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RESUMO

O presente trabalho propde-se a explorar a implementagcdo e desenvolvimento da
politica de inovagcdo no ambito da Universidade Federal de Uberlandia, tendo-se
como base a gestdo dos contratos envolvendo a propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia. Nesta senda, procura-se investigar se o nucleo de
inovacado tecnolégica da UFU, a Agéncia Intelecto, encontra-se alinhado aos
dispositivos legais vigentes, em especial a Lei de Inovagdo, com as alteragcdes
promovidas pelo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. Para isso, sao
apresentados conceitos importantes acerca de tecnologia, inovagao, propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia. Sdo abordadas, também, as possiveis
modalidades de protecdo do patriménio intelectual, de acordo com o direito
brasileiro. Em seguida, trata-se sobre o tema de contratos de propriedade intelectual
e transferéncia de tecnologia, no qual sdo apresentados o conceito, suas principais
modalidades e clausulas que |hes sdo caracteristicas. Por fim, é relatada a
experiéncia da UFU como um centro produtor de patriménio intelectual de destaque,
apresentando dados sobre protecdo do conhecimento produzido e contratos em
vigéncia assinados, nos ultimos anos.

Palavras chave: Agéncia Intelecto, propriedade intelectual, transferéncia de
tecnologia, inovagao.



ABSTRACT

The present work proposes to explore the implementation and development of
innovation policy within the Federal University of Uberlandia, based on the
management of contracts involving intellectual property and technology transfer. In
this path, we seek to investigate whether the UFU's technological innovation nucleus,
named Intellect Agency, is in line with the legal provisions in force, especially the
Innovation Law, with the changes promoted by the Legal Framework of Science,
Technology and Innovation. For this, important concepts are presented about
technology, innovation, intellectual property and technology transfer. Also discussed
are the possible modalities of protection of intellectual property, in accordance with
Brazilian law. Next, it deals with the subject of contracts of intellectual property and
transfer of technology, in which the concept, its main modalities and clauses that are
characteristic are presented. Finally, the experience of UFU is reported as a center of
production of outstanding intellectual patrimony, presenting data on protection of
knowledge produced and contracts in force signed in recent years.

Keywords: Intellect Agency, intellectual property, technology transfer, innovation.
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1 INTRODUGAO

A premissa do Estado como responsavel pela promocgido e incentivo ao
desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacdo tecnolégica no pais esta
expressa no art. 218 da Constituicao Federal de 1988, como parte do titulo da ordem
social. A CF dispbde, também, no art. 219, sobre o desenvolvimento cultural e
socioeconémico, bem-estar da populagdo e autonomia tecnolégica do pais, aliados

diretamente ao incentivo do mercado interno.

Por um tempo, a interacdo entre universidades e empresas era minimo, de
modo que as pesquisas realizadas pelas universidades publicas eram fomentadas
apenas pelas agéncias governamentais e ndo havia preocupag¢ao com a protegao do
patrimdnio intelectual por elas desenvolvido. Com a percepg¢ao da necessidade de
envolvimento do setor empresarial em parceria com o académico, de modo a
alavancar o desenvolvimento do pais, foi criado um quadro normativo apto a iniciar a
interacdo entre os dois setores, dentre o qual destaca-se a Lei n° 10.973/2004,

conhecida como Lei de Inovagao.

Alinhada aos preceitos constitucionais acima descritos, a Lei de Inovagéo nao
sO tornou possivel a interagdo entre o setor publico e privado, com o objetivo de
desenvolver pesquisas de carater inovador em conjunto, como também incentivou a
protecdo do patrimdnio intelectual dos 6rgaos publicos relacionados as atividades de
pesquisa, fazendo com que implementassem uma politica de gestdo da propriedade

intelectual e criando os nucleos de inovacgao tecnoldgica (NIT).

Em 2006, a UFU oficializou a criagdo de seu NIT, denominado Agéncia
Intelecto, com o objetivo de apoiar agdes que tivessem por fundamento a inovagao
tecnologica em todos os segmentos da ciéncia e da tecnologia, especialmente as
mateérias relacionadas a propriedade intelectual.

Mais tarde, a Emenda Constitucional n° 85/2015 alterou a redacao do art. 218
da CF, incluindo expressamente a inovagao entre os temas da ordem social, além
de incluir outros dispositivos constitucionais tratando do estimulo da articulagao
entre entes publicos e privados para a criacdo de ambientes promotores de inovacao

no pais e incentivando a internacionalizagéo das universidades.
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Embora este quadro normativo tenha apresentado resultados positivos,
algumas lacunas e dificuldades relacionadas a burocratizagdo permaneciam, o que
deu inicio a discussdes que culminaram com a publicagdo da Lei n°® 13.243/2016,
conhecida como Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, regulamentada
posteriormente pelo Decreto n° 9.283/2018. O novo Marco Legal foi recebido pela
comunidade empresarial e académica como mais um passo importante na
aproximacgao dos dois setores, tendo-se em vista a necessaria desburocratizagao do
ambiente de pesquisa e flexibilizagdo das regras relativas a transferéncia de

tecnologia por ele promovidas.

Este trabalho se propbde a explorar a forma como tem-se implementado e
desenvolvido a politica de inovacdo no ambito da Universidade Federal de
Uberlandia, tendo-se como base a gestdo dos contratos envolvendo a propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia. Nesta senda, procura-se investigar se a
Agéncia Intelecto tem implementado as mudangas promovidas pelo Marco Legal de
maneira efetiva, uma vez que a Resolugdo que a cria e delimita seus objetivos e

competéncias é anterior a ele.

Para isso, o primeiro capitulo apresenta alguns conceitos importantes para a
compreensao do trabalho, iniciando-se pelo de tecnologia e pelo de inovagdo. A
tecnologia possui um significado amplo, ligado ao conhecimento necessario para
modificar uma determinada realidade, de modo a trazer vantagens competitivas ou
solucado de problemas, podendo ser reproduzido em qualquer lugar. Ja a inovagao
remete aquilo que é novo ou que é realizado de modo diferente, inovador. Deste
modo, o estimulo ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras estaria intimamente

relacionado ao desejavel crescimento do pais, em termos econémicos e sociais.

Em seguida, trata-se também do conceito de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia, abordando sua importancia para o desenvolvimento
tecnoldgico, cientifico e social. A propriedade intelectual comporta, basicamente, trés
modalidades de protegdo do patriménio intangivel: propriedade industrial (patentes
de invencdo e modelos de utilidade, desenhos industriais, marcas, indicagbes
geograficas, além de regras sobre segredos industriais e protecdo contra
concorréncia desleal), direito de autor (direito autoral, direitos conexos e programas
de computador) e protegao sui generis (topografias de circuitos integrados, cultivares

e acesso ao patrimbnio genético e conhecimento tradicional associado). Devido a
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grande relevancia deste tema dentro da politica de inovagado implementada pelas
instituicbes de pesquisa, dedica-se a ela um maior aprofundamento, destacando-se
todas as modalidades de protecdo do conhecimento abarcadas pelo direito

brasileiro.

O capitulo seguinte traz um apanhado sobre contratos em geral, dos quais
destacam-se os contratos administrativos, que sdo os contratos em que configura
como uma das partes a Administragdo Publica. Destacam-se, nesse capitulo, os
contratos de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, as clausulas que
os caracterizam e suas principais modalidades. No presente trabalho, sao
abordados os termos ou acordos de sigilo e confidencialidade, termos ou acordos de
cooperacgao técnica-cientifica e contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre
tecnologia, que sdo os contratos de maior incidéncia na UFU. Abordam-se também
os contratos de transferéncia de tecnologia destacados pelo INPI, quais sejam:
licenca e cessao de direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia,

prestacao de servigos de assisténcia técnica e franquia.

O capitulo final relata a experiéncia da Universidade Federal de Uberlandia ao
implementar sua politica de inovagao, a partir da criagdo do nucleo de inovagao
tecnologica, a Agéncia Intelecto, com vistas a atender ao disposto pela Lei de
Inovacdo. Sao apresentados os dados relativos a protecdo do conhecimento
produzido na universidade e aborda-se sobre a gestdo dos contratos de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia pela Agéncia, principalmente realizada a

partir da publicagcado do novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacgao.

Este trabalho, quanto a finalidade, apresenta-se como uma pesquisa basica
estratégica, no qual pretende-se aprofundar em conhecimentos tedricos disponiveis
para correlaciona-los aos fatos atuais, de modo a poder servir como base para
tomadas de decisao futuras. Quanto aos objetivos, trata-se de pesquisa descritiva e,

quanto a abordagem, a pesquisa apresenta carater qualitativo.

O método de investigagao utilizado para a realizagdo do estudo foi o dedutivo.
Foi adotado o procedimento de pesquisa bibliografica, realizada a partir de livros,
artigos e trabalhos cientificos, além de sites e aparato legislativo relacionado a
matéria, aplicada a um estudo de caso. Os dados apresentados no trabalho
relacionados aos pedidos e patentes e registros da UFU foram obtidos junto a
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Agéncia Intelecto e os dados do ranking nacional de depositantes residentes de
patentes foram obtidos por meio dos boletins divulgados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial. Os dados relacionados aos contratos também foram
coletados na Agéncia Intelecto, na medida em que foram produzidos, levando-se em

consideragao o periodo de novembro de 2016 a outubro de 2018.
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2 TECNOLOGIA, INOVAGAO E PROPRIEDADE INTELECTUAL

2.1 Aspectos introdutorios

A historia do homem caminha paralelamente a historia das técnicas desde os
primordios. O ser humano tem se valido da transformacao de objetos para utilizagao
como instrumentos como forma, inclusive, de sobrevivéncia, desde o inicio dos
tempos, ao passo em que se desenrolava o0 processo de construgdo das
sociedades. No inicio, tais transformagdes ocorriam de maneira pratica para atender
as necessidades humanas, sem, no entanto, envolver qualquer contemplacao
cientifica’. O momento exato do surgimento da tecnologia ndo pode ser precisado,
confundindo-se com o momento em que o homem passa a desenvolver suas
técnicas de forma direcionada a atingir um determinado fim, envolvendo a

observacao dos diversos fendmenos, de forma a modifica-los.
No entendimento de Veraszto e colaboradores,

a histéria das técnicas e das tecnologias, ndo deve ser apenas
entendida com uma descricdo sucessiva dos artefatos descobertos
por artifices e engenheiros, mas também o encadeamento das
grandes circunstancias sociais que ora favoreciam, ora prejudicavam
o esforco humano em desenvolver seus artefatos e modificar o
mundo ao seu redor, garantindo-lhes assim, melhores condi¢des de
vidaZ.

A etimologia da palavra tecnologia vem do grego thekne (arte, técnica ou
oficio) e logos (conjunto de saberes). De acordo com Erico Esteves Duarte, “a
tecnologia € uma técnica capaz de ser reproduzida conscientemente em qualquer

lugar e a qualquer momento™.

TVERASZTO, Estéfano Vizconde; DA SILVA, Dirceu; DE MIRANDA, Nonato Assis; SIMON,
Fernanda Oliveira. Tecnologia: buscando uma definicdo para o conceito. In: Prisma.com, n° 7, 2008,
p. 61-62. Disponivel em: http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/2078/1913.
Acesso em: 25 nov. 2018.

2bid., p. 62.

3 DUARTE, Erico Esteves. Tecnologia militar e desenvolvimento econémico: uma anélise
histérica. Texto para Discusséo, Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada, n. 1748. Brasilia: IPEA,
2012, p. 9.


http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/2078/1913
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A tecnologia possui um conceito amplo, ndo podendo ser confundida com
ciéncia, pois é anterior a ela, nem com informagdo, que € a forma como o
conhecimento se propaga. César Flores pontua que

considera-se a tecnologia o conhecimento ou a informagdo que
possa trazer alguma vantagem competitiva no campo comercial ou
industrial, sendo conhecimento todo saber tecnolégico, cientifico,
literario ou artistico nos dominios tedrico ou pratico, enquanto

infformagcdo é o conjunto de esclarecimentos acerca de
procedimentos para utilizagdo do conhecimento*.

Atualmente, ndo € possivel conceber a ideia do homem afastado da
tecnologia, pois ela esta presente em todos os lugares, produtos e servigos, desde o
alimento até a roupa que vestimos, passando por areas de comunicagoes,
transporte, medicamentos, construgao civil, entretenimento, entre varios outros
exemplos. Desta forma, conforme bem colocam Jungmann e Bonetti,

0 conhecimento e a tecnologia avangam em grau de importancia
como um dos mais eficazes instrumentos de promoc¢ao do
desenvolvimento econémico no cenario mundial. Novos servicos,
produtos e processos produtivos aparecem com velocidade cada vez
maior. Esse movimento inovador, quando adequadamente
estimulado, ja provou que contribui de forma rapida para o processo

de geragdo de riquezas e melhoria da qualidade de vida das
populagdes®.

A tecnologia, portanto, estd sempre em movimento e, consequentemente, em
constante evolucdo. Esta evolugdo pode ser caracterizada, dentre outras formas,
pelo desenvolvimento de inovagdes tecnoldgicas. Quando fala-se em inovacgao,
remete-se a aquilo que é novo, que possui novidade. Sua importancia é tdo grande

que, no inicio dos anos 2000, tornou-se parte de uma politica publica nacional.

Em 02 de dezembro de 2004, foi publicada, no Brasil, a Lei n° 10.973/2004,
também conhecida como Lei de Inovacédo. Esta lei, em seu art. 2°, IV, apresenta o

conceito de inovagao como sendo a

introdugédo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e
social que resulte em novos produtos, servigos ou processos ou que

4 FLORES, Cesar. Segredo industrial e o konw-how: aspectos juridicos internacionais. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 6.

5JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. A caminho da inovagao: protecdo e
negdécios com bens de propriedade intelectual. Guia para o empresario. Brasilia: IEL, 2010, p. 17.
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compreenda a agregagdo de novas funcionalidades ou
caracteristicas a produto, servigo ou processo ja existente que possa
resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou
desempenho.

Analisando-se o conceito adotado pela lei, nota-se que, para haver inovacéo,
nao € necessario, obrigatoriamente, a criagdo de um produto, podendo esse carater
ser evidenciado pela novidade ou aperfeicoamento de um ambiente produtivo. Pode-
se caracterizar a presenca de inovacgao, ainda, pela aplicagdo de uma solucéo
existente a um processo novo ou prestagcdo de servicos, desde que resulte em

melhorias de sua qualidade ou de seu desempenho.

Deste modo, tecnologias inovadoras tém surgido como solugéo para todo tipo
de problema do dia-a-dia. De acordo com Duarte, “a légica da tecnologia, tal como
concebida na economia ou na engenharia, enquadra-a em termos de eficacia pela
inovacdo de um produto e em termos de eficiéncia pela inovagdo de um processo”®.
Acontece que, como observa Nobrega, “solu¢gbes inovadoras sempre geram
problemas novos. Quer dizer, os problemas também inovam”, sendo necessaria
uma busca constante por novas solugdes. Esta € a dindmica que move as pesquisas
cientificas, realizadas, separadamente ou em colaboragdo, por empresas,
pesquisadores independentes ou por instituicbes cientificas, tecnologicas e de

inovacao (ICT’s), como universidades, institutos, centros de pesquisa, entre outros.

E importante ressaltar que o desenvolvimento de patriménio intelectual,
principalmente nos ultimos dois séculos, tem sido algo muito valioso, por requerer
investimentos em insumos, equipamentos e pessoal qualificado. Por ser valioso,
trata-se de um bem, ao qual Direito conferiu formas de prote¢ao, que englobam os
direitos propriedade intelectual. De acordo com Denis Borges Barbosa, citando a
Convencgao da OMPI, propriedade intelectual é definida como sendo

a soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e
cientificas, as interpretacoes dos artistas intérpretes e as execugoes
de radiodifusdo, as invengdes em todos os dominios da atividade
humana, as descobertas cientificas, aos desenhos e modelos
industriais, as marcas industriais, comerciais e de servigo, bem como

as firmas comerciais e denominagdes comerciais, a protegao contra
a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a

6 DUARTE, op. cit., p. 16.

" NOBREGA, Clemente. O problema da inovacao é que os problemas também inovam. In:
Innovatrix: inovagéo na pratica. Sem data. Disponivel em: http://innovatrix.com.br/o-lado-negro-da-
inovacao/. Acesso em: 10 nov. 2018.


http://innovatrix.com.br/o-lado-negro-da-inovacao/
http://innovatrix.com.br/o-lado-negro-da-inovacao/
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atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e
artistico®.

E notdrio que existe uma relacdo entre a producéo e o consumo de patriménio
intelectual em um determinado pais e seu grau de desenvolvimento. Também é
interessante perceber que, em se tratando das formas de protegcdo de ativos
intangiveis,

a coeréncia e o fortalecimento das normas e regras que compdem a
propriedade intelectual, em especial a propriedade industrial,
mostram-se como elemento fundante, estrutural, para o incremento
da capacidade tecnolégica dos paises, haja vista estimular os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente,

impulsionar o crescimento tecnoldgico, econdmico e social das
nagdes capitalistas®.

De acordo com Robert Sherwood, um bom sistema juridico de protecdo da
criacdo intelectual esta claramente ligado ao desenvolvimento tecnoldégico de um

pais. Em suas palavras,

um sistema de propriedade intelectual que proteja a inovacdo e a
expressao criativa pode ser visto como uma condicio prévia para a
criacdo e o uso de tecnologia nova, que acelera o crescimento
econbmico e auxilia o desenvolvimento. Sob este ponto de vista, o
sistema de protecdo a propriedade intelectual pode ser considerado
como uma parte valiosa da infraestrutura de um pais®.

A ideia de protegcdo de ativos pressupde tratarem-se, portanto, de marcas,
produtos ou servicos que interessem, de alguma forma, ao mercado. A
transformacao destes ativos e a insercao deles na vida das pessoas pode ser
realizada pelas proprias empresas que os desenvolveram, ou pode haver uma
colaboracdo entre inventores e empresas, entre empresas diferentes ou entre
empresas e centros de pesquisa publicos, de um mesmo pais ou de paises
diferentes, o que é conhecido como transferéncia de tecnologia. De acordo com

Ribeiro e colaboradores,

8 BARBOSA, Denis Borges. Uma introdugéao a Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003, p.1.

9 SCUDELER, Marcelo Augusto; OLIVEIRA, Michele Cristina Souza Colla. A contribuigdo do
sistema de patentes para o desenvolvimento econdmico e tecnolégico: uma analise sumaria do
perfil inovativo do pais a partir dos depésitos de patente perante o INPl. Sem data. Disponivel em:
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5. Acesso em: 04 nov. 2018.

10 SHERWOOD, Robert. Propriedade intelectual e desenvolvimento econémico. S&o Paulo:
Editora Universidade de Sao Paulo, 1992. p. 16.


http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5
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a transferéncia de tecnologia nada mais € que uma negociagao que
torna disponivel para utilizagdo e consumo, conhecimentos,
tecnologias, métodos, gerando desenvolvimento cientifico,
tecnoldgico e econdmico. Ela pode ser entendida como o processo
de transferéncia de propriedade intelectual (patentes, copyrights,
know how, etc) desde o laboratoério até o mercado™.

A transferéncia de tecnologia pode envolver o licenciamento ou a cessao do
conhecimento, de maneira gratuita ou mediante remuneragdo, com ou sem
exclusividade. A transferéncia de tecnologia ndo envolve apenas a venda ou
licenciamento para comercializacdo do produto em si, mas todo o sistema de

transmissao do conhecimento necessario para que ele seja produzido.

ApoOs esta breve introdugdo, no qual espera-se terem sido elucidados alguns
conceitos importantes relacionados ao tema em analise, passa-se ao
aprofundamento da questao relacionada a propriedade intelectual e a transferéncia

de tecnologia.

2.2 Regulagao juridica da Propriedade Intelectual

Algumas criagdes, conhecimentos técnicos, processos industriais, entre
outros, logo que pensados, podem vir a ser utilizados por qualquer pessoa. Outros,
entretanto, requerem uma determinada protecao, devido ao seu valor econémico ou

ao grau de inovagao ali envolvido. Neste caso, de acordo com Assafim,

[...] os conhecimentos técnicos e os processos industriais obtidos
devem ser zelosamente protegidos através dos instrumentos
proporcionados pelo Direito. Consequentemente, ha mais de dois
séculos o Direito oferece essa protecao, por meio da concessao de
direitos de propriedade industrial, e, para certos casos em que as
criagcdes técnicas nao sejam beneficiadas de fato por esta protegao,
o Direito oferece outros modos de amparo e tutela, como, por
exemplo, as normas de protegdo contra a concorréncia desleal.

1 RIBEIRNO, Erika Freitas Santana; MELO, Fabiana Regina Grandeaux; MACEDO, Larissa Sarmento;
GUIMARAES, Leticia de Castro. Propriedade intelectual na UFU: protegcéo e negociagao.
Uberlandia: UFU, Agéncia Intelecto, 2014, p. 86.

12 ASSAFIM, Jodo Marcelo de Lima. A Transferéncia de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais
e concorrenciais da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 19.
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A protecdo da propriedade intelectual, portanto, esta ligada a area do Direito
que garante ao criador/inventor o beneficio de receber recompensa por sua criagao,
explorando-a com exclusividade ou transmitindo este direito a um terceiro, por tempo

determinado.

Propriedade intelectual € um termo geral e amplo que abrange diversas
modalidades. A primeira delas é a Propriedade Industrial, cuja protecéo efetua-se
mediante concesséo de patentes de invencdo e de modelo de utilidade, registro de
desenho industrial e de marca, além dos mecanismos de repressdo as falsas
indicagbes geograficas e a concorréncia desleal. Outra espécie de protegdo da
propriedade intelectual é designada pelo Direito Autoral, que, por sua vez, €
composto pelos mecanismos de protecdo ao direito de autor, programas de
computador e direitos conexos. Por fim, ha a protecdo Sui Generis, que abarca as
topografias de circuito integrado, as cultivares e o acesso ao patriménio genético e
conhecimento tradicional associado. As diferentes modalidades de protecdo da

propriedade intelectual sao ilustradas na Figura 1, a seguir.

Direito de Autor

Direito
Autoral

Direitos Conexos

Programa de Computador

Marca
Patente

Propriedade
Industrial

Desenho Industrial
Indicacao Geografica

Segredo Industrial & Repressao
a Concorréncia Desleal

©
=
[+ ]
2
5]
)
E
4]
©
o
Q
4]
=
=13
=
o

= Topografia de Circuito Integrado
Protecao
Sui Generis

Conhecimento Tradicional

Figura 1. Modalidades de direitos de propriedade intelectual™®.

3 JUNGMANN e BONETT], op. cit., p. 20.
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Internacionalmente, o reconhecimento e consolidagdo da propriedade
intelectual deu-se com a Convencédo da Unido de Paris de 1883 (CUP), sobre
propriedade industrial, e com a Convengao de Berna de 1886 (CUB), sobre direitos
autorais. Em 1970, foi firmado o Tratado de Cooperagdo em Matéria de Patentes
(PCT — Patent Cooperation Treaty), com o objetivo de desenvolver o sistema de
patentes e de transferéncia de tecnologia, por meio de cooperagéo entre os paises
desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 1994, o Acordo sobre Aspectos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS — Agreement
on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) foi responsavel pela
inclusdo do tema da propriedade intelectual no ambito da OMC, definindo os
parametros minimos de protecdo de direitos de propriedade intelectual que deviam

ser incorporados as legislagdes nacionais dos paises signatarios'4.

O principal 6rgao internacional responsavel por estimular a protecdo da
propriedade intelectual mediante a cooperagao entre os Estados, estabelecer e
estimular medidas apropriadas para promover a atividade intelectual criadora e
facilitar a transmisséo de tecnologia relativa a propriedade industrial para os paises
em desenvolvimento, buscando acelerar o desenvolvimento econémico, social e
cultural, além de revisar as convencgdes, tratados e acordos relativos a propriedade
intelectual, adaptando-os as questdes da atualidade é a Organizacdo Mundial de
Propriedade Intelectual (OMPI), ou World Intellectual Property Organization (WIPO).
A OMPI, de acordo com Jungmann e Bonetti,

€ uma agéncia especializada das Organizagbes das Nagdes Unidas
(ONU), constituida em 1967, que se dedica ao desenvolvimento de
um sistema internacional de propriedade intelectual equilibrado e
acessivel, visando a recompensar a criatividade, estimular a

inovacao e contribuir para o desenvolvimento econdmico, bem como
salvaguardar os interesses publicos'®.

O Brasil é signatario e ratificou todos os acordos internacionais supracitados.

Aqui, a propriedade intelectual tem bases previstas expressamente no texto da

4 ROCHA, Thiago Gongalves Paluma. Histérico e criagdo do Acordo TRIPS/OMC. In: Diritto &
Diritti, 2013, v. 1, p. 5. Disponivel em;

https:/iwww diritto.it/system/docs/3476 3/original/Hist%C3%B3rico_e_Cria%C3%A7%C3%A30_do_Acordo.pdf.
Acesso em: 15 nov. 2018.

5 JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. Inovagéo e propriedade intelectual: guia
para o docente. Brasilia: SENAI, 2010, p. 15.
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Constituicdo Federal de 1988, que trata do tema no art. 5°, incisos XXVII, XXVIIl e

XXIX, a seguir transcritos:

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilizagao,
publicacédo ou reproducéo de suas obras, transmissivel aos herdeiros
pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - sdo assegurados, nos termos da lei: a) a protecdo as
participagdes individuais em obras coletivas e a reproducdo da
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o
direito de fiscalizagao do aproveitamento econémico das obras que
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e as
respectivas representagdes sindicais e associativas;

XXIX - a lei assegurara aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizagdo, bem como protecdo as criagdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas € a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

A protecdo juridica da propriedade intelectual, no Brasil, encontra-se

abarcada por diversos instrumentos normativos. Dentre eles, destacam-se:

f)

g9)

h)

Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial — LPI), que
regula os direitos e obrigac¢des relativos a propriedade industrial,

Lei n® 9.456, de 25 de abril de 1997 (Lei da Protegao de Cultivares);

Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei da Prote¢cdo da Propriedade
Intelectual de Programas de Computador — Lei de Software);

Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais, dentre os
quais encontram-se os direitos de autor e os que |hes s&o conexos);

Decreto n° 2.553, de 16 de abril de 1998, que regula os arts. 75 (sobre pedido
de patente cujo objeto interesse a defesa nacional) e art. 88 a 93 (sobre a
invengao ou modelo de utilidade realizado por empregado ou prestador de
servigo) da LPI,

Lei n° 10.603, de 17 de dezembro de 2002 (informacdo nao divulgada e
concorréncia desleal em produtos farmacéuticos de uso veterinario,
fertilizantes, agrotoxicos e afins);

Lei n° 11.484, de 31 de maio de 2007 (Lei de protecdo das topografias de
circuito integrado);

Lei n® 13.123, de 20 de maio de 2015 (Novo Marco Legal da Biodiversidade).
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A seguir, sera feita uma breve exposigdo acerca dos mecanismos de protecao
da propriedade intelectual disponiveis no Direito patrio, abordando-se as principais

caracteristicas de cada um deles.

2.2.1. Patentes

As patentes sdo os meios habeis para protecao de invencdes e de modelos
de utilidade. De acordo com Jungmann e Bonetti,
invencao é o ato original do génio humano. Toda vez que alguém
projeta algo que desconhecia, estara produzindo uma invengéo.
Embora toda invencgéo seja, assim, original, nem sempre sera nova
[...]. E a novidade [...] € condigdo de privilegiabilidade da invencao.
Modelo de utilidade € o objeto de uso pratico suscetivel de aplicagéo

industrial, com novo formato de que resulta melhores condicbes de
uso ou fabricagao’®.

De acordo com a LPI, sdo requisitos de patenteabilidade de invencbes a
novidade, a atividade inventiva e a aplicagédo industrial (art. 8°). Os requisitos de
patenteabilidade dos modelos de utilidade sdo aplicagdo industrial, apresentagcao de
nova forma ou disposicdo, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria

funcional no seu uso ou em sua fabricagdo (art. 9°).

Além destes requisitos, para que um produto seja patenteavel deve-se
atender ao disposto no art. 18 da LPI, que traz os impedimentos, por “razdes de
ordem técnica ou de atendimento ao interesse publico”'”. Assim, ndo podem ser
patenteadas as invengdes ou modelos de utilidade que sejam contrarias a moral,
aos bons costumes ou a seguranga, a ordem e a saude publicas; as substancias,
matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a
modificacdo de suas propriedades fisico-quimicas e os respectivos processos de
obtencao ou modificacdo, quando resultantes de transformacgao do nucleo atdmico; e
o todo ou parte dos seres vivos, exceto 0s micro-organismos transgénicos que

atendam aos requisitos de patenteabilidade.

6 COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 27a. ed. Séo Paulo:
Saraiva, 2015, p. 111.

7 Ibid. , p. 112.
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O inventor possui um prazo para pedir a patente de sua invengcdo ou modelo
de utilidade a partir do momento em que ele a divulga, sob pena de o produto passar
a ser considerado como estado da técnica, o que € conhecido como periodo de

graca. De acordo com a LPI, este prazo é de 12 meses (art. 12).

O prazo de duracéo da patente de invengao € de 20 (vinte) anos e do modelo
de utilidade é de 15 (quinze) anos, contados da data do depédsito do pedido, nos
termos do art. 40 da LPI.

Por fim, € importante ressaltar que a prote¢ao da propriedade industrial requer
a participagdao do Estado, por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), 6rgao responsavel pela concessao de patentes.

2.2.2 Desenho industrial

A protecao de desenho industrial, no Brasil, € realizada por meio de registro

junto ao INPI, conforme disposto no art. 2°, Il da LPI. De acordo com Barbosa,

desenho industrial é 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 fabricagéo
industrial®.

Para ser objeto de registro, um desenho industrial deve atender aos requisitos
de novidade (art. 96 da LPI), originalidade (art. 97) e desimpedimento (art. 100).
Quanto ao ultimo requisito, a lei determina que ndao podem ser registrados desenhos
contrarios a moral e aos bons costumes, ofensivos a honra ou a imagem de pessoas
ou atentatérios a liberdade de consciéncia. Também ndo podem ser registradas

formas comuns, vulgares ou necessarias do objeto.

O registro de desenho industrial ndo se confunde com patente, uma vez que,
como elucidam Jungmann e Bonetti,
a protecado de um desenho industrial refere-se a aparéncia do objeto,

enquanto a patente protege a sua funcionalidade. O desenho
industrial € de natureza essencialmente estética, e o0 seu registro nao

8 BARBOSA, op. cit., p. 577.
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protege quaisquer fungdes técnicas do dispositivo no qual é
aplicado’®.

No Brasil, o registro de desenho industrial é valido por 10 (dez) anos,
contados da data do depdsito. Ele pode ser prorrogado por mais 3 (trés) periodos

sucessivos de 5 (cinco) anos, até atingir o prazo maximo de 25 (vinte e cinco) anos.

2.2.3 Marcas

O registro de marcas é matéria dos arts. 122 e seguintes da LPI. “A marca é o
designativo que identifica produtos e servicos”?°. Além da marca de produtos e
servicos, a LPI ainda apresenta outras duas categorias de marca: as marcas de
certificacdo e as marcas coletivas. Estas informam que o produto ou o servigo
provém de uma determinada entidade, enquanto aquelas sao usadas para atestar a

conformidade de produtos ou servicos com normas ou especificagdes técnicas.

A importancia do registro de marcas da-se na medida em que evita a
presenca, no mercado, de marcas idénticas ou com semelhanga capaz de confundir
o consumidor. Uma marca bem desenvolvida pode, inclusive, tornar-se o ativo mais

valioso de uma empresa?".

No Brasil, gozam de protegédo especial as marcas de alto renome (art. 125) e
as marcas notoriamente conhecidas (art. 126). Deste modo, para ser objeto de
registro, uma marca deve atender aos requisitos de novidade relativa, ndo podendo
colidir com marca notoriamente conhecida e ndao estando compreendida no rol do

art. 124 da LPI, que trata dos sinais n&o registraveis como marca.

Os certificados de registro de marca sao validos por 10 (dez) anos, contados
da data de sua concessao, podendo ser prorrogado por periodos iguais e

sucessivos, a pedido do titular.

19 JUNGMANN e BONETTI, op. cit., p. 52.
20 COELHO, op. cit., p. 115.
21 JUNGMANN e BONETTI, op. cit., p. 57.
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2.2.4 Indicagbes geograficas

As indicagdes geograficas sdo tema dos arts. 176 a 182 da LPI, podendo ser
classificadas em indicagdo de procedéncia e denominagado de origem. De acordo
com a referida lei, indicacdo de procedéncia € o nome geografico de um pais,
cidade, regido ou localidade de seu territério, que tenha se tornado conhecido como
centro de extragao, producao ou fabricagcado de determinado produto ou de prestagao
de determinado servigo (art. 177). Neste caso, “ndo ha caracteristicas especificas
naturais (clima, geografia etc.) ou humanas envolvidas na produgédo do produto”®.
Ja a denominagdo de origem é o nome geografico de pais, cidade, regido ou
localidade de seu territorio, que designe produto ou servigo cujas qualidades ou
caracteristicas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geografico, incluidos
fatores naturais e humanos (art. 178). Neste caso, a lei exige ndo sO6 o
estabelecimento no local designado, mas também o atendimento a requisitos de
qualidade (art. 182).

O registro de indicagao geografica € concedido pelo INPI. A lei ndo determina
prazo para vigéncia do registro, portanto os direitos concedidos perdurardo enquanto

existirem as razdes essenciais a sua concessao.
Por fim, é importante ressaltar, de acordo com o IDS, que

como se observa do texto legal, unicamente os produtores e
prestadores de servigo estabelecidos na regido podem apor em seus
rétulos, etiquetas ou notas fiscais a mencéo da indicagao geografica
[...].- O uso de uma denominagédo de origem é vedado mesmo aos
produtores localizados na regido coberta pela indicagdo geogréfica,
caso nao atendam os requisitos de qualidade do regulamento da
denominagao de origem??,

Desta forma, percebe-se que a indicacao geografica difere da marca, uma vez
que esta identifica o produtor, diferenciando-o dos demais, enquanto aquela pode

ser utilizada por todos os produtores que desenvolvam atividades no local

22 JUNGMANN e BONETTI, op. cit., p. 47.

23 IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. Comentarios a Lei da
Propriedade Industrial. Ed revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 349.
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designado, desde que seus produtos apresentem as caracteristicas de qualidade

necessarias a concessao da denominacao de origem.

2.2.5 Segredo industrial e protegdo contra a concorréncia desleal

Segredos industriais referem-se a informagdes importantes para um
determinado negdcio, embora nem sempre envolvam a presenca de tecnologia.
Englobam know how, segredo de fabrica e todas as informagdes confidenciais que
sejam de vital importancia para o negdcio, ndo protegidas por patente ou registro.
Know how é um termo bastante comum no meio empresarial, que pode ser definido
como o “corpo de conhecimentos, técnicos e de outra natureza, necessarios para

dar a uma empresa acesso, manutengdo ou vantagem no seu proprio mercado”?.

Um dos mecanismos de protecdo dos direitos relativos a propriedade
industrial apresentado pela LPI é a repressao a concorréncia desleal. Concorréncia
desleal pode ser definida como “qualquer ato contrario as praticas honestas, na
industria ou no comércio, que deturpe o livre funcionamento da propriedade
intelectual e a compensacao econémica que ela oferece”®. A LPI apresenta, no art.
195, rol do que é considerado crime de concorréncia desleal, entre os quais podem
ser citados os atos que causam confusao no consumidor, os que os induzem a erro,
provocam o descrédito de concorrente, violam o segredo de fabrica, tiram proveito

de realizagao de terceiros, fazem publicidade comparativa, entre outros.

2.2.6 Direitos autorais

Direitos autorais referem-se a protecdo de expressodes artisticas, literarias e
cientificas, bem como de programas de computador e descobertas cientificas, além
de direitos conexos que abrangem interpretagdes de artistas intérpretes, execugdes

de artistas executantes, fonogramas e emissdes de radiodifusdo?8. O dispositivo que

24 BARBOSA, op. cit., p. 650.
25 JUNGMANN e BONETTI, op. cit, p. 69.
26 |bid, p. 20.
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trata desta modalidade de protegéo € a Lei n® 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei

de Direito Autoral).

De acordo com o art. 7° da referida lei, sdo obras intelectuais protegidas:

| - os textos de obras literarias, artisticas ou cientificas;

Il - as conferéncias, alocugdes, sermdes e outras obras da mesma
natureza;

Il - as obras dramaticas e dramatico-musicais;

IV - as obras coreograficas e pantomimicas, cuja execugao cénica se
fixe por escrito ou por outra qualquer forma;

V - as composig¢des musicais, tenham ou nao letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou n&o, inclusive as
cinematogréficas;

VII - as obras fotograficas e as produzidas por qualquer processo
analogo ao da fotografia;

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e
arte cinética;

IX - as ilustragbes, cartas geograficas e outras obras da mesma
natureza;

X - os projetos, esbocos e obras plasticas concernentes a geografia,
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciéncia;
Xl - as adaptacodes, traducbes e outras transformacdes de obras
originais, apresentadas como criagdo intelectual nova;

Xll - os programas de computador;

Xl - as coletaneas ou compilagdes, antologias, enciclopédias,
dicionarios, bases de dados e outras obras, que, por sua selecao,
organizagao ou disposi¢do de seu conteudo, constituam uma criagao
intelectual.

Ja o art. 8° traz o rol daquilo que néo pode ser protegido por meio de direito

de autor:

| - as ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos
ou conceitos matematicos como tais;

Il - os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos
OU negocios;

Il - os formularios em branco para serem preenchidos por qualquer
tipo de informacao, cientifica ou nao, e suas instrugoes;

IV - os textos de tratados ou convengbes, leis, decretos,
regulamentos, decisdes judiciais e demais atos oficiais;

V - as informagbes de uso comum tais como calendarios, agendas,
cadastros ou legendas;

VI - os nomes e titulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas
obras.

O registro da obra para fins de protecao é dispensavel, pois ela é valida em

todos os paises signatarios do Acordo TRIPS. Todavia, o registro € recomendavel a

fim de ser elemento de prova em eventual disputa relacionada a autoria ou a
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titularidade da obra. No Brasil, as criagbes podem ser registradas por seus autores

nas instituigdes indicadas pela Tabela 1, a seguir.

Tabela 1. Onde registrar criagbes? .

Criagoes Instituicdoes responsaveis pelo registro
Livros e textos Fundacéo Biblioteca Nacional
Filmes Agéncia Nacional do Cinema
Obras artisticas Escola de Belas Artes
Partituras de musicas Escola de Musica

Fundacéao Biblioteca Nacional

Plantas arquiteténicas/projetos Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura da Unidade da Federagao

Programas de computador Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O prazo de protecao do direito de autor vai desde o momento da criacao da
obra até 70 (setenta) anos a partir de 1° de janeiro do ano subsequente ao
falecimento do titular (art. 41), os quais s&o transmitidos a seus sucessores. Apds

este prazo, a criagado entra em dominio publico.

Os direitos conexos referem-se aos artistas intérpretes ou executantes, dos
produtores fonograficos e das empresas de radiodifusdo (art. 89), seguindo as

mesmas diretrizes do direito de autor.

Os programas de computador gozam da mesma protegcédo concedida pela Lei
de Direito Autoral, ndo lhes sendo aplicaveis as disposi¢oes relativas aos direitos
morais. Além deste dispositivo, a Lei n° 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei de

Software) também trata do tema.

O registro de programas de computador também é opcional, todavia é
altamente recomendado, em caso de haver alguma disputa judicial relacionada a

27 Adaptada de JUNGMANN e BONETTI, op. cit., p. 26.
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autoria do programa. O 6rgao responsavel pelo registro de programa de computador
€ o INPI e o prazo de vigéncia do direito &€ de 50 (cinquenta) anos, contados a partir

de 1° de janeiro do ano subsequente ao da publicagao ou da criagéo.

2.2.7 Topografia de circuito integrado

A protecdo das topografias de circuito integrado € concedida pela Lei n°
11.484, de 31 de maio de 2007. De acordo com a referida lei (art. 26, 1), circuito
integrado € um produto que possui “elementos dos quais pelo menos um seja ativo e
com algumas ou todas as interconexdes integralmente formadas sobre uma peca de
material ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma fungao

eletrénica”. O circuito integrado é conhecido popularmente como chip.
Topografia de circuitos integrados (art. 26, Il), por sua vez, é uma

série de imagens relacionadas, construidas ou codificadas sob
qualquer meio ou forma, que represente a configuragdo
tridimensional das camadas que compdéem um circuito integrado, e
na qual cada imagem represente, no todo ou em parte, a disposi¢céo
geométrica ou arranjos da superficie do circuito integrado em
qualquer estagio de sua concepgado ou manufatura.

A originalidade da topografia de circuito integrado é requisito para a protecao
(art. 29), ndo podendo a mesma ser comum ou Obvia para técnicos, especialistas ou
fabricantes de circuitos integrados, no momento de sua criagdo. A protegdo da
topografia € concedida pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depésito ou

da primeira exploragao, o que tiver ocorrido primeiro (art. 35).

2.2.8 Cultivar

A protecao a cultivares é conferida pela Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997,
sendo o Servigo Nacional de Protegdo de Cultivares (SNPC), érgao vinculado ao
Ministério da Agricultura, responsavel pela concessédo do certificado de protecgéao.

Cultivar, de acordo com a referida lei (art. 3°), é
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a variedade de qualquer género ou espécie vegetal superior que seja
claramente distinguivel de outras cultivares conhecidas por margem
minima de descritores, por sua denominagao propria, que seja
homogénea e estavel quanto aos descritores através de geracdes
sucessivas e seja de espécie passivel de uso pelo complexo
agroflorestal, descrita em publicacdo especializada disponivel e
acessivel ao publico, bem como a linhagem componente de hibridos.

Para ser passivel de protecdo, uma obtengdo vegetal deve ser nova,

distintiva, homogénea e estavel, além de receber denominagdo adequada.

A protecao aos melhoristas é conferida pelo prazo de 15 (quinze) anos. Para
as videiras, arvores frutiferas, arvores florestais e arvores ornamentais, a vigéncia do

certificado é de 18 (dezoito) anos.

2.2.9 Acesso ao patriménio genético e conhecimento tradicional associado

O Brasil instituiu, por meio da Medida Provisoria n. 2.186-16, de 23 de agosto
de 2001, normas de protecédo aos bens juridicos mencionados como terceiro objetivo
da Convencao sobre Diversidade Bioldgica (CDB). No ano de 2015 foi editada a Lei
n° 13.123, em 20 de maio (Novo Marco Legal da Biodiversidade), que revogou a MP
2.186-16 e apresenta disposi¢des acerca do acesso ao patrimdnio genético, da
protecdo e acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a reparticado de
beneficios para conservacdo e uso sustentavel da biodiversidade. Ambos os
dispositivos legais apontam como mecanismos para controlar as atividades de
pesquisa e desenvolvimento com patriménio genético e conhecimento tradicional
associado a realizagao obrigatéria de cadastro no Sistema Nacional de Gestao do
Patriménio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), submetido
a aprovagao e autorizagdo do Conselho de Gestdo do Patrimbénio Genético (CGen),

orgao vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com a referida lei (art. 2°), patriménio genético é a “informagéao de
origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra
natureza, incluindo substancias oriundas do metabolismo destes seres vivos”,
enquanto que conhecimento tradicional associado é a “informagdo ou pratica de

populagdo indigena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as
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propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patriménio genético”. A lei é

aplicavel, de acordo com Vasconcelos, as

atividades de acesso e de exploragdo econbémica de produto
acabado ou material reprodutivo iniciadas apos 17 de novembro de
2015, bem como aquelas atividades que se encontravam em
andamento nessa data e que eram alcancadas pela Medida
Provisoria n°® 2.186-16, de 200128,

Desta forma, todas as pesquisas que utilizarem patrimbnio genético ou
conhecimento tradicional, a partir da data supracitada, para serem divulgadas,
precisam ter sido cadastradas no SisGen. Quando é feito um depdsito de pedido de
patente junto ao INPI, o érgéo solicita a comprovagao do cadastro ou declaragao de
que a pesquisa nao efetuou tal acesso, estando o pesquisador sujeito a sangdes em

caso de descumprimento ou de declaragao falsa.

2.3 Transferéncia de tecnologia

Quando uma tecnologia inovadora é desenvolvida e, consequentemente,
protegida por algum inventor independente ou por uma instituicdo ou empresa, é
interessante que ela seja inserida no mercado, tornando-se acessivel a populagao.
Caso o proprietario ou titular da tecnologia ndo possua condi¢des ou interesse na
sua producao, pode-se realizar a transferéncia desta tecnologia para uma empresa
ou instituicdo capaz de fazé-lo. De acordo com Corréa,

num sentido amplo, a transferéncia de tecnologia significa um
negocio juridico pelo qual uma das partes obriga-se a transmitir
determinados conhecimentos aplicaveis a um processo produtivo,
sendo remunerado pela outra parte. Para que haja transferéncia de

tecnologia € necessaria a assimilagcdo dos conhecimentos pelo
receptor?.

28 \VASCONCELOQS, Rosa Miriam de. Marcos regulatérios aplicaveis as atividades de pesquisa e
desenvolvimento. Brasilia: Embrapa, 2016. p. 23.

29 CORREA, Daniel Rocha. Contratos de Transferéncia de Tecnologia: fundamentos para o
controle de praticas abusivas e clausulas restritivas. Belo Horizonte: Movimento Editorial da
Faculdade de Direito da UFMG, 2005, p. 96.
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A transferéncia de tecnologia pode ser formalizada por diferentes tipos de
contratos, que serdo detalhados adiante. Ela pode ser realizada entre sujeitos
pertencentes a um mesmo Estado soberano, tratando-se se transferéncia de
tecnologia interna, ou entre sujeitos de diferentes Estados, tratando-se de
transferéncia de tecnologia internacional. Pode também ser classificada como
homogénea, quando houver capacidade tecnoldgica compativel entre os sujeitos, ou
heterogénea, em que uma das partes possui capacidade tecnologica superior a
outra®®. Para Assafim,

os especialistas na matéria detectaram importantes inconvenientes
nos processos de transferéncia de tecnologia do tipo heterogéneo ou
desigual. Entre estes inconvenientes, destaca-se, em primeiro lugar,
a falta de recursos econbmicos e de cultura de inovacbes
tecnolégicas em muitos paises subdesenvolvidos ou em
desenvolvimento; em segundo lugar, as dificuldades de instalacdo ou
montagem da tecnologia no ambiente concreto do pais receptor; e,
por ultimo, deve-se fazer referéncia as pretensdes egoistas dos
concedentes de tecnologia que, longe de fomentar um verdadeiro e

eficiente desenvolvimento, procuram, somente, acentuar a
dependéncia industrial desses paises®'.

Por fim, a transferéncia de tecnologia pode ser realizada entre sujeitos de

direito publico, entre sujeitos de direito privado, ou entre ambos.

No Brasil, grande parte do conhecimento técnico e cientifico € desenvolvido
nas Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacao (ICT’s), entre as quais se
destacam as universidades publicas. De acordo com o art. 2°, V da Lei de Inovacgao,
ICT éo

orgado ou entidade da administragdo 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 missdo institucional ou em seu objetivo social ou
estatutario a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou

tecnolégico ou o desenvolvimento de novos produtos, servigos ou
processos.

As pesquisas realizadas nas ICT’s sao, na maioria das vezes, fomentadas por

agéncias governamentais. “Nesta perspectiva, a inovagado produzida com recursos

30 ASSAFIM, op. cit., p. 26.
31 lbid., p. 26.
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publicos deve ser transferida a sociedade sob a forma de beneficios”32. Nesta senda,
€ de crucial importancia que a tecnologia desenvolvida pelas universidades publicas

ultrapasse seus muros e torne-se acessivel as pessoas.

No caso de transferéncia de tecnologia envolvendo ICT’s deve ser observada,
além da legislagao referente a propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia,
a aplicagao da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitacbes e Contratos
da Administracdo Publica). Esta lei apresenta as bases legais para as contratagcdes
por 6rgaos publicos, dentre as quais destacam-se a obrigatoriedade de instrumento
contratual escrito, a obrigatoriedade de publicagdo do extrato do contrato na

imprensa oficial, apds sua assinatura, entre outras.

Neste capitulo, foram abordados os principais conceitos relacionados a
tecnologia, inovagao, propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. Foram
também apresentadas as modalidades de protecdo da propriedade intelectual
abarcadas pelo direito brasileiro, bem como o aparato legislativo que lhes

sustentam.

No capitulo seguinte sera dado enfoque aos contratos de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia. Serdo apresentadas as principais espécies
deste tipo de contrato, bem como as principais clausulas que l|hes séao

caracteristicas.

32 RIBEIRO et al, op. cit., p. 85.
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3 CONTRATOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGIA

3.1 Conceito e principais clausulas dos contratos de propriedade intelectual e

transferéncia de tecnologia

Contratos, como se sabe, sdo acordos de vontade, aos quais a lei atribui os
efeitos acordados pelas partes, desde que respeitados os pressupostos impostos
pelo ordenamento juridico de existéncia, validade e eficacia®3. S&o, portanto,
espécies de negocio juridico, bilateral ou plurilateral, originarios de um acordo de
vontades, em conformidade com a lei, capaz de criar, modificar e extinguir direitos.
Conforme descrito por Farias e Rosenvald, aplicam-se aos contratos os principios da
autonomia privada, da boa-fé objetiva, da fungcdo social do contrato e da justica

contratual®.

Com relagcédo aos contratos em que uma das partes pertence aos quadros da
administragao publica, denominados contratos administrativos, o paragrafo unico do
art. 2° da Lei n°® 8.666/93 os define como sendo “todo e qualquer ajuste entre érgéos
ou entidades da Administragdo Publica e particulares, em que haja um acordo de
vontade para a formagao de vinculo e a estipulacdo de obrigagdes reciprocas, seja
qual for a denominacgéao utilizada”. A Administragao Publica pode também celebrar
convénios, que, de acordo com Margal Justen Filho, também sdo acordos de
vontade,

em que pelo menos uma das partes integra a Administragao Publica,
por meio do qual as partes se obrigam a conjugar esforgos e (ou)
recursos, visando a disciplinar a atuacdo harmoénica e sem intuito

lucrativo das partes, para o desempenho de competéncias
administrativas de interesse comum?,

Em se tratando de contratos administrativos, incidem-lhes os principios

basicos da Administracdo Publica (legalidade, impessoalidade, moralidade,

33 FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos, Teoria Geral
e Contratos em Espécie. 5. ed. Sao Paulo: Atlas, 2015, p. 32.

34 FARIAS e ROSENVALD, op. cit., p. 119-229.

35 JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitagées e contratos administrativos. 17. ed.
Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1462.
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publicidade e eficiéncia), além dos principios da supremacia do interesse publico e
da indisponibilidade do interesse publico. Sdo os contratos regulados “pelas
respectivas clausulas, pelas normas da Lei de Licitagdes e pelos preceitos de direito
publico. Na falta desses dispositivos, regem-se pelos principios da teoria geral dos
contratos e pelas disposicdes de direito privado™®. E importante ressaltar que, como
regra, € necessaria a realizagdo de processo licitatorio prévio a contratagdo com a
Administragdo Publica, exceto nos casos de dispensa e inexigibilidade previstos em

lei.

Os contratos de propriedade intelectual e de transferéncia de tecnologia sdo
especies de contratos, no qual sdo negociados ativos intangiveis, protegidos ou
passiveis de proteg¢do. De acordo Assafim,

o contrato de transferéncia de tecnologia é o negécio juridico cujo
objeto é a transmissao de determinados bens imateriais (criagdes,
segredos e software) protegidos por institutos de propriedade

intelectual ou de determinados conhecimentos técnicos de carater
substancial e secreto ndo suscetiveis de protegdo monopdlica®’.

Os contratos de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia estao
sujeitos a aplicagao da Lei de Propriedade Industrial e da Lei de Inovagéo, com as
alteragdes promovidas pela Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (Marco Legal da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacao), além dos efeitos internos do Acordo TRIPS. Aos
contratos administrativos envolvendo propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia, aplicam-se, também o disposto na Lei n° 8.666/1993, e, nos casos em
que ha a participacao de fundacado de apoio, o disposto na Lei n° 8.958, de 20 de
dezembro de 1994.

Com relagao a necessidade de processo licitatoério prévio a contratagdo com a
Administracédo Publica, a Lei de Inovacgao tornou dispensavel a contratagao realizada
por Instituicdo Cientifica, Tecnolégica e de Inovagao (ICT) ou por agéncia de
fomento quando o objeto for a transferéncia de tecnologia ou o licenciamento de

direito de uso ou de exploragao de criagao protegida.

36 BRASIL. Tribunal de Contas da Uni&o. Licitagées e contratos: orientagGes e jurisprudéncia do
TCU. 4. ed. rev., atual. e ampl. Brasilia: TCU, Secretaria-Geral da Presidéncia; Senado Federal,
Secretaria Especial de Editoracao e Publicagdes, 2010, p. 645.

37 ASSAFIM, op. cit., p. 41.
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Sao contratos de propriedade intelectual os que definem cotitularidade,
direitos e deveres sobre tecnologia, acordos de cooperagao técnica, contratos de
sigilo e confidencialidade, termos de parceria, entre outros. Os contratos de
transferéncia de tecnologia envolvem licenciamento ou cessdo de direitos de
propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas e topografias de
circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, servicos de assisténcia técnica e

franquia®.

Os contratos de licenciamento sdo aqueles que permitem a exploragao da
patente, do desenho industrial ou da marca por sujeito ndo detentor de sua
titularidade, mediante pagamento de royalties, por um prazo determinado. Ja os
contratos de cessao transferem a titularidade do bem imaterial ao adquirente,
enquanto durar o prazo de sua protegcédo, mediante o pagamento do valor acordado

entre as partes.

E importante ressaltar que, para ter oponibilidade perante terceiros, os
contratos de transferéncia de tecnologia precisam, necessariamente, ser averbados
junto ao INPI, conforme disposto no art. 211 da LPI, com exceg¢do dos servigos de
assisténcia técnica listados pela Resolugao INPI n° 156/2015, que serao detalhados

adiante.

As principais clausulas que caracterizam os contratos de propriedade
intelectual e de transferéncia de tecnologia sdo as que definem o percentual de
cotitularidade sobre a tecnologia pertencente a cada participe, as obrigagdes quanto
ao pagamento das taxas de protecdo e responsabilidade pela formalizacédo e
acompanhamento desta protecao, formas de uso e exploragéo da tecnologia, formas
de divulgagao, sigilo e confidencialidade. Deve ser definida em clausula especifica a
forma de remuneragao do contrato, caso trate-se de contrato oneroso ou deve-se
especificar se a transferéncia de tecnologia esta ocorrendo a titulo gratuito. Deve-se

expressar, também, se ha exclusividade ou ndo na negociagao.

Além destas, o art. 55 da Lei 8.666/1993 enumera quais sao as clausulas
necessarias aos contratos que envolvam a participagao da Administracdo Publica.

Sao elas:

38 BRASIL, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Guia basico de transferéncia de
tecnologia. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-
transferencia-de-tecnologia. Acesso em: 21 abr. 2018.


http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-transferencia-de-tecnologia
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/guia-basico-de-transferencia-de-tecnologia
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| - o objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execucgao ou a forma de fornecimento;

Ill - o prego e as condicdes de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de pregos, os critérios de atualizagéo
monetaria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do
efetivo pagamento;

IV - os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusao, de
entrega, de observacédo e de recebimento definitivo, conforme o
caso;

V -0 crédito pelo qual correrd a despesa, com a indicagdao da
classificagéo funcional programatica e da categoria econdmica;

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execugao,
quando exigidas;

VIl - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades
cabiveis e os valores das multas;

VIl - os casos de rescisao;

IX - o reconhecimento dos direitos da Administracdo, em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 desta Lei;

X -as condigdes de importacdo, a data e a taxa de cambio para
conversao, quando for o caso;

Xl - a vinculacédo ao edital de licitagdo ou ao termo que a dispensou
ou a inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor;

Xl - a legislagdo aplicavel a execugao do contrato e especialmente
a0s cas0s OMIsSos;

XIII - a obrigagédo do contratado de manter, durante toda a execugao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagcao e qualificagdo exigidas
na licitagao.

O §2°do mesmo artigo ainda diz que é obrigatéria a clausula que declare
competente o foro da sede do érgéo da administragéo para dirimir qualquer questao
contratual. Além disso, os contratos administrativos devem ter seus extratos
publicados na Imprensa Oficial, conforme disposto no paragrafo unico do art. 61 da
Lei n° 8.666/1993.

A segquir, serdo abordados os principais tipos de contratos de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia, sem a pretensdo de exaurir todas as
modalidades possiveis, tendo-se em vista a possibilidade de criacdo de contratos

atipicos.

3.2 Contratos em espécie

Os principais tipos de contratos de propriedade intelectual sdo, dentre outros,

0s seguintes: termos ou acordos de sigilo e confidencialidade; termos ou acordos de
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cooperacgao técnica-cientifica e contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre
tecnologia. Os de transferéncia de tecnologia englobam licenca ou cessédo de
direitos de propriedade industrial (patentes, desenhos industriais, marcas e
topografias de circuitos integrados), fornecimento de tecnologia, prestacao de

servigos de assisténcia técnica e franquia.

A seguir serao feitas breves consideracdes a respeito de cada uma destas

modalidades de contratos.

3.2.1 Acordo de sigilo e confidencialidade

Embora a LPI proteja informagdes, conhecimentos e dados confidenciais
utilizaveis na industria, comeércio ou prestagédo de servigos, por meio da repressao a
concorréncia desleal, no d&mbito das ICT’s o Decreto n° 9.283/2018 traz a seguinte
disposicao, no art. 68:

§ 2° Na hipotese de a execucdo do objeto contratual ser prejudicada
pela restricdo de acesso a informacdo, a administracdo publica
podera exigir do contratado a assinatura de Termo de Compromisso

de Manutencédo de Sigilo, nos termos do art. 18, paragrafo unico, do
Decreto n°® 7.845, de 14 de novembro de 2012.

A Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informacéao)
autoriza o sigilo de projetos de pesquisa e desenvolvimento cientifico, por serem

considerados imprescindiveis a seguranga da sociedade ou do Estado.

Desta forma, quando uma empresa apresenta interesse em conhecer as
pesquisas realizadas por uma ICT, ou sua infraestrutura, visando a uma parceria
futura, € recomendavel a assinatura de um acordo de sigilo e confidencialidade, que
€ um contrato no qual sao definidas as obrigacdes relacionadas a manutencdo do
segredo das pesquisas académicas. Neste contrato, sdo definidas, principalmente,
as obrigacdes das partes quanto a divulgacdo ou ndo de dados considerados

sigilosos, bem como as sang¢des em caso de descumprimento.

O sigilo e a confidencialidade podem também ser objeto de clausula inclusa
em outra modalidade de contrato de propriedade intelectual ou transferéncia de
tecnologia, como, por exemplo, em um acordo de cooperagao técnica-cientifica, de

modo a primar pelo principio da eficiéncia na administragdo publica, evitando-se a


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm#art18p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7845.htm#art18p
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necessidade de abertura de novo processo administrativo para assinatura de um

contrato complementar.

3.2.2 Termo de cooperagao técnica-cientifica

O termo ou acordo de cooperagao técnica-cientifica € firmado quando uma
pessoa juridica de direito privado financia um projeto de pesquisa a ser desenvolvido
por pesquisadores da universidade, utilizando a infraestrutura desta, por meio de
compra de equipamentos ou insumos, pagamento de bolsas para alunos ou
pesquisadores, etc., de forma a manter a participacdo de ambas as partes como
cotitulares da tecnologia desenvolvida. Entre as vantagens deste tipo de acordo,

Cunha e colaboradores apontam que
este tipo de cooperacido tem permitido que empresas tenham
algumas necessidades tecnoldgicas satisfeitas, utilizando-se de
solugdes desenvolvidas por alunos dentro das dependéncias da
universidade sob a supervisao de professores. Isto proporciona um
baixo custo de projeto para a empresa, enquanto permite que os
estudantes tenham um maior contato com as atividades profissionais

que executardo apés a graduagédo, proporcionando um aumento da
confianca das empresas na universidade®.

Este tipo de contrato encontra suas bases previstas na Lei de Inovagao, com
as alteragdes promovidas pelo Marco Legal da CT&l. Durante o cumprimento dos
acordos de cooperagao técnica-cientifica, € comum ocorrer repasses de recursos
financeiros advindos da empresa (contratante) para a ICT (contratada executora), o
que requer a gestdo administrativa e financeira por uma fundagdo de apoio

(contratada gestora).

No termo de cooperacgao sao definidas as obrigagdes das partes, vinculadas a
apresentacao de um projeto de atividades, projeto de pesquisa ou plano de trabalho.
Além disso, € de fundamental importancia definir no instrumento contratual como
sera dividida a titularidade dos resultados da pesquisa, tendo-se em vista a
possibilidade de desenvolvimento de tecnologia inovadora passivel de protecao,

39 CUNHA, José Carlos da; PILLA JR, Valfredo; FERLIN, Edson Pedro; BOREKI, Guilherme. A
integracdo entre universidade e empresa através da cooperacéo cientifica no curso de engenharia da
computacdo do UNICENP. /n: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENSINO DE ENGENHARIA, Brasilia,
2004. Anais eletronicos [...]. Brasilia: ABENGE, 2004. Disponivel em:
http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/15/artigos/05_304.pdf. Acesso em: 18 nov. 2018.
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bem como a forma de divisdo dos custos de protecdo e da participagdo nos
beneficios auferidos com a transferéncia da tecnologia, se houver, direito de

preferéncia, entre outros.

3.2.3 Contrato de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia

Nos contratos de cotitularidade, direitos e deveres sobre tecnologia também
sao definidos os percentuais cabiveis relacionados a propriedade de uma tecnologia
desenvolvida, a divisdo dos custos e responsabilidades pela protecdo e a
participacdo nos beneficios auferidos com sua transferéncia a terceiros. Como bem
colocado por Fischer, “o processo administrativo para obtencido de uma patente é
particularmente longo, sendo, portanto, condigdo necessaria o contato entre os co-
proprietarios ao longo dessa fase que envolve, além de despesas, algumas decisdes

importantes™o.

Neste tipo de contrato, € comum que a pesquisa tenha sido financiada por
alguma das agéncias de fomento governamentais ou tenha sido desenvolvida em
mais de uma universidade ou centro de pesquisa a partir de um projeto de em
colaboragdo, custeado por capital publico. A CAPES*' e o CNPg*? ndo exigem a
participacdo como cotitulares nos projetos de pesquisa por elas financiados,

enquanto a FAPEMIG*? exige participagdo minima de 1%.

3.24 Licencas

De acordo com o INPI, podem ser celebradas licengas de uso de marca, de exploragcao

de patente, de exploracdo de desenho industrial e de topografia de circuito integrado.

Este tipo de contrato destina-se a autorizar o uso de marca, patente, desenho

industrial ou topografia de circuito integrado, regularmente depositada ou registrada

40 FISCHER, Frank. O regime de co-propriedade em patentes. Sem data, p. 6. Disponivel em:
http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/FFI_Regime_de Co-
Propriedade_em_Patentes.pdf. Acesso em: 18 nov. 2018.

41 Conforme Anexo | da Portaria n° 028, de 27 de janeiro de 2010.
42 Conforme Resolugao Normativa n° 034/2014.

43 Conforme Deliberagao n° 72, de 13 de agosto de 2013.
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no INPI, por terceiros, sem, no entanto, transferir-lhes a titularidade. De acordo com
Barbosa, “pela licenga, o titular do direito exclusivo autoriza o uso e 0 gozo do objeto
de sua patente e sinal distintivo, ou como o quer parte da doutrina, compromete-se a

nao exercer o seu poder de proibir o uso™4.

O contrato de licenca de uso de marca deve respeitar o disposto nos arts. 139
a 141 da LPI. O de licenga para exploragao da patente ou do pedido de patente deve
estar de acordo com o disposto nos arts. 61 a 63 da LPl e o de licengca de
exploragcéo de desenho industrial deve observar o disposto no art. 121 da LPI. Ja o
contrato cujo objetivo € licenciar a exploragdo de topografia de circuito integrado

deve respeitar o disposto nos arts. 44 a 46 da Lei n°® 11.484, de 31 de maio de 2007.

Em todos os casos, deve-se indicar no contrato o numero do objeto registrado
ou patenteado ou do pedido de registro ou patente depositado junto ao INPI, além
das condi¢des relacionadas a exclusividade ou ndo da licenca e se ha permissao

para sublicenciar o objeto.

Quando tratar-se de licenciamento oneroso, as formas de pagamento negociaveis
sao: percentual incidente sobre o preco liquido de venda dos produtos ou receita
liquida auferida pelos servigos objeto do contrato, valor fixo por unidade vendida ou
valor fixo. A remuneracao pelas licengcas € também conhecida como royalties. A
remuneragao pelo uso do objeto s6 é possivel apds a expedicdo do registro ou da
patente pelo INPI. Enquanto isso n&o ocorre, havendo apenas o pedido de registro
ou patente, ndo ha pagamento, mas expectativa de remunerag¢ao. Quando o registro
ou a patente forem concedidos, a remuneragao retroage ao inicio do prazo do
contrato, exceto no caso de licenga de marca, em que o pagamento sera devido a

partir da data de sua publicagdo na Revista da Propriedade Industrial®°.

O limite da vigéncia deste tipo de contrato é o prazo de vigéncia das patentes
ou dos registros. O contrato pode ser prorrogado por meio de termo aditivo,
assinado pelas partes dentro da vigéncia do contrato, e averbado no INPI antes da

expiracao de seu prazo.

44 BARBOSA, op. cit., p. 1045.

45 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Tipos de contratos. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 18 nov. 2018.
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3.2.5 Cessoes

Podem ser cedidos, total ou parcialmente, marcas, patentes, desenhos
industriais e topografias de circuitos integrados. Neste caso, conforme explica
Barbosa, o titular do direito exclusivo o repassa, voluntariamente, como ato inter

Vivos*®.

Os contratos de cessdo de marca devem respeitar o disposto nos arts. 134 a
138 da LPIl. Os de cessdo de patente devem estar de acordo com o disposto nos
arts. 58 e 59 da LPI e os de cessdo de desenho industrial devem obedecer ao
disposto no art. 121 da LPI. Os contratos de cessao de topografia de circuito
integrado devem observar o disposto nos arts. 41 a 43 da Lei n® 11.484 de 31 de
maio de 2007.

A remuneragao do contrato de cessao, quando oneroso, € estabelecida por
valor fixo, conforme negociagcdo entre as partes e o prazo de vigéncia € o prazo
determinado no contrato*’. Neste caso, o cessiondrio devera assumir também os

custos futuros com a manutencao do registro ou da patente junto ao INPI.

3.2.6 Licengas Compulsodrias

De acordo com o INPI, podem ser concedidas licengcas compulsorias de
patentes ou de topografias de circuitos integrados. Na licdo de Bagnato e

colaboradores,

apo6s trés anos da concessao, se nado houver comercializagdo ou
licenciamento ou o titular negar-se a negociar a patente, ou ainda,
houver abuso de poder econdémico, podera haver a licenca
compulséria a terceiros sem exclusividade, sendo o titular
remunerado segundo decisao arbitrada pelo INPI48,

46 BARBOSA, op. cit., p. 1045.

47 BRASIL, INPI. Tipos de contratos. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 18 nov. 2018.

48 BAGNATO, Vanderlei Salvador; SOUZA, Maria Aparecida de; MURAKAWA, Ligia Sueny
Gongalves. Guia pratico I: Introdugéo a propriedade intelectual. Sdo Paulo: Agéncia USP de
Inovagao, sem data, p. 11. Disponivel em: http://www.inovacao.usp.br/wp-
content/uploads/sites/300/2014/02/CARTILHA_PI_bom_x.pdf. Acesso em: 19 nov. 2018.
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A licengca compulséria de patente deve respeitar o disposto nos arts. 68 a 74
da LPI, além do Decreto n° 3.201, de 06 de outubro de 1999 e do Decreto n° 4.830,
de 04 de setembro de 2003. A licengca compulséria de topografia de circuito
integrado deve atender ao disposto nos arts. 47 a 54 da Lei n° 11.484, de 31 de
maio de 2007.

A licenga compulséria somente podera ser requerida por pessoa com legitimo
interesse e que tenha capacidade técnica e econOmica para realizar a exploragao

eficiente do objeto da patente ou da topografia de circuito integrado.
A licenga compulsoria pode ser apresentada de duas formas*®:

a) Licenca de interesse privado, que pode ser apresentada por abuso de direito
ou por abuso de poder econémico;

b) Licencga de interesse publico, que tem como finalidade atender situacbes de
emergéncia nacional ou de interesse publico, desde que o titular da patente
ou seu licenciado ndo atenda a essa necessidade. Neste caso, a licenca
compulséria para exploracdo da patente, temporaria e ndo exclusiva, pode

ser concedida de oficio, sem prejuizo dos direitos do respectivo titular.

O licenciado devera iniciar a exploragdo do objeto da patente no prazo de um
ano da concessao da licenga, admitida a interrupg¢ao por igual periodo, salvo razdes
legitimas. O titular podera requerer a cassagao da licenca quando ndo cumprido tal

prazo.

O prazo maximo do contrato é a vigéncia da patente ou do registro que esta

sendo licenciado.

3.2.7 Fornecimento de Tecnologia

Os contratos de fornecimento de tecnologia sdo aqueles que objetivam a
transmissdao de conhecimentos e de técnicas ndo amparados por direitos de
propriedade industrial concedido ou depositado, o que € conhecido como know
how®°. A transmissdo do conhecimento deve compreender todo o conjunto de

49 BRASIL, INPI. Tipos de contratos. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 18 nov. 2018.
50 BARBOSA, op. cit., p. 968.
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informacédo e dados técnicos necessarios para permitir a fabricagdo dos produtos

e/ou processos pelo cessionario.

De acordo com Barbosa, o contrato de know how deve conter,

essencialmente, trés clausulas:

a) a que o fornecedor de tecnologia se compromete a comunicar
experiéncias empresariais ao receptor, para os fins préprios deste,
de forma a transmitir os meios necessarios e suficientes para
transmissao de uma oportunidade empresarial, definida no contrato;

b) a que o receptor se compromete a retribuir essa comunicagao;

c) a que o receptor se compromete a manter a substancia econémica
do bem, impedindo que as vantagens concorrenciais resultantes do
segredo ou escassez relativa das informagbes comunicadas se
tornem de acesso geral®'.

A remuneracéo e as formas de pagamento do fornecimento de tecnologia sao
estabelecidas em conformidade com a negociagdo prévia, usualmente tomando
como base percentual incidente sobre o pregco liquido de venda do produto
resultante da aplicagao da tecnologia; ou valor fixo por unidade vendida ou valor fixo.
Caso haja pagamento adicional pela assisténcia técnica prestada, o contrato devera

indicar o nimero de técnicos envolvidos e determinar suas respectivas diarias®?.

Os contratos sao registrados pelo prazo declarado no instrumento, podendo
ser prorrogado por meio de termo aditivo, assinado pelas partes dentro do prazo

vigéncia do contrato.

3.2.8 Prestagao de Servigcos de Assisténcia Técnica e Cientifica

Contratos ou faturas de prestacdo de servicos de assisténcia técnica sao
aqueles que estipulam as condicdes de obtencdo de técnicas, métodos de
planejamento, programacao, pesquisas, estudos, projetos destinados a execucgao ou
prestacdo de servigcos especializados®?, quando relacionados a atividade fim da

empresa, bem como servigos prestados em equipamentos e/ou maquinas no

51 BARBOSA, op. cit, p.1018-1019.

52 BRASIL, INPI. Tipos de contratos. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 18 nov. 2018.

53 BARBOSA, op. cit., p. 968.
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exterior, acompanhados por técnico brasileiro e/ou que gerarem qualquer tipo de

documento, como por exemplo, relatorio.

Por nao caracterizarem transferéncia de tecnologia, alguns servigos técnicos
sdo dispensados de registro pelo INPI (LPI, art. 211). Tais servigos encontram-se

relacionados pela Resolugao/INPI n° 156/2015. S&o eles:

| - Agenciamento de compras incluindo servigos de logistica (suporte
ao embarque, tarefas administrativas relacionadas a liberagao
alfandegaria);

Il - Servicos realizados no exterior sem a presenca de técnicos da
empresa brasileira, que nao gerem quaisquer documentos e/ou
relatorios (beneficiamento de produtos);

Il - Servicos de manutencgao preventiva prestados em equipamentos
e/ou maquinas, de qualquer natureza;

IV - Servicos de reparo, conserto, ajuste, calibracdo, revisao,
inspecgao, reforma e recuperacido prestados em equipamentos e/ou
maquinas, de qualquer natureza;

V - Servigos de supervisdo de montagem, montagem, desmontagem,
instalacdo e inicio de operacido prestados em equipamentos e/ou
maquinas;

VI - Homologacao e certificacdo de qualidade de produtos;

VIl - Consultoria na area financeira;

VIII - Consultoria na area comercial;

IX - Consultoria na area juridica;

X - Consultoria visando a participacao em licitagao;

XI - Servigos de marketing;

XII - Consultoria remota, sem a geragao de documentos;

XIII - Servigos de suporte, manutencéo, instalacdo, implementacao,
integragdo, implantagcdo, customizacdo, adaptacdo, -certificagdo
migragao, configuracao, parametrizagéo, traducao ou localizagao de
programas de computador (software);

XIV - Servigos de treinamento para usuario final ou outro treinamento
de programa de computador (software);

XV - Licenga de uso de programa de computador (software);

XVI - Distribuigdo de programa de computador (software);

XVIlI - Aquisicdo de cépia unica de programa de computador
(software).

Os contratos de prestacao de servicos de assisténcia técnica e cientifica que
configurem transferéncia de tecnologia entre partes domiciliadas no Brasil sao
passiveis de registro no INPI, enquanto que os de exportacdo de servigos de

assisténcia técnica e cientifica sdo dispensados de registro.

O objeto do contrato e da fatura de prestacdo de assisténcia técnica e
cientifica deve estar relacionado com o escopo de servicos que impliquem

transferéncia de tecnologia, por envolverem a transmissao direta de conhecimentos
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e informacbes técnicas. Nesses contratos € necessario incluir clausula de
remuneragao, de modo a explicitar o custo em funcdo do numero de técnicos
estrangeiros, as qualificacbes dos técnicos; o numero de horas/dias trabalhados por
cada técnico, o valor das diarias (taxa/hora ou dia) detalhado por tipo de técnico e o

valor total da prestagdo do servico, ainda que estimado®“.

Os contratos e faturas de prestagao de assisténcia técnica e cientifica sao
registrados pelo prazo previsto para a realizagdo do servigco ou pelo periodo de

realizacado dos servigos, sendo passiveis de prorrogacéo por meio de termo aditivo.

3.2.9 Franquia

Os contratos empresariais de franquia sao regidos pela Lei n® 8.955, de 15 de

dezembro de 1994 (Lei de Franquia).

Contratos de franquia sdo aqueles que se destinam a concessao temporaria
de modelo de negoécio que envolva uso de marcas e/ou exploragdo de
patentes, prestacdo de servigcos de assisténcia técnica, combinadamente ou nao,
com qualquer outra modalidade de transferéncia de tecnologia necessaria a
consecugao de seu objetivo. Além da indicagao, no contrato, do(s) numero(s) do(s)
pedido(s) e/ou registro(s) dos direitos de propriedade industrial depositados no INPI,
da descricdo detalhada da franquia e da descrigdo geral do negdcio, deve ser
apresentada, também, a Circular de Oferta de Franquia ou declaragao

de recebimento da Circular de Oferta de Franquia®®.

A Circular de Oferta deve conter, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:
historico resumido da empresa; balangcos e demonstrativos financeiros da empresa;
perfil do franqueado; situagcado perante o INPI das marcas e patentes envolvidas,
entre outras informagdes listadas no art. 3° da Lei de Franquia. A Circular devera ser
entregue ao franqueado dez dias antes da assinatura do contrato (art. 4°). Pode
haver concessao de direito a empresa franqueada para subfranquear o sistema de

franquia em areas especificas.

54 RIBEIRO et al, op. cit., p. 91.

55 BRASIL, INPI. Tipos de contratos. Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/transferencia/tipos-de-contratos. Acesso em: 18 nov. 2018.
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A remuneragéao por este tipo de contrato é realizada, geralmente, por taxa de
franquia (valor fixo pago no inicio da negociagao); taxa de royalties (percentual sobre
o preco liquido de vendas); taxa de publicidade (percentual sobre vendas), entre
outras. Os contratos sao registrados até o prazo de vigéncia das marcas registradas

e/ou patentes concedidas pelo INPI envolvidas na franquia.

Neste capitulo foram apresentadas as principais modalidades de contratos de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, de acordo com a Lei de
Inovacgao e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). No capitulo seguinte
sera abordada a atual politica de gestdo dos contratos da Universidade Federal de
Uberlandia, de modo a investigar se tal politica encontra-se alinhada aos preceitos

do Novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao.
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4 EXPERIENCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

4.1 Politica de inovagao

No Brasil, grande parte das inovagbes tém sido desenvolvidas pelas
Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacéo (ICT’s), dentre as quais incluem-
se as universidades publicas. De acordo com Pereira e colaboradores, citando
dados da Thomson Reuters, o Brasil foi o décimo quarto maior produtor de pesquisa
cientifica no mundo no ano de 2012, sendo que as universidades publicas foram

responsaveis por mais de 90% dos artigos cientificos produzidos no pais®®.

Isto fez com que o Estado percebesse a necessidade de fortalecer a politica
de inovacdo nacional, de modo a fomentar o desenvolvimento da ciéncia e
tecnologia nas instituicbes e promover uma interagdo delas com as empresas,
visando atender ao disposto pelos arts. 218 e 219 da Constituicdo Federal®’.
Conforme bem observado por Silva e colaboradores, “0os avangos nos processos de
industrializagdo exigem que as empresas nao s6 conhegam suas potencialidades,
mas que busquem parcerias de cooperacdo em universidades e centros de

pesquisa”®.

Nesta senda, tem sido apoiada pelo governo a interagdo entre o ambiente
produtivo privado e as universidades publicas, com o objetivo precipuo de fomentar
o desenvolvimento tecnoldgico e social, bem como de levar ao alcance das pessoas

o conhecimento produzido dentro das ICT’s.

Tal interagcao tornou-se possivel com a publicacdo da Lei n° 10.168, de 29 de

dezembro de 2000, que instituiu a contribuicdo de intervengcdo de dominio

5% PEREIRA, Rafael Morais; MARQUES, Humberto Rodrigues; CASTRO, Sabrina Olimpio Caldas de;
ALMEIDA, Fernanda Maria de; GAVA, Rodrigo. Contexto da inovagéo nas universidades federais

brasileiras na perspectiva de indicadores de ciéncia e tecnologia. /n: Revista Brasileira de Gestao e
Inovagéao — Brazilian Journal of Management & Innovation v.4, n.1, Setembro/Dezembro, 2016, p. 68.

57 Os arts. 218 e 219 da CF tratavam do tema de ciéncia e tecnologia. Com o desenvolvimento da
politica de inovagéo no pais, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 85/2015, que deu aos referidos
artigos nova redagéo, incluindo expressamente o termo inovagéo. A EC 85/2015 também inseriu na
CF os arts. 219-A e 219-B, dispondo sobre a cooperagao entre érgaos e entidades publicos e
privados.

58 SILVA, Luan Carlos Santos; KOVALESKI, Jodo Luiz; GAIA, Silvia; SEGUNDO, Gesil Sampaio
Amarante; CATEN, Carla Schwengber Ten. Processo de transferéncia de tecnologia em
universidades publicas brasileiras por intermédio dos Nucleos de Inovagédo Tecnoldgica.
Interciéncia: Caracas. Vol. 40, Ed. 10, Out. 2015, p. 664.
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econdmico destinada a financiar o Programa de Estimulo a Interagdo Universidade-
Empresa para o Apoio a Inovagdo. Mais tarde, no ano 2004, foi publicada a Lei de
Inovagado, que, conforme ja mencionado, dispbe sobre incentivos a inovagao e
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, com vistas a capacitagao
tecnoldgica, ao alcance da autonomia tecnolégica e ao desenvolvimento do sistema

produtivo nacional e regional do pais, nos termos da Constituigéo.

A Lei de Inovagao, além de estimular a interagao entre ICT’s e empresas por
meio de contratos de transferéncia de tecnologia (art. 6°), de prestacdo de servigos
técnicos especializados (art. 8°) e de parcerias para cooperagao técnica e cientifica
(art. 9°), alterou a Lei de Licitagbes e criou os Nucleos de Inovagao Tecnoldgica
(NIT’s), que sdo as estruturas responsaveis pela gestdao das politicas institucionais

de inovagéo dentro das ICT’s, além de possuirem outras competéncias®®.

Na Universidade Federal de Uberlandia, o NIT possui a denominagao Agéncia
Intelecto e faz parte da estrutura da Diretoria de Inovacdo e Transferéncia de
Tecnologia (DIRTC), juntamente com o Centro de Incubagdo de Atividades
Empreendedoras (CIAEM). A DIRTC, por sua vez, € um 6rgdo vinculado a Pro-

Reitoria de Pesquisa e Pés Graduagao (PROPP).

Apesar de o nucleo de inovagéao ter surgido em 2004, sua regularizagao se
deu, mediante a aprovacao pelo Conselho Universitario da UFU, da Resolugao n°
08/2006. A referida resolugdo entrou em vigor em 04 de agosto de 2006 e foi
responsavel por, além de criar do NIT, regulamentar todos os procedimentos e

normas relativos a gestdo da propriedade intelectual na institui¢ao.

Em conformidade com a Lei de Inovacdo e respaldada pela Resolugao
CONSUN n° 08/2006, a Agéncia Intelecto passou a realizar todos os procedimentos
referentes ao processamento dos pedidos de patentes e registros dos titulos de
propriedade intelectual no ambito da UFU, ficando responsavel também pela
manutencdo dos processos, acompanhamento dos tramites, elaboragcdo dos
documentos de patentes, pagamentos das taxas, etc. O nudcleo também é
responsavel pela avaliagdo econémica dos inventos, negociagdo dos ativos de

propriedade intelectual, prospeccao de oportunidades de parcerias com instituicbes

59 As competéncias dos NIT’s encontram-se dispostas no art. 16 da Lei de Inovagéo.
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publicas e privadas, nacionais e internacionais, bem como pela sedimentagdo da

cultura da inovacgao e propriedade intelectual na universidade.

Desde o inicio das atividades, a Agéncia Intelecto vem, paulatinamente,
aumentando a sua demanda interna junto a comunidade académica. Os resultados
alcangados ao longo de sua existéncia demonstram pré-atividade na gestdo das
diretrizes e na valorizagdo da politica de protecdo da propriedade intelectual na

UFU, conforme demonstram os dados da Tabela 2.

Tabela 2. Indicadores da Agéncia Intelecto — Numero de protecdes efetivadas até outubro

de 2018.
Modalidade da protecao Quantidade
Programa de computador requerido 55
Programa de computador concedido 40
Desenho industrial requerido 44
Desenho industrial concedido 13
Pedido de patente nacional requerido 180
Pedido de patente nacional concedido 12
Pedido de patente internacional requerido 03
Pedido de patente internacional concedido 02
Cultivar requerida 14
Marca requerida 14

De acordo com Costa e colaboradores,

dentre as atribuicbes legalmente impostas aos Nucleos de Inovagao
Tecnolégica (NIT) se encontra o dever de acompanhar o processamento
dos pedidos e a manutencdo dos titulos de propriedade intelectual da
instituicdo. Com isso, durante muito tempo, a maior preocupagao de muitos
NIT, a qual ainda representa um de seus papéis fundamentais, recaiu
sobre a protecdo dos ativos intelectuais gerados dentro das instituicbes a
que se vinculam®®,

60 COSTA, Thamiris Campos da; ALVES, Flavia Ferreira; GAVA, Rodrigo. Impacto:s da transferéncia
de tecnologia e do licenciamento como resultado da atuagéo do NIT-UFV. In: ESPINDOLA, Foued
Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). Boas praticas em gestao da inovagao. 1. ed. Curitiba: Ithala,
2017, p. 117.
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Destarte, ao analisarem-se os numeros de protegdo realizados pela Agéncia
Intelecto, pode-se perceber que tal preocupagao tem ocorrido no ambito da UFU. De
acordo com o ultimo boletim do INPI, contendo o ranking dos depositantes
residentes, referente ao ano de 2016, a UFU atingiu a segunda posi¢céo entre as
universidades de Minas Gerais em numero de registro de patentes, ficando atras apenas
da UFMG. No ranking geral, a instituicdo obteve a décima nona colocag¢ao. No ranking dos
depositantes de desenho industrial, a UFU obteve a décima terceira colocagao geral, sendo
a primeira em Minas Gerais. No ranking dos depositantes residentes de programa de
computador, a UFU ocupou a quadragésima terceira posicado geral e segunda em Minas

Gerais®!.

Em anos anteriores, a UFU ocupou a vigésima quinta colocagdo no ranking de
depositantes residentes de patentes de invengio, referente ao ano de 2014%2 e a
quadragésima quarta posi¢do no ranking de 2013%. Os dados apresentados confirmam
que, quanto a protegdo da propriedade intelectual, a UFU tem ocupado um lugar de

destaque no cenario nacional.

Todavia, a promulgagéo da Emenda Constitucional n® 85/2015, ja mencionada, e a
publicacdo do Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, em 2016, ndo so fortalecem
que a promogao da ciéncia e tecnologia é fungdo do Estado, como também reforcam a
ideia de que o conhecimento produzido nas instituicbes deve ser amplamente
implementado junto a sociedade. Nas palavras de Costa e colaboradores,

uma das formas de migrar o conhecimento da bancada para o mercado se

da por meio da transferéncia de tecnologia. Essa tem sido a preocupagao
mais atual de diversos NIT, que buscam deixar de ser meros “cartorios” no

61 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Boletim mensal de propriedade industrial:
estatisticas preliminares. Presidéncia. Diretoria Executiva. Assessoria de Assuntos Econémicos
(AECON). Vol. 1, n.1 (2016). Rio de Janeiro: INPI, 2017. Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-ranking-2016.pdf. Acesso em:
16 nov. 2018.

62 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ranking dos Depositantes Residentes de
Patentes de Invengao (Pl) (2014). Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2014.pdf. Acesso
em: 19 nov. 2018.

63 BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ranking dos Depositantes Residentes de
Patentes de Invengao (PI) (2013). Disponivel em:
http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/arquivos/estatisticas-preliminares/ranking_2013.pdf. Acesso
em: 19 nov. 2018.
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auxilio a protecdo para se tornar efetivos agentes transformadores no
cenario cientifico e tecnologico®.

Desta forma, verifica-se que, com relagdo a implementagdo da politica de
protegcdo da propriedade intelectual, a UFU possui um nucleo de inovagdo bem
consolidado e atuante, de forma a merecer destaque no cenario nacional com

relagdo ao numero de protec¢des efetivadas.

Passa-se agora a analisar o papel da Agéncia Intelecto na mediagado do
relacionamento da UFU com as empresas, por meio dos contratos de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia, de modo a verificar o alinhamento da
universidade com a politica nacional de inovagado, notadamente apds a entrada em

vigor do Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo.

4.2 Contratos de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia no
ambito da UFU

Inicialmente, cumpre salientar que, por forga de lei (art. 88 c/c art. 93 da LPI),
a universidade é titular de toda a tecnologia desenvolvida por seus pesquisadores.
Quando a tecnologia é desenvolvida em colaboragdo com mais de uma instituicao,
ou quando ha financiamento do projeto pela FAPEMIG, o percentual da titularidade
cabivel a cada instituicdo deve ser definido em contrato de cotitularidade, conforme

ja explicitado neste trabalho.

A ICT é facultado celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragao de criagdo do qual ela
€ titular ou cotitular, nos termos do art. 6° da Lei de Inovagao. Conforme ja exposto,
as diretrizes implementadas pela EC n° 85/2015 e pelo Marco Legal da Ciéncia,

Tecnologia e Inovagao incentivam a realizagdo dessa transferéncia.

No caso da comercializacdo de tecnologia produzida por uma ICT, o art. 13

da Lei de Inovacao dispde que

64 COSTA, Thamiris Campos da; ALVES, Flavia Ferreira; GAVA, Rodrigo. Impacto:s da transferéncia
de tecnologia e do licenciamento como resultado da atuagéo do NIT-UFV. In: ESPINDOLA, Foued
Salmen; PALUMA, Thiago (Org.). Boas praticas em gestao da inovagao. 1. ed. Curitiba: Ithala,
2017, p. 118.
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€ assegurada ao criador participacdo minima de 5% (cinco por cento)
e maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela
ICT, resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de
criagdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor,
aplicando-se, no que couber, o disposto no paragrafo unico do art. 93
da Lei n® 9.279, de 1996.

A UFU definiu, no art. 17 da Resolugdo CONSUN n° 08/2006, a forma de
distribuicdo dos rendimentos auferidos com a exploragdo econOmica de seus
inventos e criagbes e de transferéncia de tecnologia, prevendo que 1/3 do montante
recebido cabe ao(s) pesquisador(es) inventor(es), 1/3 cabe a Unidade Académica a
que o inventor esta vinculado e 1/3 cabe a PROPP, visando a manutencdo dos
gastos da Agéncia Intelecto, custeio de processos de protecdo da propriedade

intelectual gerada na UFU e fomento da pesquisa na universidade.

A entrada em vigor do Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo, em 11
de janeiro de 2016, regulamentado pelo Decreto n° 9.283/2018, teve o objetivo de
estimular o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacdo cientifica e
tecnoldgica e a inovagéo, alterando nove legislagdes vigentes, dentre elas a Lei de

Inovacédo e a Lei de Licitagdes e Contratos da Administracao Publica.

Dentre as alteragdes promovidas pelo Marco Legal, destacam-se trés pontos,
conforme observado por Niehues,

a) o que diz respeito ao compartilihamento de laboratérios,

equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalagdes com

outras ICTs, empresas (em um rol ampliado) e pessoas fisicas para
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao;

b) os contratos de transferéncia de tecnologia e licenciamento, com
regramento bem mais claro, preenchendo a lacuna inicialmente
deixada pela Lei de Inovacgao; e

c) os acordos de P&D, que agora podem envolver a totalidade dos
direitos de propriedade intelectual para o parceiro privado®.

Barbosa e Araujo também apontam os principais enfoques do Marco Legal:

a) busca o incentivo a um ambiente de inovagao efetivo;

65 NIEHUES, Bruna Fernandes. Novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao: a Lei
13.243/2016 e a protecao do interesse publico na interagéo publico-privado. 2016. 72 f. Trabalho de
concluséo de curso (Graduagao em Direito) — Centro de Ciéncias Juridicas, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianépolis, p. 64.
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b) destaca o carater regional da inovagédo, com foco na reducéo das
desigualdades regionais entre os sistemas estaduais de inovagao;

c) enfatiza a descentralizacao das atividades de Ciéncia, Tecnologia
e Inovacao (CT&l) em cada esfera do governo;

d) foca a simplicidade da gestdo dos projetos de CT&l e, ao mesmo
tempo, o controle dos resultados;

e) visa a integrar melhor os inventores independentes no processo
de inovar;

f) enfatiza o papel do governo em utilizar o seu poder de compra para
o incentivo a inovacgao; e, por fim, mas nado menos importante,

g) visa a reducido da inseguranga juridica em termos dos
regramentos juridicos existentes em prol da pesquisa e
desenvolvimento e da inovagao no Brasil®.

Buscando adequar-se a nova legislagdo, a partir do segundo semestre de
2016, a Agéncia Intelecto passou por uma reestruturagdo no setor responsavel pelos
contratos, de modo a buscar uma melhoria do atendimento a comunidade

universitaria e aumentar sua eficiéncia.

A principio, foi realizado um levantamento, com consequente organizagao, de
todos os processos referentes a assinatura de contratos, concluidos e em
andamento, no nucleo. Em seguida, foram elaboradas minutas padrao, que foram
submetidas a apreciagao e analise pela Procuradoria Geral da UFU, visando agilizar
os tramites e conferir maior eficiéncia aos processos. Tais minutas representam os
contratos de maior fluxo na universidade e tém sido periodicamente revistas, de
modo a manterem-se adequadas a legislagao vigente, no momento da assinatura do

contrato.

A partir de 08 de agosto de 2017, os processos administrativos no ambito da
UFU passaram a tramitar pela via eletronica, por meio do Sistema Eletrénico de
Informacdes (SEI). Em 13 de setembro de 2018 foi publicada a Portaria SEI REITO
n° 872, dispondo sobre a tramitacao e fluxos dos processos administrativos relativos
a projetos de ensino, pesquisa, extensao, artistico-cultural, desenvolvimento
institucional, cientifico e tecnolégico e estimulo a inovacdo, com gestao

administrativa e financeira de fundacdo de apoio, mediante celebragcdao de

66 BARBOSA, Cynthia Mendonga; ARAUJO, Elza Fernandqs de. O Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovagéo e seus principais enfoques. /n: ESPINDOLA, Foued Salmen; PALUMA, Thiago
(Org.). Boas praticas em gestdo da inovagao. 1. ed. Curitiba: Ithala, 2017, p. 16-17.
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instrumentos contratuais: convénios, contratos, acordos de cooperagdo mutua,

termos de parcerias e congéneres.

Como resultado da implementacao destas medidas, € demonstrado na Tabela
3, a seguir, o montante de termos assinados apos a reestruturagdo do setor de
contratos da Agéncia Intelecto, referente ao periodo de novembro de 2016 a outubro
de 2018.

Tabela 3. Contratos assinados no periodo de novembro de 2016 a outubro de 2018.

ANO TIPO DE CONTRATO QUANTIDADE

Reconhecimento de cotitularidade, direitos e 7

deveres sobre tecnologia

2016 Reconhecimento de direitos e estabelecimento de 1

obrigacdes

Sigilo e confidencialidade

Acordo de cooperacgao técnica-cientifica 8

Reconhecimento de cotitularidade, direitos e 20

deveres sobre tecnologia

Exploragao comercial de know-how 1
Licenciamento de tecnologia 1
2017
Protocolo de cooperagao 1
Reconhecimento de direitos e estabelecimento de 1
obrigacdes
Prestacao de servigos
Sigilo e confidencialidade 2
Acordo de cooperacgao técnica-cientifica 11
Reconhecimento de cotitularidade, direitos e 6
deveres sobre tecnologia
2018
Pesquisa & Desenvolvimento 1
Acordo de parceria 1
Sigilo e confidencialidade 2

TOTAL DE CONTRATOS ASSINADOS 65
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De acordo com os dados apresentados, nota-se uma elevada demanda de
contratos, principalmente, voltados a cooperacgao técnica-cientifica e reconhecimento
de cotitularidade. Isso indica estar havendo uma boa interacao entre a universidade
e empresas com relagcdo ao investimento em projetos de pesquisas, atitude que se

mostra alinhada aos objetivos do Marco Legal.

Quanto a transferéncia de tecnologia, atualmente, ha apenas um contrato de
licenciamento de patente de propriedade da UFU em vigéncia, cuja remuneragao

tem ocorrido na forma de royalties calculados sobre a venda anual da empresa.

Esta em fase de finalizagdo mais um contrato de licenciamento de patente.
Esse ultimo, no entanto, trata de uma tecnologia social, que tem sido empregada
para producdo de alimentos em comunidades de areas urbanas, periurbanas e
rurais, inclusive comunidades quilombolas, aldeias indigenas e agricultores
familiares. Por esse motivo, tal tecnologia esta sendo licenciada de maneira gratuita
e a contrapartida do licenciado € a divulgagdo do nome da UFU como
desenvolvedora da tecnologia, juntamente com o da FAPEMIG que é cotitular da

patente.

Encontra-se tramitando um processo para assinatura de contrato de cesséao
parcial, no qual um inventor independente esta cedendo para a universidade 50%
dos direitos sobre uma patente desenvolvida por ele. Um dos pesquisadores da UFU
pretende melhorar essa tecnologia, o que podera gerar um certificado de adigao

futuramente ou até mesmo uma patente nova.

Por fim, esta vigente e em processo de averbacgao junto ao INPI um contrato
internacional de fornecimento de know how. A empresa, com sede na Espanha,
passara a produzir a tecnologia e remunerara a universidade na forma de royalties

calculados sobre sua venda anual.

Ainda sobre os contratos de transferéncia de tecnologia, € importante
observar que os contratos firmados no periodo em analise, em sua maioria, contém
clausula sobre a protecdo da propriedade intelectual e sobre uso e exploracédo da
tecnologia, o que caracteriza possibilidade de haver transferéncia de tecnologia para
a empresa contratante. Todavia, tais contratos referem-se a projetos de pesquisa

que estdo em fase inicial de desenvolvimento e possuem vigéncia de, em média,



59

dois anos. Por isso, os resultados efetivos da transferéncia de tecnologia s6 seréo

vistos, na pratica, mais adiante.

Além disso, diversos instrumentos foram celebrados na forma de convénios e
nao constam dos dados apresentados, por serem de competéncia da Divisdo de
Projetos e Convénios (DIPOC), embora a DIRTC tenha participado de todos os
processos realizando analise e emitindo parecer, tanto para os planos de trabalho,

quanto para as minutas dos instrumentos juridicos a serem firmados.

Ao analisarem-se estes dados, pode-se perceber que o numero de contratos
de transferéncia de tecnologia firmados pela UFU ainda é bastante timido quando
comparado a quantidade de tecnologias patenteadas e/ou registradas pela
universidade. Todavia, tais dados tendem a aumentar consideravelmente nos
préximos anos, tendo-se em vista que as pesquisas que sao objeto dos contratos

em vigéncia encontram-se, ainda, em fase de execucéo.

Além disso, a UFU possui um vasto potencial, tendo em vista seu capital
intelectual, infraestrutura e qualidade de seus pesquisadores. Nesta senda, a
Agéncia Intelecto elaborou um portfélio contendo os principais ativos de propriedade
intelectual da UFU, e tem apresentado tais tecnologias a empresas, visando a novas

contratacoes.

Deste modo, no que tange a gestdo dos contratos de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia, na UFU, pode-se perceber a realizacdo de esforgos
para adequar a politica de inovacéo institucional ao disposto no novo Marco Legal

da Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo.
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5 CONCLUSAO

No Brasil, grande parte das inovagdes sdo desenvolvidas pelas Instituicoes
Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagao (ICT’s), dentre as quais destacam-se as
universidades publicas. Por muito tempo, ndo havia interagdo entre as instituicoes
publicas e empresas privadas visando a realizacdo de pesquisas em colaboracéo,
bem como ndo havia o habito de se proteger o conhecimento produzido pelas
universidades. Esse cenario comecgou a ser modificado no comego dos anos 2000,
quando deu-se inicio a criagdo de um aparato normativo especifico, com vistas a
incentivar a interagdo entre os setores académico e empresarial, com o proposito de

alavancar o desenvolvimento tecnolégico, econémico e social do pais.

Dentre as leis destinadas a implementar a politica de inovagdo no Brasil,
destaca-se a Lei n° 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovagdo, que nao so
tornou possivel a interagdo entre o setor publico e privado, com o objetivo de
desenvolver pesquisas de carater inovador em parceria, como também obrigou os
orgaos publicos relacionados as atividades de pesquisa a implementarem sua
politica de gestdo da propriedade intelectual, além de criar os nucleos de inovagao
tecnoldgica, escritorios especializados para a protecdo da propriedade intelectual

das ICT’s e gestao de tal patriménio.

Posteriormente, a Emenda Constitucional n° 85/2015 incluiu expressamente a
inovacao entre os temas da ordem social, além de incluir outros dispositivos na CF
tratando do estimulo da articulagdo entre entes publicos e privados para a criagao de
ambientes promotores de inovagao no pais. A Lei n° 13.243/2016, conhecida como
Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovagao, regulamentada pelo Decreto n°
9.283/2018, trouxe desburocratizacdo ao ambiente de pesquisa e flexibilizacdo das
regras relativas a transferéncia de tecnologia entre os setores académico e

empresarial.

Em 2006, a UFU oficializou a criagdo de seu NIT, denominado Agéncia
Intelecto. Desde entdo, a Universidade Federal de Uberlandia tem se destacado
como grande produtora de patriménio intelectual em diversas areas do
conhecimento, como engenharias, quimica, biotecnologia, agronomia, saude

humana e animal, entre outras. Os numeros de processos de pedidos de patentes e
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registros tém aumentado a cada ano, fazendo com que a UFU ocupasse, em 2016,
a décima nona posi¢cdo no ranking nacional do INPI, dentre os depositantes

residentes de patentes.

N&o obstante, o aparato legislativo mais recente nao so fortalece que a promogéo
da ciéncia e tecnologia € fungdo do Estado, como também reforca a ideia de que o
conhecimento produzido nas instituicbes deve ser amplamente implementado junto a
sociedade. Desta forma, sdo incentivadas as agdes de transferéncia de tecnologia, as
quais podem envolver licenciamento ou cessdo dos direitos de propriedade
intelectual de uma parte a outra, de maneira gratuita ou mediante remuneragao, com
ou sem exclusividade. A transferéncia de tecnologia ndo envolve apenas a venda ou
licenciamento para comercializagdo do produto em si, mas todo o sistema de

transmissao do conhecimento necessario para que ele seja produzido.

Procurando atender ao disposto no Marco Legal, a partir do segundo
semestre de 2016, a Agéncia Intelecto passou por uma reestruturacédo no setor de
contratos, de modo a melhorar o atendimento a comunidade universitaria e
aumentar a eficiéncia de seus processos. Durante a reestruturagao, foi realizado um
levantamento e organizagao dos processos relacionados a assinatura de contratos,
concluidos e em andamento, foram elaboradas minutas padrao dos principais tipos
de acordos firmados pela universidade e foram organizados o fluxo e o tramite dos

processos administrativos para formalizacdo dos contratos, dali em diante.

Como resultado destas medidas, foram celebrados 65 contratos, em sua
maioria acordos de cooperacao técnica-cientifica e contratos de reconhecimento de
cotitularidade, o que demonstra que tem havido boa interacdo com empresas e
agéncias de fomento, visando ao desenvolvimento de pesquisas em parceria. Foram
celebrados também convénios diversos, cujos resultados ndo estdo apresentados

neste trabalho por serem de competéncia da DIPOC, e nao da DIRTC.

Com relagao a transferéncia de tecnologia, ha um contrato de licenciamento
oneroso em vigéncia e um gratuito em vias de assinatura. Ha também um contrato
internacional de fornecimento de tecnologia vigente e, em tramite, uma cessao

parcial de patente na qual a UFU configura como cessionaria.

Dentre os contratos de cotitularidade e cooperacdo técnica-cientifica

supracitados, a maioria contém clausulas sobre a protecdo da propriedade
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intelectual e sobre uso e exploragdo da tecnologia, o que caracteriza possibilidade
de haver transferéncia de tecnologia para a empresa contratante, caso a pesquisa
obtenha resultados positivos. Espera-se que esses contratos tragam resultados
positivos em termos de transferéncia de tecnologia, no futuro, pois os planos de
trabalho a que estédo vinculados ainda estdo em fase inicial de desenvolvimento. Por

isso, seus resultados efetivos s serdo vistos, na pratica, mais adiante.

Embora a UFU seja detentora de muitos ativos de propriedade intelectual
protegidos, atualmente ainda € timido o numero de licenciamentos dos quais a
universidade participa, havendo uma expectativa de crescimento desses numeros
nos proximos anos. Para isso, além da execugado dos contratos e de projetos em
parceria supracitados, tem-se iniciado uma divulgacao do portfélio das tecnologias ja
protegidas e pertencentes a UFU, tendo-se em vista captagcdo de empresas

interessadas em licenciar e produzir tais tecnologias para o mercado.

Diante do exposto, conclui-se que a politica de inovagdo da UFU, no que
tange a gestdo dos contratos de propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia, pela Agéncia Intelecto, encontra-se alinhada aos dispositivos legais

vigentes, em especial a Lei de Inovagao e ao novo Marco Legal.
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http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1294afe6156ef3b5
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Silva,+Luan+Carlos+Santos/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Kovaleski,+Jo$e3o+Luiz/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gaia,+Silvia/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Segundo,+Gesil+Sampaio+Amarante/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Segundo,+Gesil+Sampaio+Amarante/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Caten,+Carla+Schwengber+Ten/$N;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Interciencia/$N/27688/OpenView/1728141870/$B/8B51F6704E60469DPQ/1;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/27688/Interciencia/02015Y10Y01$23Oct+2015$3b++Vol.+40+$2810$29/40/10;jsessionid=4D3E579EF93AE1D7872CA9AEE8349FD5.i-069601ab38f3062d8
http://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/viewFile/2078/1913

