidos: Incluem-se nesta categoria
a transferéncia de conhecimentos técnicos, ou know-
how, ndo protegidos por patente ou qualquer outro
conhecimento que tenha valor econémico percebido.
Em contratos desta natureza, uma pessoa fisica ou
juridica se obriga a transmitir ao outro contratante,
normalmente para fins de exploragcao econémica, 0s
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conhecimentos que detém, mediante remuneracao
sob a forma estipulada em negociacdo entre as
partes.

No que se refere a forma de contratar a transferéncia de
tecnologia com clausula de exclusividade, percebe-se um
avanco significativo no sentido de flexibilizar os procedimentos e
torna-los mais ageis. Enquanto a Lei n°® 10.973/2004, no art. 6°,
§1°, estabelecia que “a contratacdo com clausula de
exclusividade, para os fins de que trata o caput deste artigo,
deve ser precedida da publicacdo de edital’, a Lei n°
13.243/2016, com sua nova redacao para o § 1°, do art. 6°, da
Lei de Inovacao, tornou o processo mais simples, para facilitar a
oferta de tecnologia gerada pelas ICTs, ao prever ndo mais edital
de oferta publica, mas apenas extrato da oferta:

Art. 6° E facultado & ICT publica celebrar contrato de transferéncia
de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploracao de criacdo por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria.

8 1° A contratagdo com clausula de exclusividade, para os fins
de que trata o caput, deve ser precedida da publicacéo de extrato
da ofertatecnoldgica em sitio eletrénico oficial da ICT, na forma
estabelecida em sua politica de inovacéo. (grifos nossos)

8 1°-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa,
essa podera ser contratada com clausula de exclusividade,
dispensada a oferta publica, devendo ser estabelecida em
convénio ou contrato a forma de remuneragéo.

8§ 2° Quando nao for concedida exclusividade ao receptor de
tecnologia ou ao licenciado, 0os contratos previstos no caput deste
artigo poderéo ser firmados diretamente, para fins de exploracao
de criacéo que deles seja objeto, na forma do regulamento.

8 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploracdo de
criacao protegida perdera automaticamente esse direito caso nao
comercialize a criacdo dentro do prazo e condi¢cdes definidos no
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.

Aquelas tecnologias que conseguem vencer as barreiras
preliminares e que se elegem para serem transferidas para
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empresas ou instituicbes, passam para 0 proximo passo, que é
a transferéncia de tecnologia. Estas podem ser ofertadas de
acordo com as seguintes modalidades:

(a) Exclusiva: o licenciado passa a ter direito de
exclusividade na exploracdo comercial da tecnologia
e o licenciante fica sem a possibilidade de explora-la
comercialmente. Todavia, o0 licenciante podera
manter pesquisas para o0 desenvolvimento da
tecnologia com a finalidade de aperfeicoamento,
desde que n&o a explore comercialmente.

(b) Sem exclusividade: o licenciamento podera
ocorrer a mais de um licenciado, ou seja, para
multiplos licenciados e a forma de exploracéo
comercial podera ocorrer de diferentes formas de
aplicacao e mercados.

(c) Unico: existe apenas um licenciado, que passa
a ter direito na exploracdo comercial da tecnologia.
Entretanto, o licenciante permanece com o direito de
utilizagao.

No caso da cessao de titularidade da tecnologia, esta ocorre
uma unica vez e pode ser comparada com a transacao de
compra e venda, onde o cedente transfere a tecnologia ao
CesSIoNario que passa a ser o hovo proprietario.

3.1 ConsideracO0es sobre oportunidades de a ICT
incrementar as chances de transferéncia de tecnologia

Para ampliar as oportunidades de transferéncia de tecnologia,
entre outros objetivos, o MLCTI autoriza a Unido e os demais
entes federativos e suas entidades a “participar minoritariamente
do capital social de empresas, com o proposito de desenvolver
produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com
as diretrizes e prioridades definidas nas politicas de ciéncia,
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tecnologia, inovacdo e de desenvolvimento industrial de cada
esfera do governo” (art. 5° Lei n° 13.243/2016). Esta
participacdo minoritaria podera ser por meio de contribuicdo
financeira ou nao financeira, desde que economicamente
mensuravel, e podera ser aceita como forma de remuneracéao
pela transferéncia de tecnologia e pelo financiamento para
outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagcao de
titularidade da Unido e de suas entidades (8§ 6°).

Como se pb6de observar, ndo ha uma uUnica maneira de se
realizar a transferéncia de tecnologia. Ha varias formas, que
estao intimamente relacionadas, entre outros aspectos, com a
tecnologia em questao e o seu estagio de desenvolvimento, que
pode ser medido pelo indice TRL (Technology Readiness
Level?), bem como com o setor econémico a que se destina e a
capacidade de absorcéao da tecnologia por empresas dispostas
a transferi-la. Entretanto, a partir dos mecanismos legais que
desde 2004 vieram regulamentar o sistema nacional de
inovacao no pais, o processo de transferéncia de tecnologia das
ICTs para o mercado se tornou mais fluido, permitindo
constantes aperfeicoamentos, dando aos gestores dos NITs
melhores condi¢cbes para serem bem-sucedidos em sua tarefa
de levar a sociedade os produtos da pesquisa académica.

3.2 Importancia da conexao das politicas de
transferéncia de tecnologia e de fomento ao
empreendedorismo nas ICTs

Uma estratégia comumente adotada pelas ICTs para a
exploracédo comercial de tecnologias e para levar as criacoes por
elas desenvolvidas ao mercado € realizar a transferéncia de
tecnologia para uma empresa spin-off. Tais empresas podem
ser definidas como uma “nova empresa criada para explorar

2 Technology Readiness Level (TRL) € um método desenvolvido pela NASA
durante os anos 70 para estimar os niveis de maturidade de uma tecnologia. Ver
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readin
ess_level, acesso em 20/10/2022).
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comercialmente algum conhecimento, tecnologia ou resultados
de pesquisa desenvolvidos de uma universidade™.

A criacao de uma empresa spin-off € uma decisdo fundamental
para o processo de transferéncia de tecnologia. Se o fundador
for um pesquisador académico ha muitas variaveis que precisam
ser levadas em consideracao. Para isso, o suporte institucional
por meio do NIT é indispensavel, sendo também altamente
desejavel que a ICT possua uma politica estabelecida para a
gestdo dos conflitos de interesse, que podem surgir em
decorréncia do duplo papel do pesquisador/empresario.

Ademais, a estratégia de negociacdo de transferéncia de
tecnologia deve contemplar as especificidades do estagio de
maturidade de uma spin-off, porquanto ndo se recomenda
adotar as estratégias tradicionalmente utilizadas com empresas
ja consolidadas no mercado. Assim, essa preocupacao com as
peculiaridades de uma negociacdo com empresas nascentes
pode impactar, por exemplo, a forma e o valor de remuneracéo
de tecnologia ou mesmo o0 prazo para o inicio da exploracao
comercial.

A opcao de criar uma empresa spin-off para explorar
comercialmente 0 novo produto ou processo (ou um servigo
associado) derivado da tecnologia transferida € uma alternativa
gue pode contar com a ajuda de organizacdes de capital de risco
gue oferecem capital semente, bem como valiosas habilidades
de gestao e experiéncia relevante.

Alem disso, outros agentes do ecossistema de inovacao e
empreendedorismo da ICT podem ser interessantes para
auxiliar nessa tarefa, como incubadoras e parques tecnolégicos.

Assim, é fundamental que haja a adocdo de acfes voltadas ao
fomento das competéncias empreendedoras nas ICTs, como
forma de sensibilizar os seus pesquisadores sobre a importancia

3 PIRNAY, F.; SURLEMONT, B.; NLEMVO, F. Toward a Typology of University
Spin-offs. Small Business Economics 21: 355-369, 2003. Kluwer Academic Publishers.
Netherlands.
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das empresas spin-off para que as tecnologias desenvolvidas
nas ICTs alcancem a sociedade. Isso € de especial relevancia
guando as criacdes estdo em estagio menos avancado de
maturidade, em que as tecnologias tendem a despertar menor
interesse das empresas ja estabelecidas no mercado.

Isso demanda a preocupacéo das ICTs em construir uma politica
de inovacédo capaz de alinhavar as acglOes voltadas para a
transferéncia de tecnologia e as iniciativas de
empreendedorismo académico. Além disso, é fundamental que
as ICTs possuam em seu ecossistema de empreendedorismo e
inovacao iniciativas capazes de nutrir e apoiar os pesquisadores
empreendedores e as spin-off, como incubadoras e parques
tecnologicos.

28



GUIA DE ORIENTACAO SOBRE INSTRUMENTOS DO MARCO LEGAL DE CT&l « MCTI

4. Transferéncia de tecnologia e os instrumentos legais
pertinentes

De acordo com o Parecer n® 03/2020/CP-CT&I/PGF/AGU, “no
Brasil, os contratos que implicam transferéncia de tecnologia
estao referidos em uma série de normas federais que tratam
desde a questdo da propriedade industrial e intelectual, até
aspectos tributarios e cambiais incidentes na contratacao. Esses
contratos sao igualmente submetidos a normas infralegais, atos
e resolucdes editados pelo Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), em cumprimento a sua funcéo reguladora (art.
2°, da Lei n°® 5.648, de 1970, com a redacdo dada pela Lei n®
9.279, de 1996)". Quanto a transferéncia de tecnologia, a Lei n°
9.279/1996 trata a questdo apenas no art. 211, onde menciona
a competéncia do INPI para a averbacao de licencas e cessoes
de direitos de propriedade industrial e o registro dos demais
contratos de transferéncia de tecnologia.

Art. 211 - O INPI fard o registro dos contratos que impliquem
transferéncia de tecnologia, contratos de franquia e similares para
produzirem efeitos em relagao a terceiros.

Paragrafo Unico. A decisdo relativa aos pedidos de registro de
contratos de que trata este artigo sera proferida no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data do pedido de registro.

Isto posto, tratamos a seguir dos contratos que sao usados para
formalizar a transferéncia de tecnologia. Para o propdsito desta
secao, os contratos de transferéncia de tecnologia serao
analisados de acordo com as modalidades de instrumentos
juridicos constantes do MLCTI, que tém por finalidade a
transferéncia de tecnologia.

4.1 Contrato de Transferéncia de Tecnologia

O Contrato de Transferéncia de Tecnologia € um negocio
juridico da espécie contratos, cujo objeto é a transferéncia de
uma tecnologia, amparada ou n&o por direitos decorrentes da
protecdo da propriedade intelectual, seja software, marca,
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patente, desenho industrial ou outros tipos de protecdao. A
exploracéo deste objeto pode ocorrer de duas formas, a saber:
direta ou indiretamente.

Chamamos de direta quando a exploragcdo e/ou 0 uso séo
realizados pelo préprio titular do bem imaterial. O titular dos
direitos decorrentes da protecdo por um ou mais tipos de
protecdo da propriedade intelectual poderda explorar e
comercializar exclusivamente o bem por si proprio, por meio da
producdo e venda do objeto do privilégio, seja de forma
individual ou em sociedade, nos casos de inventor isolado, ou
através das proprias corporacdes ou companhias industriais,
guando estas sao as titulares.

A comercializacdo podera ser iniciada antes da concessao da
protecdo requerida, sem prejuizo para o0 depositante, com
excecado de, evidentemente, o risco que, caso 0 objeto nao seja
concedido, ndo sera possivel gozar do monopdlio advindo do
direito de exclusividade de exploracdo da tecnologia.

Entretanto, antes de iniciar a comercializagcao, o depositante
devera se certificar de nao estar infringindo direitos de terceiros.

Ja a exploracdo indireta acontece quando o titular licencia,
transfere ou cede para terceiros os direitos de propriedade
intelectual. E por meio da celebracido de Contratos de
Transferéncia de Tecnologia que os titulares de direitos de
propriedade intelectual autorizam o uso e/ou a exploracéo
econdmica do objeto protegido por terceiros. Todavia, também,
tem o caso do know-how e do segredo industrial, que poderao
ser transferidos mesmo sem estarem assegurados por um
instrumento formal de protecao da propriedade intelectual.

Tratando-se de uma propriedade, a tecnologia podera ser
negociada pelo titular, seja por meio da transferéncia para
exploracéo e/ou uso de direitos ou de uma cesséo de direitos de
propriedade intelectual a terceiros. O titular do pedido requerido
ou concedido, bem como seus herdeiros ou sucessores,
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poderdo conceder licengca ou cessdo para sua exploracao e/ou
uso.

Desse modo, o Contrato de Transferéncia de Tecnologia é um
negocio juridico mediante o qual uma das partes se obriga a
transmitir conhecimentos técnicos e elementos materiais a outra
parte, que por sua vez se compromete a pagar aquela uma
remuneracao pelo que foi transferido (royalties ou outra forma
de remuneracao a ser acordada entre as partes).

Cumpre ressaltar que a Advocacia Geral da Unido (AGU), com
0 objetivo de apoiar e subsidiar os gestores de NITs, publicou
um conjunto de check-lists e modelos de contratos envolvendo
os instrumentos juridicos do MLCTI, incluindo aqueles voltados
para a transferéncia de tecnologia. Estes modelos foram
aprovados pelo Parecer-03-2020-CPCTI-PGF-AGU e estéo
disponiveis no site da AGU*.

4.1.1 Aspectos que caracterizam os contratos de
transferéncia de tecnologia

Preliminarmente, é preciso ter em mente que qualquer contrato
deve refletir integralmente os aspectos e as condi¢des que foram
acordados pelas partes no processo de negociacao.

Em geral, os principais aspectos que caracterizam um contrato
de transferéncia de tecnologia podem ser sumarizados em:

(a) Aspectos técnicos: Objetivo, alcance e acesso a
melhorias;
(b) Aspectos econdomicos: Preco, formas de
pagamento (upfront, milestones, royalties), diferentes
elementos;

4 Disponiveis em: em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-

geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-
inovacao-1/contratos-que-envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-
i).
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(c) Aspectos legais: Exclusividade, territorio,
garantias, controveérsias, arbitragem;

(d) Outros temas essenciais: Confidencialidade,
prazos e responsabilidades.

4.1.2 Estrutura tipica dos contratos

Antes de descrever a estrutura tipica dos contratos, seguem
algumas recomendacdes uteis (Solleiro, 2020):

Para que o contrato possa efetivamente cumprir com
suas finalidades, € fundamental definir o objetivo
mediante indicadores verificaveis, devendo-se evitar
termos genéricos e subjetivos, sujeitos a
interpretacoes;

E preciso se assegurar de que todos entendam o
mesmo, e, para isso, sugere-se incluir uma lista de
definicdes (glossario) no contrato;

Quanto a eventuais marcos de desempenho (se
houver), deve ser acordado entre as partes uma lista
bem definida, que pode ser anexada ao contrato, para
evitar que sejam geradas expectativas falsas na sua
execucao;

Também é recomendavel que sejam especificadas
com clareza as formas e limites da assisténcia
técnica, inclusive o preco para o caso de ser requerida
uma assisténcia adicional;

No que se refere a propriedade intelectual (Pl), deve
ficar claro no contrato se na transferéncia o titular
permanece com a PI, ou se esta serd compartilhada
ou cedida. Esta decisao requer uma avaliacao prévia,
analisando vantagens e desvantagens de cada
situacao. Isso pode evitar conflito no caso de uma
rescisao de contrato;
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= Com relacdo ao pagamento, recomenda-se avaliar
todas as possiveis combinacdes: pagamentos fixos,
variaveis e 0s que estdo ligados ao éxito (success
fees);

» Uma postura mais aberta pode facilitar a negociacao,
e ha que considerar que “algo € sempre melhor que
nada’;

= E para evitar controvérsias nos pagamentos, € bom
assegurar 0 acesso a contabilidade de vendas ou
outro meio de verificacao;

= Para chegar a um bom desempenho na negociacao
e, posteriormente, elaborar um contrato que reflita
com transparéncia os aspectos negociados, algumas
recomendacodes incluem a designacéo de uma equipe
gue reuna as competéncias técnicas, legais e
financeiras e um coordenador que ndo seja
substituido ao longo do processo;

= Também é muito importante dar a equipe capacidade
de deciséo e poder para comprometer a instituicao na
execucado do contrato. Para isso, a elaboracao de
minutas escritas sobre os acordos emanados de cada
reunidao fixara as bases para a redacao das clausulas
do contrato.

A seguir, descreve-se a estrutura tipica dos contratos de
transferéncia de tecnologia.

4.1.2.1 Titulo

O titulo de todo contrato faz constar a sua espécie na
denominagcao, a exemplo de: Contrato de Cotitularidade,
Contrato de Licenciamento de Patente de Invencéo ou Termo de
Cessao de Direitos de Marca.
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4.1.2.2 Preambulo

O preambulo de todo contrato identifica sua denominacao, isto
€, qual € a matéria que aborda, e declara o0 nome dos
contratantes e, neste caso, os dos representantes legais e a
forma resumida com que as partes se mencionarao no corpo do
contrato. Ele também podera descrever o que as partes desejam
com aquele contrato, incluindo os objetivos das partes ao o
celebrarem, ou as premissas sobre as quais se fundamenta seu
acordo, bem como a respectiva fundamentacdo legal. O
preambulo podera ser designado por um titulo, a exemplo de:
“da intencao das partes” ou “considerando que”.

4.1.2.3 Clausulas

No que toca as clausulas dos contratos, elas estabelecem as
obrigacOes acordadas voluntariamente entre as partes.

(@) Qualificacédo das partes

Contém as informacdes sobre as partes que constituem os polos
antagonicos do contrato, tais como: a razao social, a natureza
juridica, o numero de inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas (CNPJ), o numero de Identificacdo do
Registro de Empresas (NIRE), a data de registro do ato
constitutivo, o endereco eletronico, o endereco completo da
sede de acordo com o ato constitutivo, bem como faz constar as
informacdes dos representantes legais, a saber: os nomes, 0s
prenomes, a nacionalidade, o estado civil, a profisséo, o numero
de inscricdo no Cadastro Nacional das Pessoas Fisicas, o
endereco eletrbnico, o domicilio e a residéncia. Desse modo,
esta parte do contrato constitui 0 reconhecimento reciproco da
personalidade com que se apresentam as partes.

(b) Objeto

Esta clausula define o que realmente se esta esperando com a
contratacao todas as atividades previstas no contrato deverao
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estar amparadas e previstas neste item, incluindo os objetivos e
a modalidade da transferéncia, se com ou sem exclusividade.
Como vimos, diz-se que o objeto de um contrato tem que ser
licito, possivel, determinado ou determinavel e economicamente
apreciavel.

(c) Remuneracao e Forma de Pagamento

Clausula indispensavel para a realizacédo da contratacdo. Neste
item ficard definida a forma de execucdo ou fornecimento,
incluindo valor, condicdo de pagamento, multa e juros de mora
pelo atraso no pagamento, reajustamento e outras disposi¢coes
pertinentes.

(d) Propriedade Intelectual

Estabelecer as condicdbes da propriedade intelectual €
fundamental para definir as questdes ligadas aos eventuais
aperfeicoamentos e avancos na tecnologia transferida. Nesta
clausula devera ser observada a Politica de Inovacédo da
Instituicdo Cientifica, Tecnoldgica e de Inovacgao (ICT).

Alem disso, também podera estabelecer a responsabilidade
guanto a manutencao da patente ou de outra forma de protecéo
ou ao deposito ou registro do pedido de protecdo, bem como o
percentual correspondente a cada parte e as custas desse
processo.

(e) Confidencialidade

Nesta clausula, as partes visam a protecdao daquilo que
pretendem que fique sob sigilo de terceiros. Muito importante
nos casos que envolvam tecnologia, protegida ou nao. Esta
clausula € muito utilizada em trocas de informagdes ou
apresentacoes de tecnologias inovadoras.

O sigilo devera constar de clausula especifica, mas ndo se
revestir de carater absoluto, devendo ser restrito e apropriado as
especificidades do objeto, quando for o caso, resguardando-se
sempre as finalidades precipuas da ICT.

35



CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A Lei de Inovacao trata desse aspecto em seu artigo 12,
proibindo o dirigente, o criador ou qualquer servidor, militar,
empregado ou prestador de servicos de divulgar, noticiar ou
publicar qualquer aspecto de criacdes de cujo desenvolvimento
tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por
forca de suas atividades, sem antes obter expressa autorizacao
da ICT.

(f) Vigéncia

Definird o prazo da permanéncia das obrigacdes assumidas com
a assinatura do contrato, bem como a previsédo da possibilidade
de prorrogacotes, de modificacOes e de atualizacao nos valores,
mediante celebracao de termos aditivos.

(g) Exclusividade

Utilizada nos contratos de transferéncia de tecnologia,
podendo a tecnologia ser concedida com exclusividade ou nao-
exclusividade no uso ou ha exploragao. O contrato assinado com
clausula de exclusividade dara ao contratante o direito de uso ou
exploracdo da tecnologia, tornando-a indisponivel aos demais
durante a vigéncia do contrato (vide item 1, p. 3 desta cartilha).

(h) Extin¢éo do vinculo contratual

Momento para prever situacbes de extincdo do vinculo
contratual, seja os casos de resolucéo por motivo de for¢ca maior
ou de caso fortuito, seja os casos de rescisdo por falta imputavel
a uma das partes ou por inadimplemento do devedor ou por
descumprimento do contrato, seja, ainda, os casos de resilicao
por vontade das partes, tanto bilateral como unilateral.

(i) Foro

O Foro competente para dirimir eventuais litigios acerca do
contrato, bem como sobre o cabimento ou n&o de procedimento
arbitral.
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4.1.2.4 Validacéo

Esta parte do contrato contém o lugar onde o mesmo € assinado,
0 numero de vias e a data, e onde se incluem as assinaturas dos
representantes das partes e, em alguns casos, as das
testemunhas.
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5. O papel dos NITs na transferéncia de tecnologia

Inicialmente, os Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NITs),
criados pela Lei n® 10.973/2004, traziam como objetivos
principais gerir a politica de inovacao da ICT, avaliar a
pertinéncia de protecdo dos resultados decorrentes de suas
pesquisas e dos projetos desenvolvidos em parceria, requerer a
protecao (quando preenchidos os requisitos de cada forma de
protecdo) e realizar o acompanhamento processual e a
manutencao dos pedidos de protecéo junto ao INPI.

Com o advento da Lei n°® 13.243/2016 e as mudancas
introduzidas na Lei n° 10.973/2004, as atribuicbes dos NITs
foram ampliadas, consolidando suas atividades de interacao
com o setor produtivo, que ja estavam sendo realizadas na
pratica. Assim, tornou-o responsavel ndo somente pela protecao
e a gestao da propriedade intelectual na ICT, mas também pela
prospeccdo tecnoldgica, a inteligéncia competitiva e a
transferéncia de tecnologia, além de gerir o relacionamento
entre a ICT e as empresas, negociar e gerenciar 0s contratos de
transferéncia de tecnologia firmados, conforme inclusoes
incorporadas nos quatros incisos que foram adicionados ao art.
16, da Lei de Inovacéo, pela nova lei:

Art. 16 (...)

VIl - desenvolver estudos de prospeccdo tecnoldgica e de
inteligéncia competitiva no campo da propriedade intelectual, de
forma a orientar as acdes de inovacgao da ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de
inovacéao gerada pela ICT,;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com
empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6° a
99,

X - negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia
oriunda da ICT. [grifos nossos]

No que se refere a atividade de prospeccao tecnoldgica, essa foi
adicionada com o intuito ndo s6 de ampliar o apoio prestado pelo
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NIT, mas também de qualificar suas buscas em bases de
patentes, propiciando acbes mais assertivas e efetivas na
projecdo de tecnologias para o futuro. Ja a atividade de
inteligéncia competitiva foi agregada a funcdo do NIT visando
torna-lo mais analitico e estratégico, utilizando informacdes de
mercado para interagir com as empresas e tomar decisoes.
Desse modo, as atividades de prospeccéo tecnoldgica e de
inteligéncia competitiva vdo desde sugerir um problema a ser
resolvido por um novo projeto até encontrar a empresa que
esteja procurando a tecnologia a ser desenvolvida por
determinado projeto.

Ou seja, os NITs possuem o importante papel de servir como
ponte entre as ICTs e as empresas, traduzindo a linguagem e as
expectativas de ambos os setores. Uma decorréncia dessa
interacdo ICT/empresa é o processo de negociacdo e seus
consequentes aspectos juridicos que envolvem os contratos de
transferéncia de tecnologia, tema desta cartilha.

Assim, dentro da politica de inovacao das instituicdes, o NIT
desempenha o importante papel de ser o facilitador da
transferéncia de tecnologia, das ICTs para o mercado, por meio
de acbes como:

= |dentificar, nos laboratérios de pesquisa, as
tecnologias com potencial de serem transferidas para
0 mercado;

= Definir a mais adequada estratégia de protecdo da
tecnologia, de forma que esta facilite e forneca
seguranca no momento da negociacgao;

= Monitorar e acompanhar os ativos, responder aos
pareceres e as exigéncias dos escritdrios dos paises
em gue as respectivas protecdes estao requeridas;

» Prospectar empresas que possam ser potenciais
interessadas na transferéncia da tecnologia;
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= Elaborar a documentacgao pertinente a negociacéo da
transferéncia de tecnologia, como: sumario executivo,
acordo de confidencialidade, termos aditivos e
contratos;

» Negociar a tecnologia;

= Zelar pelos direitos, objetivos e politicas da
universidade em relacéo a tecnologia comercializada.

Varios sao o0s aspectos que devem ser considerados no
momento de uma negociacao. Os aspectos a seguir foram
destacados por terem sido considerados da maior relevancia
para uma negociacao exitosa pelos NITs:

1. Fazer uma reuniao prévia com 0 empresario,
esclarecendo as politicas de propriedade intelectual e
de inovacéo da ICT e os aspectos juridicos envolvidos
na transferéncia de tecnologia;

2. Na negociacao, ter efetivamente a presenca de um
membro da equipe com habilidades de negociador e
capaz de entender o0s aspectos juridicos da
negociacao;

3. Firmar contrato de confidencialidade entre as
partes;

4. Estabelecer em contrato o0 estagio de
desenvolvimento da tecnologia e as obrigacbes de
cada uma das partes;

5. Estabelecer clausulas, como por exemplo,
exclusividade ou n&o, duracdo do contrato, entre
outras;

6. Manter um canal de “feedback” com a empresa
para verificar o0 lancamento e a efetiva
comercializacao do produto; e
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7. Estabelecer o pagamento de “royalties” a ICT ou
outra forma de remuneracéo.

A partir disso, a melhor forma de acdo para uma interacao
exitosa € esclarecer as politicas institucionais, valer-se dos
instrumentos juridicos adequados, interagir de forma clara,
objetiva e rapida, acompanhar todas as etapas do contrato,
mantendo sempre um canal de comunicacdo entre o0s
envolvidos.

Neste contexto, € papel do NIT prospectar parceiros para
transferir a tecnologia ao mercado. Nesse cenario, € necessario
qgue o NIT aprimore cada vez mais a sua funcado de agente
fomentador das relacdes existentes entre as organizagdes que
compdem o Sistema de Inovacdo Nacional, incluindo as
empresas.

Por ultimo, cabe ressaltar que, embora o termo NIT seja
genericamente utilizado na Lei n° 10.973/2004, muitas
instituicdes tém criado diferentes estruturas que absorveram o
papel dos NITs, tais como “Nucleos de Empreendedorismo e
Inovacédo” (NEIs) ou Agéncias de Inovacao (Als). Neste sentido,
€ importante ressaltar que o 82° do art. 16, do Decreto n°
9.283/2018, esclarece que "Cabe a ICT a denominacéo a ser
adotada para o NIT e a sua posicdo no organograma
institucional”. Embora o nome seja diferente, as
responsabilidades minimas sdo as mesmas e talvez os
exemplos acima até expressem melhor a ampliacdo das
responsabilidades dos NITs ocorrida por meio do MLCTI.

41



CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

CONCLUSAO

Neste guia foram apresentados os avancos trazidos pelo Marco
Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo na transferéncia de
tecnologia por ICTs. Conforme observado, atualmente existe um
cenario em que o gestor tem um conjunto de diretrizes legais e
mecanismos praticos que o0 apoiam consistentemente em suas
acoes dentro dos NITs, consubstanciadas nas politicas de
inovacéao das ICTs e na legislacao.

Deve ser salientado o importante papel que a Advocacia Geral
da Unido vem desempenhando no sentido de subsidiar a
formalizac&o dos processos de transferéncia de tecnologia, com
a publicacdo de um conjunto de checklists e modelos de
contratos, que visam auxiliar o gestor na elaboracao desses
instrumentos®.

E importante lembrar que o NIT se constitui no mecanismo
fundamental para realizar a interface com o setor privado, por
isso €& fundamental garantir a ele autonomia, prover a
capacitacdo para seus recursos humanos e as ferramentas
necessarias para melhor desempenhar suas funcoes.

A medida que a ICT viabilizar as condi¢des plenas necessarias
para o exercicio das atividades dos NITs, isso se refletira no
incremento dos casos de transferéncia de tecnologia, que, por
sua vez, ampliard& o impacto e a relevancia das ICTs na
sociedade, potencializando, consequentemente, seu importante
papel no Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéao,
estabelecendo-se um circulo virtuoso no processo de inovagao.

5 https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-
juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecno logia-e-inovacao-1/contratos-que-
envolvem-transferencia-de-tecnologia-no-marco-legal-de-ct-i).
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