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ICT - Instituicao Cientifica e Tecnologica Publica ou Privada. As ICTs estdo previstas na
Lei de Inovacgao.

FORTEC — Férum Nacional de Gestores de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia.
O primeiro Estatuto foi discutido na UFSC, Floriandpolis, em 1° de maio de 2006, e
aprovado na Reunido Plenaria realizada na IX REPICT, Rio de Janeiro, em 19 de junho
de 2006; o Estatuto atual foi aprovado na Reunido Plendria do dia 29 de abril de 2009,
realizada no 111 Encontro, UNICAMP, Campinas.

NDA — Non Disclosure Agreements. Sigla em inglés utilizada para designar os contratos
de confidencialidade.

NIT — Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica. E a instdncia gestora de inovagio e transfe-
réncia de tecnologia das universidades e institui¢des de pesquisa publicas e privadas sem
fins lucrativos, sendo responsavel institucionalmente pelo gerenciamento das politicas
de inovagdo e das atividades relacionadas a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologia. Os NITs estdo previstos na Lei de Inovagdo.

PD&I — Pesquisa e Desenvolvimento para a Inovagéo.
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Prefacio

Forum Nacional de Gestores de Inovagao e Transferéncia de Tecnologia

(FORTEC) tem a satisfacdo de colocar a disposicdao dos gestores de
NITs de ICTs brasileiras o presente Manual Basico de Acordos de Parcerias
de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao.

Este Manual visa a atender a uma demanda dos gestores, no sen-
tido de prover uma ferramenta de gestdo para o encaminhamento de
projetos de pesquisa para desenvolvimento conjunto com parceiros, atra-
vés de sua formalizacdo por meio dos instrumentos juridicos adequa-
dos.

Para sua organizagao e publicagdo, o Manual contou com o substancial
apoio do Ministério da Ciéncia e Tecnologia, por meio do projeto CV 088/08,
que viabilizou a reunido de especialistas nos temas de propriedade intelectual
e transferéncia de tecnologia para, em conjunto, discutir e sistematizar os
principais modelos de instrumentos juridicos adotados pelas ICTs, nesta area
especifica de atuagao.

De acordo com seu objetivo, além dos aspectos conceituais e de
defini¢des juridicas, o Manual contém elementos praticos para que o
gestor possa aplicar em sua rotina no NIT, sendo-lhe possivel identifi-
car as situagdes e as possiveis solugdes a serem encaminhadas, com
base na experiéncia dos profissionais que participaram de sua elabora-
¢ao.

Assim, o Manual aborda os principais conceitos juridicos e a natureza dos
Acordos de Parceria de PD&I, bem como os tipos de contratos previstos na
Lei de Inovagao (Lei n® 10.973/2004).

Do ponto de vista de sua aplicagao pratica, o Manual prové uma analise
detalhada das principais cldusulas utilizadas nos Acordos de Parceria, de
modo a contribuir para a solu¢do das principais duvidas que surgem no dia
a dia do gestor.

Dada a complexidade dos aspectos envolvidos, e considerando que
cada situacdo apresenta aspectos particulares que precisam ser adequada-
mente expressos num instrumento juridico, o Manual nao propde modelos
ou padrdes previamente estabelecidos (defaults), mas sugere um conjunto
de itens que devem ser contemplados em cada uma das situacdes des-
critas.

11
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Ao disponibilizar este Manual, o FORTEC tem a certeza de estar
preenchendo uma importante lacuna na gestao dos NITs, além de dar
uma importante contribuicdo para a disseminacdo de boas praticas nesta
fundamental area de atuagdo dos NITs das ICTs brasileiras.

MARLI ELIZABETH RITTER DOS SANTOS
Coordenadora Nacional do FORTEC
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Apresentacgao

FORTEC apresenta o Manual Bdsico de Acordos de Parceria de Pes-

quisa e Desenvolvimento para a Inova¢do (PD&I), focalizando os
aspectos juridicos, que ¢ parte do Projeto MCT-CV-088/08, “Disseminacao
de Boas Praticas de Gestao nos Nucleos de Inovagao Tecnoldgica”, meta 4.

E objetivo especifico do projeto, no qual se enquadra a meta em questio,
a formulacdo de politicas, definicao de técnicas de elaboracdao e de gestao
de acordos das institui¢cdes de pesquisa, publicas e privadas, nas atividades
orientadas para a inovagdo tecnologica com as empresas, especialmente
PD&I.

O manual ora apresentado cumpre a politica do Diretorio Nacional
do FORTEC de oferecer um referencial juridico minimo para suprir as
dificuldades dos Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NITs) que desejem
elaborar suas politicas internas de PD&I, regulamentar e criar seus proprios
checklists ou modelos de acordos, o que sera possivel a partir das orientagdes
aqui expostas.

O gestor dos NITs juntamente com sua assessoria juridica, ao utilizar
esta ferramenta, deve ter o cuidado de ressalvar, no caso da publicagao de
seu checklist ou modelos de acordo de parceria de PD&I, que se trata de
uma referéncia e ndo de uma proposta vinculante de autorregulamentagio
de contrato.

E importante ressaltar, com efeito, que cada acordo tem suas peculiaridades
e deve ser negociado minuciosamente com os parceiros de forma a se ajustar
as demandas especificas de cada caso concreto. Ademais, as orientacdes aqui
apresentadas deverdo ser adaptadas as praticas politicas e juridicas de gestao
da propriedade intelectual de cada institui¢ao.

Para a elaboracdao deste manual, consideramos o atual contexto do
ordenamento juridico brasileiro, em especial a Lei de Inovagdo — Lei n®
10.973, de 2 de dezembro de 2004, e o seu regulamento, o Decreto n® 5.563, de
11 de outubro de 2005. Portanto, ndo pretendemos sugerir alteracoes julgadas
necessarias para melhor adequag¢ao da legislac@o deste tipo de parceria.

Observando que parte significativa dos acordos de parceria de PD&I
envolve pelo menos um 6rgdo da administragdo publica, precisamos levar
em conta que a autonomia da vontade fica bastante relativizada, o que exige
atencao redobrada com as prescri¢gdes da legislacdo vigente.

13
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O livro partiu do alicerce ja desenvolvido pelo “Grupo de Pesquisa em
Propriedade Intelectual, Transferéncia de Tecnologia e Inovagao™ do Curso de
Pos-Graduagao em Direito e do Programa de P6s-Graduacdo em Engenharia
e Gestdo do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina no
“Arranjo Produtivo Local — Tecnologia, Informagdo e Comunicagdo” (Projeto
Platic), financiado pela FINEP.

Trata-se de um manual basico, que aborda os requisitos legais considerados
essenciais para a celebrag@o de acordos de parceria. O manual ndo pretende
esgotar o assunto, que ¢ extremamente complexo e dindmico. De fato, os
acordos de parceria envolvem pesquisas em dareas tecnoldgicas distintas,
algumas disciplinadas por marcos legais diferentes. Considerado esse
contexto, além de muitos requisitos essenciais aqui tratados, serdo exigidos
ajustes em cada acordo, a ser celebrado, para atender as demandas especificas
de cada area do conhecimento.

Assim, o FORTEC ficara aberto para ampliagao, aperfeigoamento e criagcdo
de outros manuais especificos para Instituicdes Cientificas e Tecnologicas
(ICTs), considerando a natureza publica ou privada, bem como os setores
especificos, como o farmacéutico, mecanico, eletronico, informatica, energia,
aeroespacial, entre outros nao menos importantes.

Neste manual basico, destinado aos assessores juridicos e gestores dos
NITs, define-se o que é acordo de parceria de PD&I, enquanto espécie de
convénio ou contrato privado, os requisitos necessarios para a sua validade e
eficacia, conforme o regime juridico brasileiro, os elementos que sdo comuns
a todos os contratos e as suas principais clausulas.

Entendemos que o contetido aqui exposto tem o carater de orientagao,
possibilitando que cada NIT a partir de sua politica e normas administrativas
internas (estatuto, regimento, etc.) e de sua realidade local, podera adapta-lo
da forma que melhor lhe aprouver.

Ap0s intensa discussao, o grupo entendeu que um manual com énfase em
modelos, teria um efeito limitador muito forte, ante a dindmica de cada campo
tecnologico, além ¢é claro do sério risco de tornar-se obsoleto rapidamente,
devido a dinamicidade dos assuntos. Optamos, portanto, por um manual
baseado nas boas praticas de arranjo dos elementos de um acordo de PD&I
(partes, considerandos, objeto, defini¢des, preco e prazo, confidencialidade,
propriedade intelectual, divulgacdo e publicagdes, responsabilidades, outras
obrigag¢des, casos de rescisdo, foro e anexos, como o plano de trabalho),
usando os itens que permitem a elaboragdo de futuros instrumentos de
acordo.

O grupo entendeu que varias sdo as possibilidades futuras para dar
seguimento ao trabalho ja realizado, como a produg¢do de manuais por
areas especifica (farmacéutico, mecanico, eletronico, informatica, energia,
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aeroespacial, etc.), conforme a natureza da ICT, publica, comunitaria, privada,
universidade, centro, instituto ou empresa de pesquisas.

O FORTEC e o grupo encarregado de escrever o manual agradecem
as excelentes sugestdes, comentarios e criticas recebidas. Na reunido de
consulta publica realizada no CPGD/UFSC compareceram 44 pessoas com
interesse especifico no tema, entre eles assessores de assuntos legais de NITs,
procuradores federais e de ICTs, o procurador-chefe do INPI, a representacao
da Advocacia-Geral da Unido e de empresas que ja realizam parceria e
sistematizaram suas politicas de acordos de PD&I. Foram recebidas, também,
varias mensagens por correio eletronico.

As opiniOes expressas representam o entendimento alcangado pelo grupo
de autores participantes, muitas vezes distintos da orientacdo profissional
pessoal de cada um. As contribui¢des e a participagao na reunido de discussao
do manual ndo vinculam, nem as pessoas fisicas e nem as institui¢des que
representam, o mesmo em relacdo as contribui¢cdes enviadas por via epistolar
ou telefone.

Ainda como fruto da elaboragdo deste Manual é importante ressaltar
a criagdo de um foérum juridico para discussao online dos instrumentos
contratuais relacionados a atividade de gestao da propriedade intelectual.

Assim, concluida a meta do projeto, por ora, fica nossa contribuigdo a
discussao do tema, esperando que o futuro nos permita aprofunda-lo com o
amadurecimento do assunto e as contribui¢des da doutrina especializada.

Agradecemos por todo o apoio recebido dos colegas do FORTEC,
Advocacia-Geral da Unido, empresas ¢ do Ministério da Ciéncia e
Tecnologia.

Recife, 28 de abril de 2010.

Luiz OTAVIO PIMENTEL
Organizador
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PRIMEIRA PARTE

ASPECTOS CONCEITUAIS DA
PARCERIA DE PD&I






Conceito, natureza e diferenca do
acordo de parceria de PD&I de
outros tipos de contratos previstos na
Lei de Inovacao

1.1 Nocao de PD&I e do seu resultado

Os acordos de parceria de PD&I tém o objetivo de alcangar resultados
voltados para a inovacgao tecnologica. O que implica a utilizagdo na empresa,’
que ¢ o ambiente produtivo ou social, através do comércio, como veremos
adiante.

Visando compreender o marco juridico que regula essa parceria, a primeira
indagacdo a ser respondida é qual o alcance da expressdo “atividades de
inovacdo tecnoldgica”, e qual o papel da PD&I no processo de inovagao
tecnologica.

A resposta pode ser encontrada no manual de Frascati:?

As atividades de inovagdo tecnologica sao o conjunto de etapas cientificas,
tecnologicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo os inves-
timentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam levar a
implementag¢do de produtos e de processos novos ou melhorados.

A P&D nao é mais do que uma destas atividades e pode ser desenvolvida
em diferentes fases do processo de inovagdo, ndo sendo utilizada apenas
enquanto fonte de ideias criativas, mas também para resolver os problemas
que podem surgir em qualquer fase até a sua implementagado.

E importante destacar preliminarmente, também, a diferenga de P&D
de outras atividades afins que visam a inovagdo, que segundo o manual de
Frascati® podem ser resumidas no seguinte:

Empresa: ¢ a atividade econdmica organizada para a produ¢do ou a circulagdo de bens ou de
servicos. Sendo obrigatdria a inscrigdo do empresario no Registro Publico de Empresas Mercantis
(Cédigo Civil, artigo 966 e 967).

MANUAL DE FRASCATI: Proposta de praticas exemplares para inquéritos sobre investigacao
e desenvolvimento experimental, p. 17. [Original: Organization for Economic Co-operation and
Development (OCDE): The measurement of scientific and technological activities. Proposed
standard practice for surveys on research and experimental development — Frascati Manual,
2002.]

MANUAL DE FRASCATI, p. 48.

S}
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O critério basico que permite distinguir a P&D de atividades afins é a
existéncia no seio da P&D de um elemento apreciavel de novidade e a
resolugdo de uma incerteza cientifica e/ou tecnologica, ou seja, a P&D
aparece quando a resolugdo de um problema nao é evidente para alguém
que tenha o conjunto basico de conhecimentos da area e conhega as técnicas
habitualmente utilizadas nesse setor.

Portanto, a novidade, a resolu¢ao de uma incerteza na ciéncia e tecnologia
(C&T), ciéncia ou tecnologia, e destinacdo do resultado para atividades
empresariais, sao os elementos-chave do conceito de PD&I.

A propésito a Lei de Inovacao define inovacdo como a “introducdo de
novidade ou aperfeigoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em
novos produtos, processos ou servi¢os”.* O primeiro elemento destacado na
lei é justamente a “novidade ou aperfeicoamento”. Seguindo-se o “ambiente
produtivo ou social”, quer dizer na empresa ou mercado.’

Observa-se também que a novidade ¢ requisito da protecdo de muitos
dos institutos da propriedade intelectual, por exemplo, a Lei de Propriedade
Industrial, dispde que € “patenteavel a invengdo que atenda aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicac@o industrial”.® Aqui também o
primeiro elemento ¢ a “novidade™.”

Existem outras fontes de inovagéo, conforme o manual de Oslo:?

Aléem da P&D, as empresas podem adquirir tecnologia e know-how de
diversas formas e de varias fontes juntamente com o desenvolvimento e a
implementagdo de inovagoes. Isso tambem inclui as aquisi¢oes originarias
de unidades estrangeiras de empresas multinacionais.

A aquisi¢do de conhecimentos e de tecnologias externos pode assumir a
forma de patentes, invengoes ndo patenteadas, licengas, divulgag¢do de
conhecimentos, marcas registradas, designs e padroes.

A aquisi¢do de conhecimentos externos pode também incluir os servig¢os
computacionais e outros servi¢os cientificos e técnicos para as atividades de
inovag¢do de produto e de processo.

A PD&I ¢ um processo que pode envolver a pesquisa basica (pesquisa
cientifica) e a pesquisa aplicada (pesquisa tecnoldgica), mais o desenvolvimento

Lein® 10.973/2004, artigo 2°, inciso IV.

“Mercado” entendido como o espaco do ambiente social onde sdo postos a disposi¢ao da populagido
os produtos e servigos para a satisfacdo de necessidades e desejos (PIMENTEL, 1999).

Lei n® 9.279/1996, artigo 8°.

“Ainvenc¢ao e o modelo de utilidade sao considerados novos quando nao compreendidos no estado
da técnica”. E que o estado da técnica “é constituido por tudo aquilo tornado acessivel ao publico
[...] por descrigdo escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior [...]” - Lei
n® 9.279/1996, artigo 11, § 1°.

MANUAL DE OSLO: Diretrizes para coleta e interpretacdo de dados sobre inovacdo. [Também
desenvolvido no projeto para “Mensuragdo das Atividades Cientificas e Tecnoldgicas” da OCDE]
Item que trata das atividades para as inovagdes de produto e de processo, p.106-107.

S [PNNS
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experimental, sempre consiste no cumprimento de uma agenda, de um plano
de trabalho, tem um or¢camento, tem uma equipe de pesquisadores e, por visar
a inovagao, logicamente, exige um contrato de confidencialidade.

O manual de Frascati® inclui no conceito de P&D trés atividades — a
pesquisa basica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental:

A pesquisa basica consiste em trabalhos experimentais ou teoricos iniciados
principalmente para obter novos conhecimentos sobre os fundamentos dos
fenomenos e fatos observaveis, sem ter em vista qualquer aplica¢do ou
utilizagdo particular.

A pesquisa aplicada consiste também em trabalhos originais realizados para
adquirir novos conhecimentos, no entanto, esta dirigida fundamentalmente
para um objetivo prdtico especifico.

O desenvolvimento experimental consiste em trabalhos sistemdticos
baseados nos conhecimentos existentes obtidos pela pesquisa e/ou pela
experiéncia pratica, e dirige-se a produgdo de novos materiais, produtos
ou dispositivos, a instala¢do de novos processos, sistemas e servigos, ou d
melhoria substancial dos ja existentes. A P&D engloba tanto a P&D formal
realizada nas unidades de P&D como a P&D informal ou ocasional realizada
noutras unidades.

A chamada Lei do Bem,'° que disciplina a utilizagdo dos incentivos
fiscais por empresas, também traz os conceitos que focalizamos, da seguinte
forma:

1. Inovacgdo tecnologica: a concepg¢do de novo produto ou processo de
fabricagdo, bem como a agregagdo de novas funcionalidades ou caracteristicas
ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo
ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no
mercado,

1I. Pesquisa tecnologica e desenvolvimento de inovagdo tecnologica, as

atividades de:

a) pesquisa basica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de
adquirir conhecimentos quanto a compreensdo de novos fenomenos,
com vistas ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas
inovadores;

b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir
novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento
de produtos, processos e sistemas;

c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemdticos delineados
a partir de conhecimentos preexistentes, visando a comprova¢do ou
demonstra¢do da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos,
processos, sistemas e servigos ou, ainda, um evidente aperfeicoamento
dos ja produzidos ou estabelecidos;

° MANUAL DE FRASCATI, p. 43.
10Lein® 11.196, de 21 de novembro de 2005, regulamentada pelo Decreto n® 5.798, de 7 de junho de
2006, artigo 2°.
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d) tecnologia industrial basica: aquelas tais como a aferi¢do e calibragdo
de maquinas e equipamentos, o projeto e a confecgdo de instrumentos de
medida especificos, a certificagdo de conformidade, inclusive os ensaios
correspondentes, a normaliza¢do ou a documentagdo técnica gerada e o
patenteamento do produto ou processo desenvolvido, e

e) servigos de apoio técnico: aqueles que sejam indispensdveis a implantagdo
e a manutengdo das instalagoes ou dos equipamentos destinados,
exclusivamente, a execugdo de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou
inovagdo tecnologica, bem como a capacita¢do dos recursos humanos a
eles dedicados;

Il — Pesquisador contratado: o pesquisador graduado, pos-graduado,
tecnologo ou técnico de nivel médio, com relagdo formal de emprego
com a pessoa juridica que atue exclusivamente em atividades de pesquisa
tecnologica e desenvolvimento de inovagdo tecnologica.

N3ao sendo objeto deste manual se debrugar exaustivamente na defini¢do
de PD&I e sim nos principais elementos juridicos do acordo que tem por
objeto regular uma parceria de PD&I, por entendermos fundamental o
entendimento sobre o assunto, que € essencial para os gestores e advogados
de NITs, remetemos os leitores para o manual de Frascati e o manual de Oslo,
que poderdo ajudar bastante no entendimento do assunto.

A pesquisa, cientifica e/ou tecnologica, objeto do acordo de parceria,
demanda a realizagdo de etapas e metas predefinidas, que deverdo estar
claramente previstas no plano de trabalho que integra o acordo. As partes
deverao definir como cada uma ira contribuir efetivamente para e execugao
da pesquisa. Esta participagao pode ocorrer de diferentes formas, como por
meio de aportes financeiros e nao financeiros, esfor¢o intelectual, dentre
outras.!!

Uma vez que o acordo de parceria objetiva o alcance de resultados de
valor tecnoldgico agregado, que podem gerar inovagao, a confidencialidade
sobre os resultados € questdo extremamente sensivel, pois esta relacionada
com o atendimento ao requisito de novidade visto anteriormente. Assim, se
a meta € a inovagdo “(P&D) + I, as partes deverao zelar, desde o inicio da
pesquisa, pelo segredo das informagdes obtidas da execucdo da pesquisa.

Por isso no acordo de parceria de PD&I, serda imprescindivel constar
uma clausula ou anexo com todas as particularidades relacionadas com a
confidencialidade e a propriedade intelectual dessas informagdes e dos dados
disponibilizados e aportados pelos parceiros, indicando a extensao e o grau
de segredo que requerem.

I Observar o que estabelece a Convencao da Diversidade Biologica (CDB) quando se reporta
ao acesso a patrimonio genético por meio de Conhecimento Tradicional Associado (CTA), e a

conexao com o Art. 8, alinea “j”, sobre reparticao de beneficios, e art. 16, sobre a transferéncia de
tecnologia.
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E importante destacar que depois de alcangado o objetivo da inovagio, 2
que foi definida como a “introducdo de novidade ou aperfeicoamento no
ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou
servigos” sera possivel a publicagdo dos resultados. Entretanto, qualquer
publicacdo devera ser acordada previamente pelas partes e atender as
disposicdes previstas na obrigacdo de confidencialidade. Ademais, é desejavel
que qualquer divulgagao esteja condicionada a prévia protecao dos resultados
por um dos titulos de propriedade intelectual.

Via de regra, as pesquisas sdo acompanhadas por um responsavel técnico
de cada institui¢do parceira. Os parceiros, a partir da defini¢do do escopo da
pesquisa, definem com os especialistas e pesquisadores de ICTs os problemas
aresolver com a PD&I, observando o estado da técnica e o que € necessario
para a busca de resolucdo de uma incerteza da C&T, C ou T, os resultados
serdo conhecimentos sobre um processo, produto ou servi¢o, seja completo
ou parcial.

Antes da realizacdo da pesquisa, é importante que seja feita uma busca
detalhada de anterioridade. A busca podera ser realizada em bases de dados,
como documentos de patentes, e pela revisdo da bibliografia impressa e
digital. Esta medida ¢ capaz de evitar esfor¢cos para o desenvolvimento de
pesquisas que ja estejam disponiveis no estado da técnica.

E muito importante, para o éxito da parceria, identificar, dentro da
instituicdo de pesquisa, quem sao os grupos e os laboratérios habilitados
para atingir o objetivo pretendido.

O objeto do acordo de parceria pode objetivar o alcance de resultados
distintos, como acesso a patrimonio genético por meio de conhecimento
tradicional associado, estudo de viabilidade, realizagao de testes, construgao
de protoétipos, constru¢do de planta-piloto, dentre outros. O objetivo da
pesquisa e desenvolvimento devera ser bem definido no objeto do acordo de
parceria, como sera visto adiante.

A PD&I requer, geralmente, dados e informagdes detalhados do problema
aresolver, das necessidades do projeto, por isso ¢ tao importante a elaboragao
do Plano de Trabalho, pois nele estardo discriminados as metas, indicadores,
relatérios e o cronograma detalhado da pesquisa e do desenvolvimento. Cabe
observar que o instrumento principal do acordo € o documento com as obri-
gacgoes juridicas, enquanto o plano de trabalho contém as obrigagdes técnicas.

O acordo deve conter também disposi¢des relativas a titularidade de toda
a propriedade intelectual pertencente a cada parceiro, anterior a PD&I, que

12Nao se confunde “inovacao” com “invengdo”. A inovagao significa que o produto foi introduzido no
mercado; enquanto a invengao ¢ uma novidade, revestida de atividade inventiva e que tem aplicacdo
industrial, ndo faz parte do seu conceito a comercializagao.
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serd alocada para utilizagdo na execucdo do projeto da parceria. Podendo
incluir licengas cruzadas ou reciprocas.

No que se refere a titularidade sobre os resultados obtidos da execucao de
acordos de parceria de PD&I, esta devera ser partilhada entre os participes
de forma proporcional a sua contribui¢do no projeto, nos termos da Lei de
Inovacao, que estabelece:

Art. 9°. E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realiza¢do de
atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento
de tecnologia, produto ou processo, com institui¢oes publicas e privadas.

[...]

§ 32 A propriedade intelectual e a participa¢do nos resultados |...] serdo
asseguradas, desde que previsto no contrato, na propor¢do equivalente
ao montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da
parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas
partes contratantes.

Por esta razao, ¢ essencial prever detalhadamente a contrapartida de cada
um para o projeto, pois esta contrapartida sera utilizada como parametro para
a definig@o do percentual de cotitularidade de cada institui¢do envolvida.

Destaca-se que os pesquisadores da ICT envolvidos na execuc¢do do
projeto ndo serdo cotitulares dos resultados, uma vez que titular pode ser
a instituicdo na qual estdo vinculados. Nado obstante, eles figurardo como
criadores.!?

O criador, membro do grupo de PD&I de ICT ou de empresa, via de
regra, cede antecipadamente os seus potenciais direitos patrimoniais relativos
aos resultados futuros da sua participacdo no projeto, mantendo sempre o
reconhecimento da autoria, permitindo que a ICT ou empresa utilize a criagdo
conforme o ajuste para a realizacdo da PD&I.

Mesmo sem um documento de cessdo, por for¢a da lei'4, norma interna'®
ou de contrato de trabalho com cldusula expressa, a criagdo que resultar
do trabalho do pesquisador sera da ICT ou da empresa a qual ele estiver

13 Decreto n® 5.563/2005: “Art. 2° Para os efeitos deste Decreto, considera-se: [...] Il - criagdo:
invengdo, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento
tecnologico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou
aperfeicoamento incremental, obtida por um ou mais criadores; IlI - criador: pesquisador que
seja inventor, obtentor ou autor de cria¢do; |[...]”.

14Lei n® 9279/1996: “Art. 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execugdo ocorra no Brasil e que
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos servigos para
os quais foi o empregado contratado. [...]”

15 UFSC, Resolugdo n® 14/CUn/2002: “Art. 8°- Serd propriedade da Universidade a cria¢do intelectual
[...] desenvolvida no seu dmbito, decorrente da atuagdo de recursos humanos, da aplicag¢do de
dotagoes or¢amentarias com ou sem utiliza¢do de dados, meios, informagoes e equipamentos da
Institui¢do, independentemente da natureza do vinculo existente com o criador. [...]”
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vinculado. Chamamos a atencao, todavia, que o pesquisador devera estar
ciente, informado e prestar o seu consentimento expresso para evitar litigio
futuros sobre os direitos patrimoniais de propriedade intelectual.

Se o resultado tecnoldgico da PD&I puder ser protegido por patente,
registro ou certificado de propriedade intelectual ou know-how, a cessdo
incluird a obrigacdo do fornecimento de todos os dados, documentos ¢
elementos de informacdo pertinentes a tecnologia, conforme ¢€ prescrito para
o setor publico nos termos do artigo 111, da Lei n°® 8.666/1993.1¢

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Unido (TCU), em auditoria
dos contratos de informatica do Banco do Brasil, periodo de 1998 a 2003,
entendeu que a falta de clausula prevendo a cessao dos direitos patrimoniais
do contratado ao Banco era uma irregularidade:

Verificamos no contrato que o Banco concorda em estabelecer futuramente,
em data incerta, as questoes sobre direito de propriedade de patentes,
prototipos, equipamentos, programas de computador e outros resultados do
trabalho, em desacordo com artigo 111 da Lei 8666/93, que prevé que a
Administragdao publica so6 podera contratar servigos técnicos desde que o
autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos. [...].

[...] o dispositivo em questao deve ser aplicado em todos os contratos
celebrados para a presta¢do de servigos técnicos especializados, inclusive
aqueles que envolvam o desenvolvimento de softwares. Esse entendimento é
confirmado pela leitura do pardgrafo unico do artigo 111 [...]."7

Acrescenta-se que o Ministério do Planejamento, Or¢amento ¢ Gestao
publicou a Instru¢do Normativa n° 4, 19/05/2008, dispondo sobre a
contratacdo de servicos de Tecnologia da Informacao para a Administracdo
Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Essa instru¢ao dispde sobre a possibilidade de se justificar os casos em que
os direitos de propriedade intelectual nao pertencerdo a Administragéo Publica:

Artigo 14. A Estratégia da Contratacdo, elaborada a partir da Andlise de
Viabilidade da Contrata¢do, compreende as seguintes tarefas:

[...]

IIT — definicdo, pela Area de Tecnologia da Informacdo, da estratégia de
independéncia do orgdo ou entidade contratante com rela¢do a contratada,
que contemplara, pelo menos:

[...]

b) direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da Solu¢do de
Tecnologia da Informag¢do, documentagao, modelo de dados e base de
dados, justificando os casos em que tais direitos ndo vierem a pertencer
a Administragcdo Publica [...].

16 ein® 8.666/1993, artigo 111.
17 Relatorio de Auditoria n°® 006.697/2003-3, Relator: Lincoln Magalhdes da Rocha, 10/09/2003.
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Concluindo o topico, podemos afirmar que a PD&I ¢ uma atividade
realizada sob confidencialidade, um servigo que consiste num processo
especializado que pode abranger a pesquisa basica e a pesquisa aplicada
mais o desenvolvimento experimental, tendo por resultado a resolugao de
uma incerteza cientifica ou tecnologica, que pode incluir ambas (C&T),
sendo geralmente esse resultado protegido por direitos de propriedade
intelectual para potencializar seu valor no mercado, ja que ¢ destinado ao
comércio.

1.2 Acordo de parceria e contrato

Podemos conceituar o acordo de parceria como uma espécie de contrato,
porque o contrato ¢ definido como “um acordo de vontades”, celebrado entre
duas ou mais pessoas juridicas, entre duas ou mais pessoas fisicas, ou entre
pessoas fisicas e juridicas. Quando realizado com a participa¢do de um sujeito
de direito publico sera um convénio.

Os contratos exercem importante papel na sociedade moderna, foi por
meio deles que os individuos aprenderam a criar direitos e respeitar deveres.
Como disse Orlando Gomes:

Precisa o homem desses instrumentos juridicos para alcancgar fins
determinados por seus interesses econémicos. E mediante um desses
contratos que ele se desfaz de um bem, por dinheiro ou em permuta de
outro bem; que trabalha para receber salario; que coopera com outrem
para obter uma vantagem pecunidria, que a outros se associa para realizar
determinado empreendimento; que previne risco;, que poe em custodia
coisas e valores,; que obtém dinheiro alheio; em suma, que participa da vida
econémica.'®

No que se refere ao vocabulo “parceria”’, o mesmo tem sido utilizado na
terminologia juridica “para designar uma forma sui generis de sociedade, em
ue seus participantes se apresentam com deveres diferentes, tendo ora
e se rt ntes se apresent m d d tes, tendo, embora,
participagdo nos lucros auferidos”.!®
Sobre a parceria, De Placido e Silva, dizia ainda que

Nao ¢, pois, modalidade de sociedade, que esta, em principio, se evidencia,
em relagdo aos socios, fundada em direitos e obriga¢des mais ou menos
analogos e responsabilidades econéomicas acerca de composigao do capital
social.

Na parceria ndo se faz mister a composi¢do do capital, pois que, em regra,

0 objeto do negocio, é oferecido por um dos parceiros, enquanto outros,
apenas, executam servigos necessarios a sua exploragdo.

18 GOMES, Orlando. Contratos, p.19.
1 De Placido e Silva. v. III, p. 313-314.
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A previsdo do acordo de parceria da Lei de Inovacado (artigo 9°) se
enquadra no conceito geral encontrado no tradicional vocabuldrio juridico,
antes citado, ao dispor que

» acordos de parceria podem ser celebrados para realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, entre institui¢des publicas e pri-
vadas;

* as partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da propriedade
intelectual e a participacdo nos resultados da exploracao das criagdes
resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direito ao licen-
ciamento;

* a propriedade intelectual e a participacdo nos resultados serdo
asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporc¢ao equivalente
ao montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio
da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados
pelas partes contratantes.

Logo, objetivamente, a caracterizacdo da parceria de PD&I esta na
conjugac¢ao dos seguintes elementos intangiveis e tangiveis alocados pelas
partes contratantes ou parceiras:

* recursos humanos e seus conhecimentos, inclusive a propriedade
intelectual ja existente — o capital intelectual (servico de pessoas e
bens intangiveis);

e recursos financeiros;

* recursos materiais, como o laboratorio, os equipamentos, os instrumen-
tos e as instalagdes necessarias para o servico de PD&I, seus testes e
ensaios (bens tangiveis).

As pessoas que integram a relagdo contratual sdo chamadas de “partes™
ou “parceiros”, se a relagao for regulada por convénio poderdo ser chamadas
de “convenentes” ou “participes”. Cabem também os “intervenientes” e
“anuentes”, quando a relagdo assim o exigir.

No acordo ajustam-se “interesses’ que convergem para alcancar o negdcio
almejado pelas partes, tecnicamente designado “objeto”, ou seja, a realizacdo
de uma P&D, aqui neste manual voltada para a inovagao, por isso designada
PD&I.

No acordo de parceria de PD&I, o objeto ¢ a realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e/ou tecnologica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, entre institui¢des publicas e privadas, onde
os parceiros agregam conhecimento, recursos humanos, recursos financeiros
€ recursos materiais.

No direito publico brasileiro, considera-se contrato todo e qualquer ajuste
entre as partes, em que haja acordo de vontades para a formacao de vinculo e
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estipulagdo de direitos e de obrigagdes reciprocas, seja qual for a denominacao
utilizada no documento como, por exemplo, acordo, compromisso, protocolo,
termo, conforme esclarece a Lei de Licitagdes e Contratos da Administracao
Publica.?®

Devemos salientar, que o contrato se estrutura na vontade humana, os
principios de seguranga e a liberdade volitiva sdo sua base. O contrato tem
sempre sua estrutura calcada na lei, como ndo poderia deixar de ser, ou
na licitude de seu objeto, dado que o contrato, como suporte das relagdes
juridicas, repele as condutas ilicitas. E o que a lei prescreve ou o que a lei
ndo proibe.

No Brasil, a Lei de Licitagdes e Contratos da Administragdao Publica ¢
aplicavel no ambito das relagdes regidas pelo Direito Administrativo, ambito
do Direito Publico. Quer dizer que se subordinam ao seu regime juridico os
orgaos da administracao direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundagdes
publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia mista ¢ demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios (Lei n° 8.666/1993, artigo 1°, paragrafo tinico).

Também estdo subordinadas a esse regime juridico as pessoas de direito
privado ao contratarem com a administragdo publica (Lei n° 8.666/1993,
artigo 2°, caput).

O acordo de vontades € bilateral, mas também pode ser plurilateral; nesse
caso, envolve varias partes e estabelece obrigagdes reciprocas e diversas,
como ocorre nas parcerias entre empresas € ICTs com o financiamento de
agéncia de fomento ou financiadores e interveniéncia de uma fundagao de
apoio administrativo.

Existem obrigagdes que ndo sdo contratos como, por exemplo, as
declaragdes unilaterais de vontade, em que basta a manifestacdo de uma
pessoa para que seja exigida a prestagdo, como € o caso dos titulos de crédito
(cheque, promissoria, carta de crédito etc.) e das declaragdes ou obrigagdes
de confidencialidade.

Cabe indicar que o regime juridico brasileiro dos contratos compreende
quatro grandes grupos:

i) Contratos empresariais privados: aqueles celebrados entre empre-
sas privadas, permitindo um maior poder de arranjo das clausulas,
decorrente da autonomia na composi¢ao da vontade das partes;

i1) Contratos administrativos: aqueles celebrados pelos 6rgaos da admi-
nistragao publica com pessoas de direito privado que, em decorréncia
das varias limita¢gdes impostas pelo direito publico, visam preservar o
patriménio publico e a igualdade de acesso a esse patrimonio;

20T ei n® 8.666/1993, artigo 2°, paragrafo unico.
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ii1) Contratos trabalhistas: aqueles que visam dotar 6rgdos publicos
e empresas privadas da forca de trabalho, na sua interpretagdo
incidem principios e regras que tutelam o hipossuficiente sendo, por
isso mesmo, geralmente mais favoravel ao empregado, por for¢a da
protegao extracontratual do trabalhador; e

iv) Contratos com consumidores: sdo aqueles que trazem incorporados
a protecdo extracontratual dos consumidores e, por extensdo, seus
principios e suas regras podem também ser empregadas para embasar
a protecdo dos economicamente mais fracos ou dos que ndo tém
condig¢des técnicas de avaliar bem o produto ou o servigo fornecido,
como as microempresas € as pessoas fisicas que contratam com
grandes empresas; a prote¢do contratual aqui também tem o objetivo
de tutelar os hipossuficientes.

O contrato ¢ um instrumento que regula a circulacdo de riquezas,
desempenhando importante funcdo econdomico-social. O reconhecimento da
relevancia deste instrumento para a sociedade ¢ a razdo determinante para a
sua prote¢ao juridica. No caso dos acordos de parceria de PD&I, seu papel
preponderante esta associado a ideia de representar um instrumento capaz de
dar seguranga juridica e incentivar as parcerias entre os centros produtores
de conhecimento e o setor produtivo privado, com vistas ao desenvolvimento
e autonomia cientifica e tecnoldgica do pais, propodsito maior da Lei de
Inovacao, prevista na Constituicdo Federal, nas Constitui¢des dos Estados, e
foco da Politica de Desenvolvimento Produtivo.?!

1.3 Acordo de parceria e convénio

O convénio é uma espécie de contrato, regido pelo Direito Administrativo
Brasileiro, celebrado entre 6rgdos publicos ou que conta, entre os participes,
com pelo menos um agente ou 6rgao publico (governo, autarquia, etc.).
Teoricamente, ¢ um tipo de contrato em que o interesse dos participes ¢ o
mesmo, portanto, comum.

Segundo Meirelles, a Lei n® 9.790/1999 instituiu o que determinou “Termo
de Parceria”. Essa figura juridica, instituida pela Reforma Administrativa do

21 A PDP, Politica de Desenvolvimento Produtivo, coloca énfase na inovag¢do e no desenvolvimento
tecnologico, foi langada em 12/05/2008, num momento muito importante para o governo e para a
sociedade brasileira, pois marca a retomada da elaboracdo de politicas abrangentes e coordenadas
entre as diferentes esferas do governo e do setor privado. Em 2004, o governo Lula, depois
de vérios anos em que ndo se falava em politica industrial, langou as diretrizes para a Politica
Industrial, Tecnologica e de Comércio Exterior. Depois, foram aprofundadas aquelas diretrizes e
resgatada a capacidade do governo de coordenar suas acdes e seus instrumentos para alavancar o
desenvolvimento (Ministro Miguel Jorge, MDIC, 2008). “Inovar ¢ saber fazer melhor algo para
ter mais competitividade” (Ministro Sérgio Rezende, MCT, em 29/05/2008, Rio, Férum INAE/
BNDES).
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Estado, objetivava o estabelecimento de um programa de trabalho, com a
fixacao dos objetivos a alcangar, prazos de execug¢ao, critérios de avaliagao de
desempenho, limites para despesas, assim como o cronograma da liberagao dos
recursos financeiros previstos. Incluindo a previsao legal de responsabilizagdo
de eventual malversacdo do dinheiro publico envolvido nos acordos, com
denuncia ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Publico, sob pena
de responsabilidade solidaria.??

Geralmente o convénio é o instrumento que regula a transferéncia de
recursos publicos, visando a execucdo de programas de trabalho, projetos,
atividades ou eventos de interesse publico; entendendo-se que o convénio
atende também o interesse social quando inclui uma empresa privada, quando
resulta em algum beneficio para a sociedade, como ¢é o caso da PD&I.

Uma vez que os acordos de parceria PD&I sdo firmados, via de regra, com
a participacao de pelo menos um agente publico, devem estar rigorosamente
adstritos ao cumprimento do que a lei estabelece. E comum ouvir que “os
agentes publicos s6 podem fazer o que a lei permite, enquanto os agentes
privados ndo podem fazer o que a lei proibe™.

1.4 Diferenca do acordo de parceria de outros contratos que
visam a inovacao

O acordo de parceria de PD&I se difere de outros instrumentos juridicos
previstos na Lei de Inovagao que regulam a interagao entre as ICTs e o setor
privado. De fato, a Lei de Inovagdo apresenta diversas possibilidades de
contratos, sendo eles:

a) Contratos de permissdo e compartilhamento de laboratorios,
equipamentos, instrumentos, materiais e instalagcoes de ICTs

Segundo o artigo 4* da Lei de Inovagao, as ICTs poderdao, mediante

remuneracao e por prazo determinado, nos termos de contrato ou convénio:

i) compartilhar seus laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais
e demais instalagdes com microempresas e empresas de pequeno porte
em atividades voltadas a inovag¢ao tecnoldgica, para a consecugao de
atividades de incubagao, sem prejuizo de sua atividade finalistica;

ii) permitir a utilizacfo de seus laboratérios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalagdes existentes em suas proprias dependéncias
por empresas nacionais e organizacdes de direito privado sem fins
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, desde que tal permissao
ndo interfira diretamente na sua atividade-fim, nem com ela conflite.

22 MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. Sdo Paulo: RT, 2000, p. 251-252.
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Prevendo a referida lei, que nesses contratos, a permissdo € o com-
partilhamento, obedecerdao a prioridades, critérios e requisitos aprovados
e divulgados pelo 6rgdao maximo da ICT, observadas as respectivas dis-
ponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades as empresas e
organizagdes interessadas.

Ademais, esses contratos ndo podem prejudicar a realizacao das atividades
fins das universidades, a saber pesquisa, ensino e extensao. Portanto cada
universidade devera criar suas regras de forma a estabelecer as condi¢des para
realizacao deste tipo de contratacdo, com adequado equilibrio dos interesses
envolvidos.

Logo, os contratos de permissdao e compartilhamento sdao mais restritos
que o acordo de parceria de PD&I.

Nos acordos de parceria de PD&I pode ser incluida a alocagdo de
laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalagdes das partes,
além da participacdo de capital intelectual.

Nos contratos de permissdo e compartilhamento, entretanto, nido se
incluem o uso, gozo e disposicao do capital intelectual, conhecimentos (C&T)
e recursos humanos, nem financeiros da ICT. Nestes contratos a empresa
interessada apenas passa a ter a acesso a infraestrutura da ICT para a realiza¢do
de pesquisas de seu interesse. Esta ¢ uma modalidade contratual interessante
porque coloca a disposi¢ao das empresas a infraestrutura de alta qualidade
concentradas nas ICTs brasileiras. Este contrato devera prever detalhadamente
as condi¢des de contratagao, inclusive remunerac¢do a ser paga a ICT.

No acordo de parceria de PD&I, ressaltamos, pode ser incluida a alocagao
de laboratoérios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalacdes das
partes. Mas nos contratos de permissao e compartilhamento ndo se incluem o
uso, gozo e disposi¢ao do capital intelectual, conhecimentos (C&T) e recursos
humanos, nem financeiros das ICTs.

b) Contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento

Segundo os artigos 6° e 7° da Lei de Inovacgio, ¢ facultado a ICT celebrar
contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploragao de criagdo por ela desenvolvida e, também, para
obter o direito de uso ou de exploracdo de criagdo protegida de terceiros.

Transferéncia de tecnologia, como ressaltou Denis Borges Barbosa, aqui
ndo ¢é sindnimo de cessdo e sim de contrato de saber fazer,?? ou de know-how,
implicando uma obrigacao de dar e fazer, entregar detalhes especificados da
tecnologia e comunicar experiéncias.

2 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovagdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 60.
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O legislador separou os contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento. Cabendo indicar que no ambito dos paises-membros da Unido
Europeia®* a transferéncia de tecnologia é um género, que tem entre as suas
espécies cessdo, licengas e saber fazer.?*

A Lein® 9.279/1996 estabeleceu que

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

No Ato Normativo do INPI n°® 135, de 15/04/1997, que normaliza a
averbagdo e o registro de contratos de transferéncia de tecnologia e franquia,
ficou regulado administrativamente no item “I, 2” que

O INPI averbard ou registrard, conforme o caso, os contratos que im-
pliqguem transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licen¢a de
direitos (exploragdo de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisi¢do
de conhecimentos tecnologicos (fornecimento de tecnologia e presta¢do de
servigos de assisténcia técnica e cientifica), e os contratos de franquia. | Grifo
Nnosso. |

Fornecimento de tecnologia:

Contratos que objetivam a aquisi¢do de conhecimentos e de técnicas ndo
amparados por direitos de propriedade industrial, destinados a produgdo de
bens industriais e servi¢os. Esses contratos deverdo conter uma indicagdo
perfeita do produto, bem como o setor industrial em que sera aplicada a
tecnologia.?®

24 Sobre o assunto ver: ASSAFIM, 2005, e REYNARD, 2004.

25 Unido Europeia: Regulamento (CE) n° 772/2004 da Comissdo, de 27/4/2004, sobre acordos de
transferéncia de tecnologia, entre um licenciante e um licenciado, Artigo 1°, 1. Para efeitos do
presente regulamento, entende-se por: [...] b) “Acordo de transferéncia de tecnologia”, um acordo
de concessdo de licengas de patentes, um acordo de concessao de licenga de saber-fazer [know-how],
um acordo de concessao de licenga de direitos de autor sobre programas informaticos ou um acordo
misto de concessao de licengas de patentes, de saber-fazer ou de direitos de autor sobre programas
informaticos, incluindo qualquer acordo desse tipo que contenha disposi¢des respeitantes a venda e
compra de produtos ou a concessao de licengas relativas a outros direitos de propriedade intelectual
ou a cessdo de direitos de propriedade intelectual, desde que essas disposi¢des ndo constituam
o objeto principal do acordo e estejam diretamente relacionadas com o fabrico dos produtos
contratuais. E igualmente equiparada a acordos de transferéncia de tecnologia a cessdo de patentes,
saber-fazer, direitos de autor sobre programas informaticos ou uma conjugac¢ao dos mesmos, sempre
que parte do risco associado a exploracao da tecnologia incumba ao cedente, nomeadamente quando
o montante a desembolsar pela referida cessdo depender do volume de negdcios realizado pelo
cessionario relativamente aos produtos fabricados com base na tecnologia cedida, da quantidade
de tais produtos fabricados ou do numero de operagdes realizadas com base na utilizagdo da
tecnologia. [...] i) “Saber-fazer”, um conjunto de informagdes praticas nao patenteadas, decorrentes
da experiéncia e de ensaios, que é: 1) secreto, ou seja, que ndo ¢ geralmente conhecido nem de facil
obtengao, ii) substancial, ou seja, importante e util para o fabrico dos produtos contratuais, e iii)
identificado, ou seja, descrito de forma suficientemente completa, de maneira a permitir concluir
que o saber-fazer preenche os critérios de carater secreto e substancial.

26 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/fornecimento-
de-tecnologia-ft, acesso em 15 mar. 2010.
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Assim, se excluimos as licencas da norma administrativa citada, se
excluimos também a prestagdo de servigos que ¢ tipificada no artigo 8° da
Lei de Inovacdo, e observarmos a conceituagao europeia, poderemos sugerir
que podem ser objeto do contrato de transferéncia de tecnologia, ou saber
fazer, a aquisicdo de conhecimentos tecnoldgicos:

Um conjunto de informagdes prdticas ndo protegidas por titulo de proprie-
dade intelectual, decorrentes da experiéncia e de ensaios, que é: secreto;
substancial; e, identificado de maneira a permitir concluir que o saber-fazer
preenche os critérios de cardater secreto e substancial. Cujo pagamento do pre¢o
poderd ficar condicionado ao volume de negocios realizado relativamente aos
produtos fabricados com base na tecnologia disponibilizada, da quantidade
de tais produtos fabricados ou do numero de operagoes realizadas com base
na utiliza¢ao da tecnologia.

Nos casos de contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento de
direitos da ICT, existe restricdo na contratagdo com clausula de exclusividade,
que deve ser precedida da publicagao de edital.?’ Isto com o objetivo de dispor
de critérios para qualificacdo e escolha do contratado. Para a contratagcdo sem
exclusividade, ¢ permitida a negociacgao direta entre as partes.?®

Quando se tratar de contrato de licenciamento para exploracao de criagao
cujo objeto interessar a defesa nacional observar-se-a a Lei de Propriedade
Industrial .?°

No caso de contrato de transferéncia de tecnologia e de licenciamento
paraexploragdo de criagdo reconhecida, em ato do Poder Executivo, como
de relevante interesse publico, somente poderdo ser efetuados a titulo nao
exclusivo.??

Portanto, nestas duas espécies tipicas de contratos da Lei de Inovagao,
a ICT licencia e/ou transfere conhecimentos cientificos e tecnoldgicos que
resultaram de pesquisas e desenvolvimentos realizados antes da contratagao,
ja existem na ICT conhecimentos e servigos cientificos e tecnologicos que
resultaram de pesquisas e desenvolvimentos anteriores, cujos resultados estdao
integrados no patrimonio intangivel da ICT, do seu capital intelectual, fazendo
parte dos seus direitos de propriedade intelectual ou posse, e, por isso, podem
ser usados pelos interessados que contratarem com esse objetivo.

O contrato de transferéncia e de licenciamento deverd prever detalha-
damente as condigdes para a exploracdo comercial da tecnologia pelo inte-
ressado e deve estar respaldado nos principios de equilibrio contratual e de
boa-f¢é, alias, o que € baliza para todo e qualquer contrato, convénio e acordo.

27 Artigo 6°, § 1° da Lei de Inovagdo.

28 Artigo 6°, § 2° da Lei de Inovagdo.

2% Lei de Inovagdo, artigo 6°, § 4°: Lei n® 9.279/1996, artigo 75, § 3°.
30 Lei de Inovagdo, artigo 6°, § 5°.
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No caso de acordo de parceria para obtengao de nova cultivar entende-se
ser possivel conceder uma licenca com exclusividade a empresa parceira,
por um periodo determinado, apds o desenvolvimento da cultivar protegida
e preexistente. Geralmente, por meio de contrato de licenciamento, visando
a multiplicacdo e comercializagdo de sementes de categoria subsequente a
basica de cultivar que seja obtida no ambito do aludido convénio, mediante
pagamento de royalties.

¢) Contrato de cessdo

A cessao ¢ a disposicdo dos direitos de propriedade intelectual.

No contrato de cessdo, ao contrario da transferéncia e do licenciamento
vistos anteriormente, o titular dos direitos de propriedade intelectual transfere
a outrem a sua propriedade (como ocorre na venda de bens materiais). O
cessionario ou adquirente sera o novo titular (proprietario) do bem. A Lei de
Inovacao prevé apenas a possibilidade de transferéncia e licenciamento de
criagao, ndo contemplando a possibilidade de cessdo patrimonial, a excecado
¢ a hipoétese prevista no artigo 11, que permite a cessdo para o proprio
criador.3!

O contrato deve ser escrito; ndo se presume a cessdo. Se nao houver
nenhum dispositivo no contrato, a respeito do ambito territorial da cessdo, a
disposi¢ao valera para todo o territério nacional.

A cessdo pode efetivar-se por meio de negocio realizado pelo proprio titular
dos direitos, por seus sucessores, por representantes com poderes especiais
para proceder a cessdo ou disposi¢ao dos direitos, nao sendo suficiente uma
procuragdo com poderes gerais.

Em caso de cessdo de direitos autorais, o contrato englobara apenas os
direitos patrimoniais envolvidos, porque os direitos morais sdo irrenunciaveis
e inalienaveis.’> No que se refere ao prazo da cessdo de direitos autorais
patrimoniais, se ndo for previsto que a cessdo ¢ “total e definitiva”, ela tera
validade pelo prazo maximo de cinco anos.3?

Tratando-se de propriedade industrial patenteada ou registrada e de pro-
gramas de computador registrado no INPI, ou de software cuja documenta-
¢do técnica e/ou material de apoio tenham sido registradas na Biblioteca
Nacional, ou de Cultivares com certificados expedidos pelo MAPA, para
que tenham efeitos em relagdo a terceiros, o contrato devera ser levado

31 Artigo 11°, da Lei de Inovacdo. A ICT podera ceder seus direitos sobre a criagdo, mediante
manifestacdo expressa e motivada, a titulo ndo oneroso, nos casos e condi¢des definidos em
regulamento, para que o respectivo criador os exer¢a em seu proprio nome e sob sua inteira
responsabilidade, nos termos da legislacao pertinente.

2 Lein® 9.610/1998, artigo 27 e Lei n® 9.609/1998, artigo 2°, §1°.

33 Ver Lei n° 9.610/1998, artigos 49 a 52.
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ao orgdo respectivo, valendo como instrumento héabil para a mudanga de
titularidade.’*

A cessdo pressupoe a existéncia de um conhecimento envolvendo C&T
ou a possibilidade de ele vir a existir. No acordo de parceria de PD&I o
conhecimento cientifico e tecnoldgico resultara da realizagdo das ativi-
dades que sdo objeto do acordo, abrangendo a pesquisa e o desenvolvi-
mento.

A cessao ¢ utilizada como requisito da participagdo dos recursos humanos
alocados na PD&I, geralmente € condicao, sine qua non, que os pesquisadores
cedam os direitos das suas criagdes futuras para participarem dos projetos.
Exemplo de disposicao legal nesse sentido € o artigo 111 da Lein® 8.666/1993,
conforme ja observamos anteriormente.

d) Contratos de prestacdo de servigos

Segundo o artigo 8° da Lei de Inovagdo, também ¢ facultado a ICT prestar
servigos a instituigdes publicas ou privadas, nas atividades voltadas a inovagao
e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo.

Engloba parte da prestacdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica,
prevista na Lei n°® 9.279/1996, artigo 211, regulada pelo Ato Normativo do
INPI n°® 135/1997, item “I, 2”, ja citado, cujo contrato sera registrado:

O INPI [...] registrara [...] os contratos que impliquem transferéncia
de tecnologia, assim entendidos [...] os de aquisi¢do de conhecimentos
tecnologicos |...] prestagdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica

[..]5

Prestacdo de servigos de assisténcia técnica e cientifica:

34 Ver: BARBOSA, D. B. Inventos industriais: a patente de software no Brasil — 1. Revista da ABPI,
Rio de Janeiro, v. 88, p. 17-38, 10 out. 2007.

35 Por ndo caracterizarem transferéncia de tecnologia, nos termos do Art. 211 da Lei n°® 9.279/1996,
alguns servigos técnicos especializados sdo dispensados de averbagdo pelo INPI. Segue lista ndo
exaustiva desses servigos: 1. Agenciamento de compras, incluindo servigos de logistica (suporte
ao embarque, tarefas administrativas relacionadas a liberag@o alfandegaria, etc.); 2. Servigos
realizados no exterior sem a presenga de técnicos da empresa brasileira, que ndo gerem quaisquer
documentos e/ou relatérios, como por exemplo, beneficiamento de produtos; 3. Homologagao e
certificacdo de qualidade de produtos; 4. Consultoria na area financeira; 5. Consultoria na area
comercial; 6. Consultoria na area juridica; 7. Consultoria visando a participa¢do em licitagdo;
8. Servicos de “marketing; 9. Consultoria realizada sem a vinda de técnicos as instalagdes da
empresa cessionaria; 10. Servigos de suporte, manutencao, instalagao, implementacao, integragao,
implantacao, customizagdo, adaptacao, certificagdo, migracao, configuracdo, parametrizagao, tra-
dugdo, ou localizagdo de programa de computador (software); 11. Servigos de treinamento para
usudrio final ou outro treinamento de programa de computador (software) que nao caracterize
transferéncia de tecnologia para a fabricacdo ou desenvolvimento de programa de computador
(software), conforme Art. 11 da Lei n® 9.609/98; 12. Liceng¢a de uso de programa de computador
(software); 13. Distribui¢do de programa de computador (software); 14. Aquisi¢do de copia unica
de programa de computador (software). Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/
contrato/pasta_oquee/serv.dispensados_html, acesso em 15 mar. 2010.
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Contratos que estipulam as condi¢oes de obtengdo de técnicas, métodos
de planejamento e programagdo, bem como pesquisas, estudos e projetos
destinados a execugdo ou presta¢do de servigos especializados. Sdo passiveis
de registro no INPI os servigos relacionados a atividade fim da empresa, assim
como o0s servigos prestados em equipamentos e/ou mdquinas no exterior,
quando acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de
documento, como por exemplo, relatério.>°

A alocagao de recursos humanos para os servigos sera realizada mediante
o pagamento das horas de trabalho e, logicamente, dos encargos tributarios e
sociais e de seguro para cobrir acidentes. O custo incluira, assim, o reembolso
das horas da ICT e o adicional variavel do pesquisador, acrescido dos custos
administrativos.

O pesquisador publico envolvido na prestacdo de servigo podera receber
retribuicdo pecuniaria, diretamente da ICT ou de instituicdo de apoio com
que esta tenha firmado acordo, sob a forma de adicional variavel e desde que
custeado exclusivamente com recursos arrecadados no ambito da atividade
contratada. O mesmo nao sendo previsto para os pesquisadores das instituigdes
privadas, cuja regra pode ser aplicada perfeitamente a eles se for previsto por
regulamento interno.

O valor do adicional variavel, antes referido, ficara sujeito a incidéncia
dos tributos e contribui¢des aplicaveis a espécie, sendo vedada a incorporagéo
aos vencimentos, & remuneracdo ou aos proventos, bem como a referéncia
como base de calculo para qualquer beneficio, adicional ou vantagem coletiva
ou pessoal, configurando ganho eventual.

O contrato de prestacdo de servigos pode ser celebrado de forma inde-
pendente ou como obrigacdo acessoria (clausula) das outras modalidades de
contratos referidos antes.

As obrigacdes contratadas podem se referir as atividades como: encomenda
de pesquisa ou parte dela; assisténcia técnica e cientifica; assessoria;
consultoria; manutencdo; suporte técnico; implantacdo de tecnologia, de
programa de computador; treinamentos; hospedagem de site, de base de
dados, de software. Esclarecemos que foram referidos apenas alguns dos
contratos possiveis de prestacdo de servigos, pois tudo que ndo é processo ou
produto ¢ servigo.

Os contratos de prestacdo de servigos estdo relacionados a solucdo de
uma demanda pontual, que utiliza tecnologia disponivel no estado da técnica.
Portanto, ndo objetivam o desenvolvimento de novos conhecimentos cientificos
e tecnologicos, como o que ocorre no acordo de parceria de PD&I.

36 Disponivel em: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato/tipos-de-contrato/prestacao-de-
servicos-de-assistencia-tecnica-e-cientifica, acesso em 15 mar. 2010.
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Geralmente as universidades ndo estdo interessadas na prestacdo de
servigos de pesquisa, uma vez que a parceria de PD&I ¢ mais interessante
do ponto de vista econdmico e social, pois estimula o verdadeiro avanco
cientifico e tecnologico do pais. Permitindo a ICT auferir beneficio financeiro
da participacdo na comercializagdo de resultados de projetos. Entretanto,
ndo se objetiva aqui retirar o mérito deste tipo de contrato, que ¢ também
importante para a indtstria nacional e para a ICT aplicar seu labor especializado
e contribuir para a formacao de recursos humanos.?’

A prestagao de servigos visando a inovacdo também difere da parceria
de PD&I. Na prestacdo de servigos hd uma encomenda de atividade face
aos recursos humanos que possui uma ICT. Na parceria h4 uma alocagdo de
diferentes recursos para se alcancar um resultado almejado na definigdo do
plano de trabalho da PD&I.

No que se refere ao pessoal alocado por institui¢cdes de pesquisa publicas,
na prestagao de servigos o pesquisador publico envolvido podera receber
retribuicdo pecunidria, na parceria podera receber bolsa. Diferenca esta que
pode reduzir significativamente o custo de pessoal de um projeto, devido aos
encargos envolvidos, e a alocacdo de outros recursos facilitados pela Lei de
Inovacgao para a PD&I.

A modalidade de contrato de prestagdo de servigos devera estar em
consonancia com a politica e normas internas de apoio a inovagao e propriedade
intelectual de cada instituicao.

Algumas institui¢des na defini¢do da sua politica interna entenderam que
o contrato de prestagdo de servigos ndo seria adequado para contemplar as
atividades de PD&I e nem para tratar de apropriacao dos resultados passiveis
de prote¢ao por direitos de propriedade intelectual.

Nesse sentido, embora exista uma interpretagdo de que relagdes de pres-
tagdo de servigco entre ICT e empresas ndo visam a geragdo de resultados
passiveis de protecao pela propriedade intelectual, na pratica sabemos que,
em casos especiais, uma solucdo desenvolvida para um problema pontual da
empresa podera ser inovadora. Destarte, para nao sermos surpreendidos, ¢
importante que o NIT tenha consciéncia dessa possibilidade e a considere em
suas analises. Caso reste diivida quanto aos resultados pretendidos na relagao,
cabe recorrer ao pesquisador encarregado da execucao do servigo, que podera
assessora-lo de maneira muito precisa.

A pesquisa contratada, ou seja, aquela que a empresa visa apropriar
todos os resultados é, por vezes, repelida, pelo entendimento de que se trata
de uma situagao dificil, especialmente para universidades publicas, mensu-
rar ¢ decidir caso a caso a cessao total dos direitos, correndo-se o risco de

37 Lei de Inovagdo, artigo 26.
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bloquear pesquisas futuras. Especialmente se o resultado ¢ amplo, semente,
raiz ou tronco para facilitar o surgimento de novos ramos e frutos tecnolo-
gicos.

E, em se tratando de pesquisa, a preferéncia pela parceria, apresenta-
se mais adequado do que um contrato de prestacdo de servigos, eis que
certamente a ICT colaborard com recursos humanos, materiais, equipamen-
tos e instalagdes, implicando uma cotitularidade de propriedade intelectual
resultante do projeto.

Se a prestacdo de servigos, por sua vez, incluir o uso de equipamentos,
laboratérios e outros bens, estes serdo computados no preco.

Caso uma fundagao de apoio, no ambito da Lei 8958/94, esteja na relagao
de prestacdo de servigos com a universidade e a empresa, sera necessaria
a previsao de uma prestacdo de contas no término do contrato, e, caso
permanecam recursos financeiros desta relagdo, o saldo devera ser depositado
na conta Unica da universidade.’®

1.5 Natureza juridica do acordo de parceria

A natureza juridica do acordo de parceria de PD&I ¢ mista: obrigagao de
dar e fazer.

A obrigagdo de dar consiste na alocagdo dos conhecimentos e dos recursos
humanos, financeiros e materiais necessarios a PD&I, logo sera inadimplente
a parte obrigada que ndo aportar os recursos comprometidos.

A obrigagao de fazer a PD&I € uma obrigagdo de meio e nao de resultado.
Quer dizer, se ao final, depois de consumidos os recursos alocados e terminado
0 prazo, nao houver um resultado suficiente para a resolu¢do de uma incerteza
cientifica ou tecnoldgica que possa gerar inovagao, ou mesmo um resultado
que possa ser protegida por direitos de propriedade intelectual, a obrigacao
serd considerada cumprida. Portanto ha um risco inerente a este tipo de
acordo.

Nessa modalidade o objeto do acordo é parte da propria atividade da
ICT, realizar pesquisa, cabendo a ICT demonstrar que fez todos os esforgos
possiveis, e utilizou todo seu conhecimento técnico para cumprir o plano de
trabalho, mas ndo estaria implicito neste esfor¢o garantir um resultado. Em
se tratando de obrigacdo de meio, independente de ser a responsabilidade
de origem delitual ou contratual, incumbe ao contratante provar a culpa do
contratado. O parceiro obrigado as atividades de PD&I somente podera ser
demandado por perdas e danos se tiver agido com dolo ou culpa.

Para que nfo haja a caracterizagdo do dolo ou da culpa, para efeitos de
responsabilidade por perdas e danos, € necessario que a ICT adote na vigéncia

38 Decisdao do TCU n° 3067/2005.
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do acordo de parceria de PD&I ferramentas de gestao de projetos visando
documentar, gerenciar e resguardar a memoria histérica da PD&I, de forma
a comprovar formalmente o adimplemento da obrigagao.

O importante ¢ ficar clara essa caracteristica da responsabilidade no
acordo, para que possiveis demandas futuras nao ocorram.

1.6 Negociacao de acordo de parceria

As atividades reguladas por um acordo de parceria de PD&I se iniciam
com uma proposta ou oferta de projeto, formalizada em func¢éo de necessidade,
oportunidade e potencialidade dos futuros parceiros.

Havendo interesse comum, a primeira providéncia, antes de se iniciarem as
negociacdes, sera avaliar se as parte tém condigdes de garantir a alocacao dos
conhecimentos e dos recursos humanos, financeiros € materiais necessarios
arealizacdo da PD&I.

Nesse momento a negociacao relevante sera para a definicdo de como
cada parceiro ira alocar seus recursos, do problema a ser solucionado na
execugdo do projeto e de como serdo tratados os eventuais resultados obtidos
da execugdo do acordo. Estas questdes devem estar bem esclarecidas desde
o inicio da parceria.

Para a definigdo das metas, etapas e contrapartidas, os parceiros deverao
elaborar um plano de trabalho de forma conjunta, o qual sera parte integrante
do instrumento do acordo de parceria de PD&I.

A parceria de PD&I podera iniciar de varias formas. Por exemplo, para o
atendimento de uma demanda espontanea de uma empresa que procura a ICT
para a solu¢do de um problema técnico de seu interesse; para buscar o apoio
concedido por agéncias de fomento, aproximando necessidades empresariais
e a potencialidade da ICT, dentre outras.

Nessa fase inicial de aproximacgao, cabe ressaltar a importancia de utili-
zar atas de reunides, que facilitardo os ajustes alcangados na elaboragao do
acordo.

Eventualmente, os parceiros poderao celebrar acordos prévios de confi-
dencialidade, conforme item “c” abaixo.

a) Oferta de parceria

A oferta de parceria de PD&I ¢ uma declaragdo unilateral de vontade,
viavel para a ICT buscar novos parceiros e otimizar a alocagdo de recursos
humanos e seus meios.

Conforme o Codigo Civil, artigo 427, a proposta de contrato obriga
o proponente a cumprir aquilo a que se propds, salvo se o contrario nédo
resultar dos seus termos, da natureza do negocio ou das circunstancias do
caso.
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Uma proposta deixa de ser obrigatoria, se

» feita sem prazo a pessoa presente e se ndo foi imediatamente aceita,
considera-se “presente’”’ quem contrata por telefone ou meio semelhante,
como internet/chat ou skype;

» feita sem prazo a pessoa ausente e se tiver decorrido tempo suficiente

para chegar a resposta ao conhecimento do proponente;

« feita a pessoa ausente e se nao tiver sido expedida a resposta dentro do

prazo dado;

* se, antes da resposta, ou simultaneamente, chegar ao conhecimento da

outra parte a retratagdo do proponente.’’

A oferta ao publico — como edital,*® anancios em home page e folhe-
tos — equivale a uma proposta, como esta acima definido, quando traz os
requisitos essenciais do acordo, salvo se o contrario resultar das circunstan-
cias.

Uma oferta publica pode ser revogada pela mesma via de sua divulgacgao,
sempre que ressalvada essa faculdade na oferta realizada.*!

A oferta confere obrigagdes ao proponente. No caso de descumprimento da
oferta o interessado pode, alternativamente e a sua livre escolha, se aplicavel
o Codigo de Protecao e Defesa do Consumidor:*?

* Exigir o cumprimento for¢ado da obrigacdo, nos termos da oferta,

apresentacdo ou publicidade;

* Aceitar outros servi¢os equivalentes;

» Pleitear perdas e danos.

b) Requisitos da oferta de parceria

A oferta deve assegurar informagdes corretas, claras, precisas, ostensivas
e em lingua portuguesa, sobre os recursos humanos, o grupo de pesquisa
e seu curriculo, a propriedade intelectual ja existente, equipamentos, la-
boratérios e outras instalagdes disponiveis, bem como as caracteristicas,
qualidades, quantidade, composi¢ao, garantia, preco, prazos de validade e
origem, bem como sobre 0s riscos que apresentam aos usudrios, se for o
caso.®

Podem ser apresentadas, com ressalva, linhas gerais dos elementos in-
dicados acima, firmando um contrato de confidencialidade (proximo item)
com os interessados para a apresentacdo de mais detalhes das possibilidades
de projeto de PD&I.

39 Codigo Civil, artigo 428.

40 Ver os paragrafos do artigo 7° do Decreto n® 5.563/2005, que regulamenta a Lei de Inovagdo.
41 Codigo Civil, artigo 429.

42 Lein® 8.078/1990.

4 Codigo de Protecao e Defesa do Consumidor, artigo 31.
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¢) O contrato prévio de confidencialidade para negociagdo de
parceria (non disclosure agreements — NDA)

Nos casos em que a negociagao da parceria de PD&I requer o acesso mais
especifico a dados, informagdes e conhecimentos, que envolvem segredos,
¢ de suma importancia elaborar um contrato que garanta a confidencialidade
dessas informacoes antes de as partes terem acesso a elas. Podemos dizer
que a confidencialidade esta intimamente ligada ao conceito de informacéo
privilegiada.

Tendo em vista, o carater cada vez mais globalizado do mundo dos
negocios € comum as empresas e ICT ja apresentarem o seu NDA, quando
da intencdo preliminar de negdcio que envolva a apresentagdo de dados e
informag¢des ou a demonstragdo de algum produto ou processo, ou mesmo
de projeto.

Os NDA sao importantissimos para as [CTs, também, quando pretendem
testar alguma tecnologia em escala industrial, nestes casos € sempre importante
uma clausula proibindo a engenharia reversa.

Podemos salientar algumas caracteristicas essenciais desses instrumentos,
como por exemplo, definir: informag¢ao confidencial, o que ndo sao informagdes
confidenciais, sigilo, quem sdo as pessoas com o dever de confidencialidade,
estipular um prazo para a obrigacdo de confidencialidade** e estabelecer as
sang¢des aplicaveis.

E comum ICTs e empresas que negociam habitualmente entre si esta-
belecerem um contrato de confidencialidade, valido para um determinado
periodo e para a analise de sucessivos projetos ou de programas conjuntos,
sendo usual a inclusdo de aditivos ao contrato de confidencialidade, definindo
as matérias especificas discutidas e os pontos relevantes que serdo mantidos
em sigilo.

E importante observar que, para a validade da obrigagdo de confidencia-
lidade entre pessoas juridicas, deve-se providenciar a emissdo de declaragdo
de compromisso, assinada pelas pessoas fisicas envolvidas na sua discussao
e avaliacdo, declarando que os dados, as informagdes e os conhecimentos
cientificos e tecnologicos fornecidos para analise encontram-se protegidos
por copias e depositados em lugar seguro, sob dever de guarda de segredo.

4 Sobre prazo indicamos a aplicacdo do Decreto n° 4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados,
informacgdes, documentos e materiais sigilosos de interesse da seguranca da sociedade e do Estado,
no ambito da Administracado Publica Federal: Art. 7°. Os prazos de duragdo da classificagdo a que se
refere este Decreto vigoram a partir da data de produc¢ao do dado ou informagéo e s@o os seguintes:
I — ultrassecreto: maximo de trinta anos; II — secreto: maximo de vinte anos; III — confidencial:
maximo de dez anos; e IV — reservado: maximo de cinco anos. Paragrafo tnico. Os prazos de
classificagdo poderao ser prorrogados uma vez, por igual periodo, pela autoridade responsavel pela
classificac@o ou autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a matéria.
(Modificado pelo Decreto n° 5.301/2004)
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Se o proprietario nao cuidar, ndo podera reclamar se vierem a ser revelados
indevidamente a terceiros.

d) Alguns itens a serem observados nas negociagoes de parceria

Conhecer os requisitos legais gerais dos contratos e dos acordos de

parceria de PD&I no Brasil:

e Codigo Civil Brasileiro, Lei n° 10.406/2002;

* Lein® 8.666/1993;

* Leis de inovacdo federal e estadual e seus decretos de regulamen-
tacao;

* Normas administrativas como estatuto, regulamento, diretrizes e reso-
lugdes da ICT; instrugdes normativas dos Ministérios, como Plane-
jamento Or¢camento e Gestdo, Fazenda, Minas e Energia, Ciéncia ¢
Tecnologia, Agricultura, Satde, também de 6rgdos dos ministérios
como o Tesouro Nacional e o Banco Central, e de agéncias reguladores
como a ANEEL, ANATEL e ANP;

e Decisdes do TCU;

* Averbagio e registro de contratos e de titulo de propriedade intelectual
no INPI, MAPA, Biblioteca Nacional, etc.

E, ainda, observar pelo menos algumas regras oriundas das boas praticas

de negociagdes de parceria de PD&I:

» Deixar a parte os problemas pessoais do negociador;

* Definir interesses da ICT e ndo posi¢des pessoais do negociador;

* Descobrir alternativas que possam oferecer ganhos mutuos aos par-
ceiros;

e Usar e exigir critérios objetivos;

e Conhecer bem as proprias alternativas da ICT, o que pode e ndo pode
ser oferecido, todas as instancias decisorias, seus tramites e prazos;

e Definir claramente os objetivos e o objeto da parceria;

* Definir como cada parceiro ira colaborar efetivamente para a execucao
do projeto e na alocagao dos recursos;

« Definir questdes de propriedade intelectual e de exploracao de resulta-
dos obtidos.

e) Averbacgdo do acordo de parceria de PD&I no INPI

O Ato Normativo n°® 116, de 27/10/1993, do INPI, hoje revogado,
dispunha especificamente sobre averbac¢ao de contratos de participacdo nos
custos de pesquisa e desenvolvimento tecnologico, que estabelecia fluxo
de tecnologia entre empresas domiciliadas no pais e centros de pesquisa,
ou empresas com capacidade de geracdo de tecnologia no pais ou no
exterior.
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No Ato Normativo n° 135, de 15/04/1997, do INPI, vigente, ja referido
antes, ficou previsto que, item “I, 2”:

O INPI averbara ou registrarda, conforme o caso, os contratos que im-
pliqguem transferéncia de tecnologia, assim entendidos os de licen¢a de
direitos (exploragdo de patentes ou de uso de marcas) e os de aquisi¢do
de conhecimentos tecnologicos (fornecimento de tecnologia e presta-
¢do de servigos de assisténcia técnica e cientifica), e os contratos de
franquia.

Observa-se a eliminag¢ao do contrato de pesquisa e desenvolvimento,
como um tipo especifico, do rol dos instrumentos cuja averbagdo ou registro
deveria ser feito no INPI.

No entanto, se a parceria envolver licencas de direitos de propriedade
industrial e a aquisi¢ao de conhecimentos tecnoldgicos, conforme relacionados
no Ato Normativo n® 135/1997 o INPI devera proceder a averbagdo ou o
registro. Especialmente se envolver parceiros no exterior e pagamentos ou
participacdes sobre a exploracao de resultados.

Neste ponto, caso haja divida, sugerimos a consulta prévia a Diretoria
de Contratos de Tecnologia e Outros Registros (DIRTEC), do INPI, quanto a
averbacdo de contratos dessa natureza.®

f) Pré-acordo de parceria

O acordo preliminar ou pré-acordo de parceria de PD&I € uma alternativa
para assegurar a realizacdo de acordo futuro que, exceto quanto a forma, deve
conter todos os requisitos essenciais do acordo a ser celebrado.*¢

E uma alternativa para concorrer em editais de financiamento de projetos
junto as agéncias de fomento.

Concluido o acordo preliminar, e desde que dele ndo conste clausula
de arrependimento, qualquer dos parceiros tera o direito de exigir a
celebragdao do acordo definitivo, fixando um prazo ao outro, para que o
efetive.

No caso de pré-acordo para busca de financiamento, deve ser previs-
to que a falta dos recursos pleiteados tornard sem efeito a promessa de
acordo.

O pré-acordo devera ser levado ao registro competente, se for o caso;
por exemplo, um acordo que envolva a promessa de licenca de direitos de
uma patente devera ser levado ao INPI, para a averbagdo. Dessa forma, sera
oponivel a terceiros.*’

4 Ver site do INPI: http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/contrato.
46 Codigo Civil, artigo 462.
47 Codigo Civil, artigo 463
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1.7 Validade do acordo de parceria

O acordo de parceria de PD&I, como qualquer outro contrato, para ter
validade, quer dizer, produzir os efeitos garantidos pelo Direito, deve cumprir
requisitos minimos estabelecidos pelo Céodigo Civil.

O efeito esperado do acordo ¢ a realizagdo de uma parceria de PD&I
conforme o plano de trabalho e as cldusulas ajustadas pelos parceiros nas
negociagoes.

Quando um dos parceiros ndo cumprir a sua obrigacdo na parceria, ¢
necessaria que o prejudicado adote um procedimento para a solugdo da con-
trovérsia —negociacao direta entre os parceiros, media¢ao, arbitragem ou que
recorra ao Poder Judiciario — para que a outra parte cumpra seu dever ou inde-
nize as perdas e os danos. Nessas situagdes, 0s primeiros questionamentos a
serem feitos serdo para esclarecer se o acordo tem existéncia, validade e eficacia.

A validade do acordo requer:*

e agente capaz;

e PD&I licita, possivel e determinada;

e cumprimento de forma prescrita ou nao defesa em lei.

“Agente capaz” significa que a pessoa fisica deve ter capacidade no
mundo juridico para manifestar sua vontade (eX.: ser maior de dezoito anos),
ou que a pessoa juridica tenha sido regularmente constituida (ex.: sociedade
por cotas de responsabilidade limitada inscrita na Junta Comercial).

Segundo o Cdédigo Civil, as “pessoas juridicas™ sao de direito publico,
interno ou externo, ¢ de direito privado (artigo 40):

* Pessoas juridicas de direito publico interno sdo a Unido, os Estados,

o Distrito Federal, os Territorios, os Municipios, as Autarquias e as
demais entidades de carater publico, criadas por lei (artigo 41);

* Pessoas juridicas de direito publico externo sdo os Estados estrangeiros
(paises) e todas as pessoas que forem regidas pelo Direito Internacional
Publico, como as Organizacdes Internacionais (artigo 42);

* Pessoas juridicas de direito privado sdo as associagdes, as sociedades
¢ as fundagdes (artigo 44).

A lei estabelece que as pessoas juridicas de direito privado comecam

a existir com a inscri¢do do ato constitutivo no respectivo registro, prece-
dida, quando necessario, de autorizacdo ou aprovacao do Poder Executivo,
averbando-se no registro todas as alteragdes por que passar o ato constitutivo
(Codigo Civil, artigos 45 e 46).

“Objeto licito” (“PD&I licita, possivel e determinada’) significa que o
acordo nao pode violar o direito nem causar danos a outrem, seja por a¢do ou

4 Base no Codigo Civil, artigo 104.
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omissdo voluntaria, negligéncia ou imprudéncia, ainda que exclusivamente
moral (Cédigo Civil, artigos 186 a 188).

“Forma prescrita” significa que o acordo deve cumprir certos requisitos
expressos em lei como, por exemplo, os relacionados com a propriedade
intelectual, cujas clausulas devem conter: titularidade, condi¢des de segredo,
direitos de publicagao, divulgagao e utilizacdo dos resultados das atividades
desenvolvidas e a participacao de cada parceiro nos resultados da exploragao
das criagdes que forem fruto da parceria.

Por exemplo, dispde o Decreto n° 5.563/2005, artigo 10, § 2°, que

As partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da propriedade
intelectual e a participagdo nos resultados da explora¢do das cria¢oes
resultantes da parceria | ...]

“Forma nao defesa em lei” significa que se devem observar as limitagdes
impostas para certos tipos de contratos como, por exemplo, os relacionados
com as compras publicas que, muitas vezes, para se concretizar exigem
licitagdo prévia.

Se houver a necessidade de contratar colaboradores para o projeto,
nos contratos de trabalho, serdo observadas as regras proprias ditadas
pela legislacdo especifica. O mesmo em relacdo a outros contratos, como
fornecimento, compras, servigos, etc.

Vale aqui registrar mais uma vez que o acordo de parceria de PD&I ¢
uma obrigacdo de meio e ndo de resultados, devido ao seu risco inerente.
Tal peculiaridade devera ser sempre considerada como caracteristica propria
deste tipo de contratacao.

1.8 Principais clausulas dos acordos de parceria

Inicialmente, a elaboragdo de um acordo possui dois componentes im-

portantes a serem observados, como mostramos a seguir:

1. Trata-se de um exercicio de previsdo de futuro, pois quem elabora um
acordo precisa antever problemas que podem resultar de cada uma
das condigdes estabelecidas e das etapas do plano de trabalho, muitas
vezes ja ocorridos em outros projetos.

Portanto, ¢ importante ter consciéncia de que na vigéncia do acordo
poderdo ocorrer desvios de percurso, ou os resultados parciais po-
derdo ndo ser os desejaveis, requerendo a aplicagdo de medidas
corretivas.

Tal previsao é importante e faz com que o acordo sirva como instrumento
de harmonia entre os parceiros, estando aberto a repactuagao constante,
para atender da melhor forma as expectativas e se alcangar um
denominador comum.
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Cabendo observar que a parte nao sujeita a incerteza deve ficar bem
clara.

O acordo preponderantemente marcado pela incerteza seria inexe-
quivel.

2. Precisa ser contemplado do ponto de vista do Direito, ndo somente
porque ¢ previsto em lei, mas porque o acordo ¢ um instrumento
que outorga direitos e atribui deveres, esclarece expressoes, confere
alocacdo de recursos e estabelece prazos, e, principalmente, produz
efeitos de carater juridico-legal relativo ao patriménio intangivel dos
parceiros.

Para que o acordo esteja claro e que o negoécio juridico administrado
alcance o sucesso almejado, devem-se procurar as formas corretas para
redigi-lo, devendo estar sempre comprometido com o equilibrio de interesse
dos parceiros. Cada clausula ou conjunto de clausulas deve ser organi-
zado de forma coerente, com linguagem precisa, que nao seja coloquial,
comercial, rebuscada ou prolixa, mais sim técnica, que empregue termos e
significados inequivocos. Havendo duvida na interpretagao do termo técnico,
¢ imprescindivel definir qual interpretagcdo que sera adotada para os efeitos do
acordo, o que pode ser feito na cldusula denominada: defini¢des.

Acordos bem escritos ¢ adequadamente apresentados sdo instrumentos
robustos na defesa dos interesses dos parceiros.

Ademais, um acordo bem redigido demonstra o nivel de qualidade da
ICT e o cuidado dedicado ao ato de firmar compromissos com seus parceiros,
ajudando a passar uma imagem solida da instituig@o, evitando consideraveis
despesas e contribuindo de forma significativa para o sucesso da relagao
acordada entre os participes.

Para facilitar a elaboragdo dos acordos, sugere-se a adogcdo de uma
estrutura minima; evidentemente outras clausulas podem ser acrescentadas,
para melhor regular o acordo. Veja-se o esquema geral:

* Identificagdo dos parceiros, de outras partes e de seus representantes

legais;

¢ Considerandos;

e Objeto;

* Definicdes;

* Recursos a serem alocados e prazos;

e Prazo da PD&I;

» Confidencialidade e excegdes;

« PI: titularidade e respectivas despesas;

e PI: exploracdo e seu prazo, exclusividade ou nao, participagdo nos
resultados, sublicenciamento;

* Divulgacao e publicagdes de criagdes resultantes da PD&I;
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» Responsabilidades;

* Qutras obrigagdes;

» Casos de extin¢do da parceria;

» Foro/direito aplicavel;

* Publicacdo em diario oficial;

e Assinaturas;

e Testemunhas;

* Anexos: Plano de trabalho, incluindo o protocolo de transferéncia de

resultados da PD&I, e outros.

O acordo no ambito do direito administrativo, quando regularmente
publicado dispensa testemunhas e registro em cartorio, pois como todo o ato
administrativo, traz em si a presuncao de legitimidade e vale contra terceiros
desde a sua publicagdo.* Embora o costume administrativo seja no sentido
de incluir as testemunhas.

1.9 Contrato de acesso a patrimonio genético e conhecimento
tradicional associado

O contrato de acesso ao patrimoénio genético e ao conhecimento tradi-
cional associado requer anuéncia prévia, autorizagdo de acesso e contrato
de reparticdo de beneficios com os povos indigenas e populagdes tradi-
cionais.

Para o desenvolvimento de novos produtos, em que se faca necessario
0 acesso ao patrimdnio genético, por meio de conhecimento tradicional
associado, a CDB prevé o consentimento prévio e informado de povos
indigenas e populagdes tradicionais, bem como a previsdo da reparti¢cdo de
beneficios (artigos 8°, j, 10, 15 ¢ 16).5°

¥ MEIRELLES, H. L. Direito administrativo brasileiro, 25. ed. Sdo Paulo: RT, 2000. p. 209.

30 CDB, artigo 8°. Cada Parte Contratante deve, na medida do possivel e conforme o caso: alinea

“J”. Em conformidade com sua legislacdo nacional, respeitar, preservar e manter o conhecimento,
inovagdes e praticas das comunidades locais e populagdes indigenas com estilo de vida tradicionais
relevantes a conservagdo e a utilizagdo sustentavel da diversidade bioldgica e incentivar sua
mais ampla aplicagdo com a aprovagdo e a participagdo dos detentores desse conhecimento,
inovagdes e praticas; e encorajar a reparti¢ao equitativa dos beneficios oriundos da utilizagao desse
conhecimento, inovagdes e praticas. CDB, artigo 10, regula a utilizag@o sustentavel de componentes
da diversidade biologica, alinea “c”, estabelece: Proteger e encorajar a utilizagdo costumeira de
recursos biologicos de acordo com praticas culturais tradicionais compativeis com as exigéncias
de conservag¢do ou utiliza¢do sustentavel.
CDB, artigo 15, itens 4 e 5: 4. O acesso, quando concedido, devera sé-lo de comum acordo e
sujeito ao disposto no presente artigo; 5. O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao
consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que
de outra forma determinado por essa Parte.
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1) Politico

2) Juridico

Principais marcos favoraveis a inovagao
PITCE, PDP, PAC

Constituicéo Federal, Lei de Inovacéo
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+agéncia de fomento
+instituigao de apoio

Interesse comum dos parceiras para resolugao de uma
incerteza em C&T voltada para o mercado: gerarinovagéo

projeto
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SEGUNDA PARTE:
O ACORDO DE PARCERIA DE PD&I






As partes no
acordo de parceria

No preambulo do acordo de parceria, que € o espago de abertura do texto
de um contrato, sdo dispostos:

* O titulo do contrato: “acordo de parceria de PD&I”;

* A qualificagdo dos parceiros, intervenientes e anuentes (nome e dados

de identificagao completos); e os

* Considerandos.

O acordo de parceria de PD&I, como todo contrato, deve iniciar com a
identificac@o precisa das partes contratantes.

No caso de pessoas juridicas, além dessa identificagdo do contratante
devem ser indicados os seus representantes legais, na forma prevista no
Estatuto ou Contrato Social, e a respectiva qualificacdo daqueles que assinardo
o instrumento.

As partes de um acordo de parceria de PD&I — parceiros, intervenientes
e anuentes — podem ser:

» Pessoas juridicas de direito publico (publico x publico);

» Pessoas juridicas de direito publico e de direito privado (publico x pri-

vado);

» Pessoas juridicas de direito privado (privado x privado).

Os principais requisitos para ser parte ¢ a capacidade para assumir
obrigacdes juridicas e a possibilidade de ser parceiro, interveniente ou anuente
de PD&I — tal como exige o Codigo Civil Brasileiro.

No caso de parceiro, interveniente ou anuente estrangeiro devem ser
observadas as regras proprias de cada legislagdo, para definicdo prévia da
legislacao aplicavel e do foro competente.

A Lein®9.279/1996 determina que devem ser averbados/registrados pelo
INPI todos os contratos que impliquem transferéncia de tecnologia, quer entre
empresas nacionais, ou entre empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas
no exterior.

O Banco Central do Brasil, também regula esta matéria, a Circular do BC
que institui o Registro Declaratoério Eletronico de operacdes de transferéncia
de tecnologia, servigos técnicos complementares e importagdo de intangiveis,
¢ a de numero 2.816/1998, reproduzimos a seguir:
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Art. 1° Instituir, a partir de 22.04.1998, o Registro Declaratorio Eletronico
(RDE) para as operagdes contratadas com fornecedores e/ou financiadores
ndo residentes no Pais, relativas a:

I — Fornecimento de tecnologia;

Il — Servicos de assisténcia técnica,

Il — Licenc¢a de uso/Cessdo de marca;

IV — Licenga de exploragdao/Cessdo de patente,

V — Franquia,

VI — Demais modalidades, além das elencadas de I a V acima, que vierem a
ser averbadas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial — INPI.

A Circular n® 2.816/1998, regulamentou os procedimentos suplementares
com a Carta-Circular n°® 2.795/1998, que entrou em vigor em 22 de abril do
mesmo ano, este regulamento anexo a Carta — Circular, evidencia que

CAPITULO I — Do Registro
Art. 1° Este regulamento aplica-se as operagées definidas no artigo 1° da
Circular n° 2.816, de 15.04.1998.

Art. 2° O registro declaratorio eletronico de cada operagdo efetua-se apos
obtenc¢ao do Certificado de Averbag¢do concedido pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI) para operac¢oes que envolvam direitos de
propriedade industrial, fornecimento de tecnologia, prestagdo de servigos de
assisténcia técnica e franquia.

Dados da pessoa juridica: o nome da firma ou a denominagéo (razao
social); sendo pessoa juridica de direito privado ou publico, o ntimero de
inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ); o local da sede ou,
se for o caso, da filial (subsidiaria, agéncia, escritorio) e os dados da pessoa
fisica que ira representa-la no contrato, bem como seu cargo ou func¢io. Esse
representante deve ser qualificado da mesma forma como se qualifica uma
pessoa fisica.

Dados da pessoa fisica: nome civil completo; nacionalidade; estado civil;
profissao; tipo, local de expedigao e numero do documento de identidade ou
do passaporte, se estrangeiro; nimero de Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);
domicilio ou residéncia (endereco, CEP, cidade, estado e pais, telefone,
e-mail).

A qualificacao das partes permite conhecer quem esta contratando e onde
eles podem ser encontrados.

Os contratos geralmente tém duas partes. Existem contratos plurilaterais,
com mais de duas partes; existe, também, a possibilidade de multiplicidade de
pessoas, em uma mesma parte. Independentemente de quantas sdo as pessoas
fisicas ou juridicas envolvidas, todas devem ser qualificadas com precisao.

O representante da pessoa juridica deve ser aquela pessoa fisica autorizada
pelo contrato social, pelo estatuto, pela legislagdo que instituiu a pessoa
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juridica de direito publico ou pelo instrumento do mandato, também designado
“Procuracdo” ou delegagao de competéncia.

Nessa parte do contrato deve-se informar qual posi¢ao de cada parte, ou
seja, quem serdo os parceiros, os intervenientes, concedentes de recursos e
anuentes.

No que se refere aos sujeitos de direitos, as partes do acordo de parceria,
pode ser prevista a possibilidade de transferéncia da posi¢ao contratual,
substitui¢do de parte, ou inclusdo de parte, cujas condi¢des deverdo estar
detalhadamente previstas no acordo.

1.1 Precaucdes para assegurar a garantia do cumprimento de
obrigacao

Recomenda-se que, antes de se contratar com uma empresa, seja feita
uma pesquisa na junta comercial (registro publico de empresas mercantis)
ou no cartério (registro civil das pessoas juridicas), para se verificar se a
constitui¢ao dela foi registrada e se houve alteragdes; verificar o capital social
e identificar os seus representantes legais, aptos a assinar contratos.

Recomenda-se investigar também a situagdo dos possiveis contratantes
junto ao Servico de Protegao ao Crédito (SPC), a Receita Federal e, quanto a
existéncia de processos ativos, os 6rgaos do poder judiciario estadual, federal
e trabalhista, bem como recorrer ao SICAF.5!

E importante considerar que os atos praticados pelos administradores das
empresas somente obrigam a pessoa juridica quando exercidos nos limites do
seu poder, definido no ato constitutivo, como ¢ o caso do contrato social da
limitada (Ltda.) ou do estatuto da sociedade por agdes (S/A).32

1.2 Da licitaciao

Muito se discute a partir do advento da Lei de Inovagao, sobre a necessi-
dade ou ndo de licitar previamente uma oferta de parceria, visto que as
relagdes que envolvem a Administragcdo Publica, notadamente a referente a
licenciamento de tecnologia ou contratagdo, obedecerem a uma legislacdo
especifica.

51O Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores é um sistema automatizado de informagdes
através do qual os fornecedores se cadastram gratuitamente, com a finalidade de fornecer materiais
ou prestar servigos para os 6rgaos da administrag@o publica federal direta, autarquias e fundagoes.
O cadastro possui validade anual em todo o territorio nacional.

52 Codigo Civil, artigo 47. Sobre o assunto transcrevemos parte do Acérdao do Tribunal de Justica
do Distrito Federal que decidiu: “[...] Contratos. [...] Diretora de organizag@o nao governamental
ndo pode contratar em nome da entidade, se a autorizac@o estatutaria para representagio
da pessoa juridica recai sobre ocupante de outro cargo.[...]” EIC 20562720068070001, DF
0002056-27.2006.807.0001, relator Des. Romulo de Araujo Mendes, julgamento em 28/09/2009,
2% Camara Civel, publicagao em08/10/2009, D.J. p. 41.
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A Constituicdo Federal, no artigo 37, caput, baliza os procedimentos
quanto aos atos de natureza administrativa, do que nao fogem o licenciamento
e a contratagao de tecnologia. No caso em tela, a administragdo publica
se sujeita aos principios da impessoalidade (a administragdo deve tratar
de forma igual aos administrados, ressalvando e considerando a possivel
desigualdade entre eles) e da legalidade (pelo qual a administragdo publica,
sO6 age em conformidade com a lei). Poderiamos elencar outros principios
que entendemos sejam relevantes, como por exemplo, o da moralidade, mas
entendemos ser suficientes os ja citados.

Ainda dentro desta logica, € claro que devemos fazer mengdo a necessidade
de autorizacdo para o licenciamento ou contrato dentro da administracao,
variando dentro de cada ICT o formato, de acordo com seu regramento
interno.

Como regra, podemos afirmar que a licitagdo ¢ uma obriga¢do da adminis-
tragao publica, como indica o inciso XXI, do artigo 37 da Constitui¢do Federal:

Ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras
e alienagoes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que
assegure igualdade de condi¢oes a todos os concorrentes, com clausulas
que estabelecam obrigacées de pagamento, mantidas as condi¢des efetivas
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitird as exigéncias de
qualificagdo técnica e economica indispensaveis a garantia do cumprimento
das obrigagoes. [Inciso regulamentado pela Lei n° 8.666/1993]

A excecgdo a regra de licitar, nasce exatamente da expressao “ressalvados
os casos especificados na legislagdo”. Para nosso estudo primeiramente
estudaremos 0s casos previstos na propria Lei n® 8.666/1993, que regula o
inciso XXI do artigo 37 da Constitui¢do Federal.

Em pelo menos trés artigos sdo previstas excegdes a regra de licitar. Em
primeiro lugar no art. 17, que trata de casos especificos de alienagdo de bens
imoveis da administracao, situagcdes estas que ndo exigem a licitagao.

Em segundo lugar, o artigo 24 da referida lei, que trata dos casos de
“dispensa” de licitacdo. Podemos definir a dispensa, como uma situacado
em que em tese a licitagcdo é possivel, porém a previsao legal (e, portanto,
somente 0s casos previstos na norma) dispensa o processo licitatorio. O artigo
24 possui 28 incisos, mas nos interessa especialmente os que guardam relacdo
com a Lei n® 10.973/2004, ao dispor:

Art. 24. E dispensavel a licitagdo:

VIII — para a aquisi¢do, por pessoa juridica de direito publico interno, de
bens produzidos ou servi¢os prestados por orgdo ou entidade que integre a
Administra¢dao Publica e que tenha sido criado para esse fim especifico em data
anterior a vigéncia desta Lei, desde que o prego contratado seja compativel
com o praticado no mercado; [Redagao dada pela Lei n® 8.883/1994]
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Cabe ressaltar aqui, que o 6rgdo ou entidade que vai produzir o bem ou
servigo, deve ter finalidade especifica e data de criagdo anterior a 1994.

Ressalta-se também o previsto no inciso IX, que trata dos casos de
seguranca nacional, nada impede que uma ICT, seja chamada a colaborar
com a Administragdo Publica, em uma pesquisa que atenda aos interesses
da seguranga nacional, caso em que nao ha logica em procedermos a um
processo licitatorio. Este inciso deve ser analisado em conjunto com 0 inciso
XXVIII, que diz respeito a tecnologia de alta complexidade e ligada a defesa
nacional, caso em que a contratagdo para o fornecimento também dispensaria
a licitagao.

Ou ainda, o previsto no inciso XIII:

Na contratagdo de institui¢do brasileira incumbida regimental ou esta-
tutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional,
ou de institui¢do dedicada a recuperagdo social do preso, desde que a
contratada detenha inquestionavel reputa¢do ético-profissional e ndo tenha
fins lucrativos, [Redacdo dada pela Lei n® 8.883, de 1994]

A rigor, vale aqui o previsto para o inciso VIII, que a instituigdo tenha
finalidade especifica, no caso previsao estatutaria de atividade em pesquisa,
ensino ou desenvolvimento institucional.

A partir do advento da lei 10.973/04 (art. 25), foi acrescentado ao artigo
24 da Lei 8.666/93 (dispensa de Licitagdo) o inciso XXV, que trata:

Na contratagdo realizada por Institui¢ao Cientifica e Tecnologica — ICT
ou por agéncia de fomento para a transferéncia de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou de exploracao de cria¢do protegida.
[Incluido pela Lei n° 10.973, de 2004]

O espirito da lei de Inovagao foi o de alavancar a P&D em territorio
brasileiro, a leitura pura e simples do inciso XXV do artigo 24 pode nos
colocar diante de duas questdes basicas, o procedimento ¢ o mesmo quando
a ICT (administracdo publica) contrata tecnologia, daquele quando ela aliena
a mesma?

Com relacdo ao aspecto da contratagdo de tecnologia, a propria Lei n°
8.666/1993 resolve a questao, pois traz expressamente em seu artigo 111:

Art. 111. A Administragdo so podera contratar, pagar, premiar ou receber
projeto ou servigo técnico especializado desde que o autor ceda os direitos
patrimoniais a ele relativos e a Administra¢do possa utiliza-lo de acordo com
o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboragdo.

Paragrafo unico. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de cardter
tecnologico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos incluira o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informag¢do
pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixa¢do em suporte
fisico de qualquer natureza e aplica¢do da obra.
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A luz da redagdo do artigo 111, a administra¢do publica somente podera
“pagar, premiar ou receber” nos casos em que houver cessdo do direito
patrimonial, ou seja, a menos que haja excecdo expressa, nao ha que se falar
em pagamento pelo uso de tecnologia, mas sim pagamento pela tecnologia.

No caso de fornecimento de tecnologia, ou seja, a administragao publica
entra no mercado, como fornecedora, vale o disposto no inciso XXV do artigo
24 da Lei n® 8.666/1993.

Cabe ressaltar o terceiro artigo que trata da exce¢lo a regra de licitar
para a administragio publica. E o artigo 25 da Lei n® 8.666/1993, que trata
exatamente dos casos em que a licitagdo nao deve ocorrer por ser indcua, ou
seja, o processo licitatério em si nao se justifica, porque na hipotese de ocorrer,
nao atenderia ao principio da isonomia, pois em regra somente um fornecedor
acorreria ao certame. Os incisos deste artigo s@o meros casos enunciativos,
ou seja, ndo encerram todas as possibilidades de inexigibilidade, mas servem
como exemplo. No caso das ICTs, poderiamos tratar do inciso II, que trata da
notoria especializagdo, como uma possibilidade de aplicagdo na contratagio
sem licitacao.

Por fim, como visto anteriormente, a natureza juridica do acordo de
parceria que inclui pelo menos um sujeito regido pelo Direito Administrativo
¢ um convénio no qual, ao contrario do contrato, os interesses das partes
sdo convergentes. Porque, de fato, os parceiros buscam alcangar o mesmo
objetivo, a saber, um resultado de PD&I.

B Gestdo relacionada a relacdo entre as partes

* Os dados dos parceiros e outras partes podem alimentar uma base de
dados que permitira um cadastro de parceiros, financiadores, fundagdes
de apoio, dos seus representantes, seus enderegos atualizados, os
contatos, alteracdes contratuais, etc.

* Deverd estar estabelecido no acordo de parceria que qualquer
modificacdo do contrato ou do estatuto social da empresa parceira
devera ser formalmente comunicada as ICTs e demais partes para
conhecimento e também providéncias de eventuais modificagdes que
se facam necessarias.

e Importante também relacionar cada parte com os respectivos projetos
procurando contemplar no sistema de gestdo as informagdes sobre os
resultados do projeto, o que permitird no futuro acompanhar a exploracdo
de resultados obtidos, especialmente os resultados tecnoldgicos, se esta
em conformidade com o acordo de PD&I ou se ha necessidade de novo
acordo e entendimento entre as partes.

+ Eimportante ter o cuidado de ndo revelar no titulo do projeto informagdes
que possam prejudicar o sigilo da parceria. Assim, é recomendavel que
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os titulos dos projetos ndo revelem detalhadamente informagdes sobre
0 objeto da pesquisa. Tendo este cuidado, evita-se 0 monitoramento
pelos concorrentes das novas pesquisas desenvolvidas pela empresa
parceira.

A empresa parceira que queira celebrar acordo de parceria com a ICT
deve comprovar sua regularidade fiscal, por meio do cadastramento
via SICAF.
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Os considerandos no
acordo de parceria

Os considerandos sdo essenciais nos acordos de parceria, mesmo nao
sendo previstos em lei, sao inseridos no predmbulo do instrumento contratual.
Tém por fim informar as pessoas que lerem o acordo quais foram os motivos
que justificaram a sua celebragao e ajudardo muito, no caso de ser necessario
interpretar o instrumento do negocio, seja pelas proprias partes, seja por um
juiz ou arbitro, nos casos de davida ou de conflito na execugao, ou de solucao
por descumprimento de obrigacao.

Os considerandos estiao relacionados ao principio da boa-fé contratual
previsto no Coédigo Civil Brasileiro, uma vez que tém a intencdo de dar
transparéncia as intencdes que levaram a firmar o acordo de parceria.

Essas observagdes nao sao consideradas clausulas em si, mesmo porque
nao contém, por si sO, direitos, deveres ou obrigacdes para qualquer das
partes.

O que se pretende com os considerandos ¢ descrever a situagao fatica e
0s aspectos subjetivos indicados pelas proprias partes, a contextualizagdo e o
apontamento dos interesses comuns das partes para facilitar a interpretacdo
do acordo de parceria que se instrumentaliza em um texto.

Os considerandos sao muito utilizados nos acordos de parceria de PD&I,
nos contratos internacionais e nos chamados contratos administrativos ou
convénios.

Como temas que podem fazer parte dos considerandos, sugerimos elencar
a natureza de cada parte, um histoérico do processo da inovagao da empresa,
as potencialidades do grupo de pesquisa da ICT relacionadas com o objeto
do acordo, inclusive fazendo meng¢ao a parcerias ou vinculos anteriores, € o
porqué do acordo de parceria.
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A clausula do
objeto

Na primeira clausula, as partes dispdem sobre qual é o objeto da parceria
de PD&I. O objeto deve ser redigido com linguagem clara e precisa, definindo
de forma inconteste qual o proposito da celebragdo do acordo.

A defini¢ao precisa do objetivo do acordo de parceria é fundamental para
averiguacao do cumprimento das obrigagdes, ao final da contratagao.

O objeto da parceria de PD&I deve contemplar as diferentes etapas da
pesquisa e do desenvolvimento visando & inovag¢do, como por exemplo:
verificagdo da viabilidade de certa tecnologia®; a realizagdo de testes’*;
desenvolvimento de novo produto ou processo™; escalonamento laboratorial
ou industrial, dentre outros. O importante ¢ definir claramente o que vai se
fazer na parceria.

O objeto da parceria de PD&I, em linhas gerais, ¢ uma obrigacdo de
executar um projeto, de fazer pesquisa e desenvolvimento e dar um resultado
que possa ser inovador. Por isso, o objeto do acordo ¢ composto.

O detalhamento do objeto é imprescindivel e deve ser técnico. Por ser
complexo, € importante que seja elaborado um plano de trabalho, que ira
detalhar as metas, etapas, cronograma fisico e de desembolso, contrapartidas,
etc. O plano de trabalho sera incluido com um anexo, geralmente o primeiro,
sendo considerado parte integrante do acordo e evitando que a descri¢do do
objeto no inicio do documento®® fique muito extenso.

E importante que na clausula referente ao objeto fique determinado quem
serdo os coordenadores técnicos e financeiro dos trabalhos, tanto pela ICT
quanto pelos demais parceiros.

Quando o detalhamento envolver especificidade, como software, por
exemplo, recomenda-se que sejam colocadas em anexo as especificacoes
técnicas, para evitar confusdes sobre quais serdao as fungdes dele.

33 Por exemplo, viabilidade técnica, econdmica e comercial.

54 No campo farmacéutico, por exemplo, testes pré-clinicos ou clinicos, testes de estabilidade. No
campo das engenharias, construcao de prototipo, cabega de série, etc.

55 Nos produtos e processos que envolva acesso a biodiversidade-patriménio genético, com ou sem
acesso a conhecimento tradicional ver procedimentos especiais para coleta e envio de amostras.
Definir quem se responsabiliza pelos procedimentos junto ao IBAMA e junto ao CGEN.

36 O documento do acordo ¢ costumeiramente designado de “instrumento”.
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O detalhamento ¢ uma garantia para os parceiros e outras partes, ja que
delimita as funcdes técnicas da PD&I a ser realizada.

Podem-se acrescentar detalhes sobre como sera cumprida a obrigagao que
¢ objeto do acordo de parceria, tais como: limitagdo territorial e tematica da
PD&I; a questao de existir ou ndo exclusividade; quais as responsabilidades
de cada parceiro quanto ao objeto, especialmente no caso de pluralidade de
pessoas figurando na mesma parte do acordo.

A parceria pode conter duplos ou multiplos objetos relacionados, quando
as partes assumem, reciprocamente, varias obrigacoes de dar, fazer e ndo fazer
alguma coisa em relagdo ao projeto. Pode implicar uma licenca cruzada de
propriedade intelectual, em que e as partes trocam licengas de dada tecnologia
protegida para viabilizar e potencializar a PD&I.

Objeto sujeito a condi¢do

A condic¢do ¢ uma expressao técnica do direito contratual. Significa que a
clausula, que deriva exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito
do contrato a um evento futuro e incerto.>’

Sao licitas em geral, segundo a lei, todas as condi¢des nao contrarias ao
direito, a ordem publica e aos bons costumes.

Entre as condigdes proibidas se incluem as que privam de todo efeito o
acordo, ou o sujeitarem ao puro arbitrio de uma das partes. A lei considera que
invalidam o objeto do acordo ou prestagao do contrato: a) as condig¢des fisicas
ou juridicamente impossiveis, quando suspensivas; b) as condic¢des ilicitas, ou
de fazer coisa ilicita; ¢) as condi¢des incompreensiveis ou contraditorias.>®

Podem-se acrescentar nesta clausula as condi¢Ges necessarias para a
prestacao acordada no objeto. Por exemplo, a implantacdo de um sofiware
em uma rede pode exigir, como condi¢do, que o parceiro adquira um
sistema operacional especifico ou um hardware que ¢ imprescindivel para o
funcionamento do software desenvolvido.>®

37 Cédigo Civil, artigo 121.

38 Codigo Civil, artigos 122 e 123.

3 Destacamos um caso, decidido pelo Tribunal de Justi¢a do Rio Grande do Sul: uma corretora de
imoéveis ingressou com ac¢ao contra empresa de informatica, pedindo o ressarcimento do valor
pago pela instalacdo de sistema operacional; alegava que a empresa de informatica nao instalou
o software e que ela, corretora, ndo sabia que precisava de equipamento especifico; a empresa de
informatica ganhou a ag@o por ter constado em contrato a necessidade de a empresa contratante
adquirir equipamento especifico, com o qual o software contratado era compativel (TJRS, Apelagdo
Civel n® 70004562674, Juiz relator Nereu José Giacomolli, 19/12/2002).
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A clausula das
defini¢coes

A indicagdao dos principais vocabulos e das expressdes utilizados no
acordo de parceria e suas defini¢des, também designados por ‘“conceitos
operacionais”, tem por finalidade dar mais precisdo a terminologia e ajudar
na interpretacdo do acordo.

As definigdes sao informag¢des de apoio aos considerandos que, como ja
visto, referem-se aos fundamentos da PD&I.

Os conceitos operacionais podem ser técnicos ou nao. Sdo técnicos
quando retirados de normas especificas, dicionarios, repertorios ou manual
de referéncia especializada. A sua indicagdo pode evitar que surjam confli-
tos, em decorréncia da ambiguidade de verbetes ou de expressdes que t€ém
conotagdes diferentes, conforme o ramo da ciéncia ou da tecnologia que os
utiliza.

Cabe lembrar que nas ICTs e empresas atuam pessoas com formagdes
distintas, como administradores, engenheiros, analistas de sistemas, pro-
gramadores, economistas, advogados, ou seja, pessoas com formagoes
diferenciadas e, por consequéncia, com cultura e uso de linguagens técnicas
distintas. Por isso a importancia dos conceitos operacionais para harmonizar
a interpretacgao.

Indicamos a seguir, alguns dos conceitos operacionais mais comuns, que
sao utilizados nas parcerias de PD&I:

* Acesso a patriménio genético: atividade realizada com o objetivo
de isolar, identificar ou utilizar informacdo de origem genética ou
moléculas e substancias provenientes do metabolismo dos seres vivos
e de extratos obtidos destes organismos.®°

* Acesso a conhecimento tradicional associado: obtencdo de infor-
macao sobre conhecimento ou pratica individual ou coletiva, associada
ao patrimonio genético, de comunidade indigena ou de comunidade
local, para fins de pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnologico
ou bioprospeccdo, visando a sua aplicacdo industrial ou de outra
natureza.®!

%0 QOrientagdo Técnica CGEN 01/2003.
' MP 2186-16, artigo 7°, inciso 5°.
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Atualizacio; aprimoramento: consiste em pequenas corre¢des e/ou
melhoramentos no resultado da PD&I que nao alteram substancialmente
esse resultado.

Banco de dados: conjunto de bases de dados que sdo armazenados e
ordenados para consulta.

Cessao: transferéncia de direitos, que pode ser onerosa, quando tem
o carater de venda, ou gratuita caracterizando a doagao; observa-se na
lei, doutrina e na pratica, equivocadamente a “cessdo temporaria”, que
arigor ¢ uma “licenca”.

Confidencial: o que tem carater de secreto, que esta sob sigilo; o que
¢ reservado para acesso de um grupo restrito de pessoas; fato, saber,
informagdo ou documento que ndo seja conhecido em geral, nem
facilmente acessivel a pessoas de circulos que normalmente lidam com
o assunto; aquilo que tem valor comercial por ser secreto; requerem
precaugdes razoaveis, nas circunstancias, pela pessoa legalmente
em controle de dado, informag¢do ou conhecimento para manté-las
secreta.®? Estardo excluidos deste conceito a informagao que se tornar
publica pelo INPI ou 6rgdo equivalente de outro pais ou organizagao
internacional para assegurar a prote¢ao da propriedade intelectual.
Conhecimento: o saber tecnologico, cientifico, literario ou artistico em
seus dominios tedrico e pratico.

Criacao intelectual: toda obra, invengao ou obtencdo que possa ser
objeto do direito de propriedade intelectual, em seu sentido mais
amplo.

Criador: aquele que ¢ inventor, obtentor ou autor de criacao intelectual
passivel de protegao por direitos de propriedade intelectual.

Dado: elemento ou quantidade conhecida, que serve de base a resolucao
de um problema.

Dado estatistico: nimero de uma amostra que tem as caracteristicas
definidas por um subconjunto do dominio de uma variavel aleatéria.
Ganho econémico de propriedade intelectual: qualquer resultado
pecuniario de exploracdo econdmica, direta ou indireta, por meio de
licencga, concessao ou cessdo de direitos de propriedade intelectual.
Informacéo: o conjunto de esclarecimentos acerca de procedimento
a ser adotado para utilizagdo do conhecimento; um conjunto de dados
logicamente concatenados.

Informacdes confidenciais: todas as informagdes orais, escritas, em
forma eletronica ou manual, de propriedade da parte reveladora, rela-
cionadas direta ou indiretamente a planos estratégicos de negdcios

62 OMC: Acordo TRIPS, Secgao 7, artigo 39.
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e previsdes, processos e procedimentos internos, propostas, briefings,
softwares, bases de dados, produtos e servigos, precos, valores e
quaisquer outras informacgdes transmitidas a parte receptora em carater
confidencial; informa¢des de ordem técnica, dados ndo divulgados
ou quaisquer outras informag¢des de posse ou propriedade da parte
reveladora que, na rotina de parcerias privadas e transagdes comerciais,
podem ser consideradas de natureza confidencial. As informagodes
confidenciais que forem divulgadas de forma oral deverao ser transcritas
em forma de ata pela parte reveladora.®

e Inovacio: “Introducdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente
produtivo ou social que resulte em novo produto, processo ou
servigo”.%4

e Inovacao tecnoldgica: “A concepcdo de novo produto ou processo
de fabricagcdo, bem como a agregag¢dao de novas funcionalidades
ou caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias
incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando
maior competitividade no mercado”.%

e Licenca: contrato que exprime uma autorizagdo para O uso, ou Uuso
e gozo (fruicdo) de direitos de propriedade intelectual, que pode ser
onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o carater de uma
locagao (se for onerosa) ou comodato (se for gratuita); a retribuicao é
designada por royalty, que ¢ calculado em percentual sobre a obtenc¢ao
de qualquer ganho econdmico de propriedade intelectual.

e Lucro Liquido: sendo um conceito que poder gerar davidas, devido
a imprecisdo, cabe defini-lo com exatiddo, pois observa-se que muitas
vezes empresas o definem como a soma das notas fiscais de venda de
cada produto descontados os tributos sobre a venda, o valor das notas
fiscais de devolugdo, e os descontos comerciais concedidos, gerando
uma incerteza no calculo final.

* Manifestacido expressa: declaragdo informada por escrito, de uma
pessoa para outra, com aviso de recebimento, protocolo de recibo ou
notificacdo extrajudicial.

e Manutencao: cuidado técnico para o perfeito funcionamento de um
equipamento; processo ativado quando o software é submetido a
modifica¢des no codigo fonte e na documentagdo associada, devido a
um problema ou a necessidade de melhoria ou adaptagao [estd associada
a ideia de servigos em outros campos além da Informatica].

63 Geralmente se estipula na clausula referente a confidencialidade um prazo de sete dias apds a
divulgagao oral para a transcri¢ao, sob pena de ser considerada como tal.

% Lein® 10.973/2004, artigo 2°, inciso IV.

% Lein® 11.196, de 21 de novembro de 2005, artigo 17, § 1°.
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¢ Portabilidade: capacidade do produto de software de ser transferido de
um ambiente para outro.®® Tem como subcaracteristicas a adaptabilidade,
capacidade para ser instalado, coexisténcia, capacidade para substituir
e conformidade relacionada com a portabilidade.

¢ Premiacao: participacdo do criador no ganho financeiro decorrente
de exploracdo econdmica de criagao intelectual, seja de ICT ou de
empresa, a titulo de incentivo.®’

¢ Propriedade intelectual: inven¢do, modelo de utilidade, desenho
industrial, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar
essencialmente derivada; marcas, indicagdes geograficas; obras
cientificas, literdrias e artisticas e conexas; programa de computador;
informacdo confidencial, segredo industrial e de negocio; qualquer
desenvolvimento ou criagdo tecnoldgica que acarrete ou possa
acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeicoamento
incremental; obtido por um ou mais criadores, protegidos pelo Direito;
alguns desses institutos sdo protegidos por um titulo de propriedade
intelectual: patente, registro ou certificado.

e Suporte técnico: atividade de orientagdo ao usuario, referente a
utilizacao e funcionamento de equipamento ou software.

¢ Tecnologico (de tecnologia): conjunto dos instrumentos, métodos
e processos especificos de uma técnica; estudo sistematico dos
procedimentos e equipamentos técnicos necessarios para a transformacao
das matérias-primas em produto industrial ou de atividades em
SEervigos.

¢ Terceiro: todo aquele que ndo € parte do acordo; aquele que nédo esta
envolvido na criacdo intelectual do projeto.

e Territério: compreende o espaco geografico da Republica Federativa
do Brasil [pode ser estabelecido outro espago].

¢ Treinamento: atividades de formacdo para prover e manter pessoal
atualizado ou conhecer aspectos novos [relacionados a processo, produto
ou prestac¢do de servicos, a alguma técnica, ciéncia ou tecnologia, que
deve ser indicada].

Recomenda-se usar os conceitos da area ou areas e subareas de saber que

caracterizam o objeto da PD&I.

% NBR ISO/IEC 9126-1.

%7 Exemplo: A Lei n° 9.279/1996, artigo 93, paragrafo Unico, dispde que nos casos de invengao e
modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador ““[...] sera assegurada ao inventor,
na forma e condi¢des previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este
artigo, premiac@o de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a
titulo de incentivo”.
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4.1 Comunicacoes

Neste item indicam-se as pessoas fisicas da esfera administrativa, juridica
e técnica que poderdo ser contatadas para resolver problemas relacionados
com as obrigacdes de cada uma das partes, como prestar informacades,
providenciar relatdrios, autorizar o acesso a documento ou a quebra de sigilo,
promover defesa contra pirataria, etc.

Indicam-se as pessoas e sua func¢do na ICT, empresa ou organizagdo e
onde sao encontrados, seus enderegos, telefones, e-mails.

A atribuicdo de responsabilidade pelas comunicac¢des pode responder a
indagag¢des como esta: quando quero falar com o responsavel ou coordenador
do acordo ou do projeto, com quem falo?

Esse tipo de indicagdo é importante principalmente nos acordos de parceria
de PD&I, pois envolvem informagdes confidenciais das partes e, geralmente,
organizagdes com estrutura complexa, onde ¢ dificil localizar alguém.

O acumulo de fungdes € possivel, a pessoa indicada para as comunicagdes
pode ou ndo ser a mesma pessoa responsavel por coordenar a realizagao dos
trabalhos de execugdo do projeto de PD&I.

m  Gestao da clausula das defini¢oes

» Caso seja necessario podem ser ampliados ou revistos os conceitos
operacionais.

* Qualquer alteragdo da pessoa indicada para receber comunicagdes
devera ser formalmente informada as outras partes do acordo de
parceria.
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A clausula da
alocacao dos recursos

Nesta clausula se estipula quais os recursos financeiros que serdo alocados
pelos parceiros e aportados pela parte financiadora ou cofinanciadora do
projeto, quando for o caso. A clausula gera um dever a ser cumprido pela
parte obrigada, que ¢ alocar os recursos financeiros ou o financiamento.

Na parceria ndo se chama esta clausula de “preco” como na generalidade
dos contratos ¢ sim “recursos financeiros”, um montante em dinheiro, em
moeda corrente nacional, pelo seu valor nominal.®®

Podemos ampliar esta clausula e inserir aqui todos os recursos® que serao
alocados pelos parceiros:

* recursos humanos;

e recursos financeiros;

* recursos materiais: equipamentos, instrumentos, materiais, laboratérios

¢ demais instalagoes.

O conhecimento j4 existente no inicio da parceria, que geralmente ¢é
alocado fara parte da clausula de propriedade intelectual.

Os recursos financeiros alocados ao projeto de PD&I podem ser
desembolsados em parcelas periddicas; nesse caso, a quitagdo da ultima
estabelece, até prova em contrario, a presunciao de estarem solvidas as
anteriores.”®

Os recursos financeiros alocados, por exemplo, podem ser a vista ou
a prazo, com montante certo e fixo ou variavel, em prestacdes mensais,
bimensais, trimestrais, semestrais, anuais, ou para cada etapa do cronograma
do plano de trabalho do projeto, de acordo com a vontade dos participes ou
da agéncia financiadora.

E imprescindivel que conste do plano de trabalho um cronograma de
desembolso dos recursos financeiros a serem aportados.

A gestdo dos recursos financeiros pode ser feita pela propria ICT, pela
empresa ou por fundacdo de apoio.’”! A parte que ficar responsavel pela gestdo

%8 Codigo Civil, artigo 315, combinado com a Lei de Inovagdo, artigo 9°, § 3°.

%L ei de Inovagao, artigo 9°, § 3°.

70 Cédigo Civil, artigo 322.

7! Constituida nos termos da Lei 8.958/1994, que dispde sobre as relagdes entre as institui¢des federais
de ensino superior e de pesquisa cientifica e tecnoldgica e as fundagdes de apoio.
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devera disponibilizar as demais, relatorios peridédicos com a prestacdo de
contas dos recursos recebidos, utilizados ou nao, incluindo depois no relatério
final.

Lembramos da necessidade de prestacdo de contas ao final da parceria,
e caso resulte saldo de recursos, os mesmos deverao ser devolvidos a quem
0s aportou.

Para a realizacdo da gestdo financeira dos acordos de parceria, que ¢
associada a gestdo administrativa do projeto, a fundagdo de apoio cobra um
percentual sobre os recursos geridos, relativo ao custo operacional, que nao
podera exceder a cinco por cento dos mesmos, conforme estabelece o artigo
11 que regulamenta a Lei de Inovagao, Decreto 5.563/2005:

Os acordos [...] firmados entre as ICTs, as institui¢des de apoio, agéncias
de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compativel com
os objetivos da Lei n° 10.973, de 2004, poderdo prever a destinagdo de até
cinco por cento do valor total dos recursos financeiros destinados a execugdo
do projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas
incorridas na execugdo destes acordos |...].

A ICT poderé prever, também com base no mesmo artigo referido acima,
e dentro do limite previsto, um percentual para o NIT relativo ao seu custo
operacional. O que é recomendavel para cobrir os custos da assessoria que
o nucleo presta no decorrer da parceria de PD&I, no que tange aos aspectos
relacionados a legalidade do acordo, a confidencialidade, aos direitos de
propriedade intelectual, como redagdo de patentes, acompanhamento da
tramitacdo de protecdo, negociagdo, dentre outros. Ademais, a propria Lei
de Inovacdo, em seu artigo 18, prevé que a ICT devera adotar medidas para
permitir o recebimento de receitas e pagamento de despesas para a protecdo
da propriedade intelectual:

As ICTs, na elaboragdo e execugdo dos seus or¢amentos, adotardo as medidas
cabiveis para a administra¢do e gestdo da sua politica de inova¢do para
permitir o recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes
da aplicac¢do do disposto nos arts. [...] 92, o pagamento das despesas para a
prote¢do da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores
e eventuais colaboradores.

Paragrafo unico. Os recursos financeiros de que trata o caput deste artigo,
percebidos pelas ICTs, constituem receita propria e deverdo ser aplicados,
exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovacgdo.

Logicamente, a ado¢ao deste procedimento estara condicionada a politica
de gestao da propriedade intelectual de cada ICT.
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5.1 Lugar de alocaciao dos recursos para a PD&I

O lugar para se efetuar a alocagdo dos recursos financeiros do acordo de
parceria, que equivale ao lugar de pagamento do contrato, sera aquele da sede
da ICT, devendo ser indicado no acordo para evitar problemas a respeito.

Para evitar transtornos, indicar sempre a forma de aporte dos recursos
financeiros, se mediante a cobranga de um boleto bancario, se por depodsito
em conta-corrente bancaria. Lembrando que cada ICT, de acordo com a sua
natureza publica, federal ou estadual, ou privada, trata a questdo de forma
diferente. As ICTs publicas recebem os recursos na conta Unica do Tesouro
Nacional, as privadas em contas associadas aos NITs e as comunitarias
geralmente em contas ligadas a Pro-Reitoria de Pesquisa. Assim o acordo
de parceria deve prever claramente a forma de pagamento dos recursos
alocados.”

5.2 Tempo de alocacao dos recursos para a PD&I

O tempo de alocagdo dos recursos financeiros, que equivale ao do
pagamento de contrato, ¢ a data acordada para que este ocorra. Nao tendo
sido ajustada uma data, a parte credora pode exigi-lo imediatamente.”> A
periodicidade para pagamento dos recursos alocados, como dito anteriormente,
devera estar detalhada no cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho.

E importante definir quando se iniciard a obrigacdo de realizagdo dos
aportes. Devera ser evitada a previsao de que o primeiro ocorrerd na data de
assinatura do acordo de parceria, devido aos procedimentos que sdo exigidos
para os pagamentos na administracao da ICT. Assim, evita-se que a empresa
ja fique inadimplente logo no inicio da contratagao.

5.3 Nao alocacao dos recursos acordados para a PD&I

Cabe observar que o acordo pode indicar as consequéncias da nao alocagao
dos recursos financeiros, ou de parte deles.

No caso de siléncio sobre o inadimplemento do acordo, o Codigo Civil
estabelece algumas consequéncias para o inadimplemento do contrato, que
podem ser aplicadas por analogia, por exemplo:

* Se ndo for cumprido o acordo, a parte inadimplente, designada
“devedora”, responde por perdas e danos, mais juros e atualizacdo
monetaria, segundo indices oficiais regularmente estabelecidos, e
honorarios de advogado.’

72 Ver Portaria SOF 28/2006, sobre a classifica¢do das receitas com atividades de inovagao.
73 Céddigo Civil, artigo 331.
74 Cédigo Civil, artigo 389.
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Pode ser convencionada uma garantia, para o caso de inadimplemento,
total ou parcial. Sdo exemplos de garantia a fianca, a caugao, a dagao de bem
em garantia, a hipoteca, a licenga, entre outros. Todavia ndo se observou até
o momento a estipulagdo de garantia nos acordos de parceria de PD&I.

5.4 Mora ou demora na alocaciao dos recursos para a PD&I

A mora ¢ o atraso de um pagamento. Considera-se em mora a parte
devedora que ndo efetua o pagamento e o credor que nao quer recebé-lo no
tempo, lugar e forma que o acordo estabeleceu.”

A responsabilidade pelos prejuizos da mora ¢ da parte devedora,
computando-se no momento do pagamento, além do montante da prestacao,
mais juros, atualizacdo dos valores monetarios, segundo indices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorarios de advogado. Se a prestacdo
devido a mora, tornar-se inutil a parte credora, esta podera enjeita-la e exigir
a satisfagao das perdas e danos.”¢

Logicamente, a falta de culpa pode ser relevante porque, nao havendo fato
ou omissdo imputavel a parte devedora, esta ndo incorrera em mora.

A parte que quiser dar fim a mora, que na linguagem juridica é chamada
de “purgar a mora”, pode:

» se for a parte devedora, oferecer a prestacao, mais a importancia dos

prejuizos decorrentes do dia da oferta;

» se for a parte credora, oferecer-se a receber o pagamento e sujeitar-se

aos efeitos da mora, até a mesma data.”’

5.5 Alocacao dos recursos financeiros e responsabilidade
tributaria
As partes devem deixar claro que, em caso de alteracdo da legislagao
ou de regulamentacdo tributaria que resulte na incidéncia de tributos, ou
na majoragdo dos tributos incidentes no acordo de parceria, serdo de
responsabilidade tributaria de um dos parceiros, conforme se negociar.

5.6 Alocacao dos recursos financeiros e inflaciao

E medida de prudéncia, face as incertezas da economia, indicar que
os recursos financeiros alocados em prestacdo devem sofrer reajustes para
cobrir a inflagdo do periodo, segundo indices oficiais, de modo a restabelecer
o equilibrio econdmico financeiro entre a data de assinatura do acordo de
parceria e a sua efetiva alocagao.

75 Codigo Civil, artigo 394.
76 Codigo Civil, artigo 395, caput e paragrafo unico.
77 Codigo Civil, artigo 401.
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Gestdao da clausula dos recursos para a PD&I

Sugere-se incluir um percentual dos recursos financeiros para cobrir os
custos operacionais do NIT.”®

Esta clausula gera uma agenda de cobranca dos recursos alocados para
a PD&I.

Permite ao NIT dimensionar o volume anual de recursos que a ICT
gerenciou em acordos de parceria para a PD&I, podendo representar
um indicador financeiro do volume de recursos para a inovagao.

A instituicdo que ficar responsavel pela gestdo dos recursos devera
enviar relatorios periodicos aos demais participantes dos acordos de
parceria.

Se houver qualquer alteracdo na forma de alocagdo dos recursos, as
partes deverdo ser formalmente comunicadas.

A parte que receber devera enviar a parte que alocou os comprovantes
de realizacdo dos aportes financeiros.

A utilizagdo dos recursos financeiros devera ser compativel com a
previsdo apresentada na planilha or¢amentaria, geralmente presente
no plano de trabalho em anexo ao convénio ou acordo de parceria.

78 Um dos maiores desafios do NIT ¢é a sua autossustentabilidade. O artigo 18 da Lei n® 10.973/2004, ja referido,
trata do orgamento da ICT, notadamente em seu paragrafo unico, determina que os recursos financeiros
advindos dos seus contratos de cessdo e compartilhamento (art. 4°), fornecimento de tecnologia e de licenga
(art. 6°), prestagdo de servicos (art. 8°) e parcerias (art. 9°), uma vez recebidos constituem-se em receitas
proprias e deverdo ser aplicadas, exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento
e inovacdo. Regra que se insere no escopo de dar autonomia na gestdo financeira e patrimonial as
institui¢des de pesquisa cientifica e tecnologica, previsto na Constitui¢do Federal, artigo 207, § 2°.
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Esta clausula é a que determina por quanto tempo o acordo vigera.

O prazo da parceria sera determinado’®, o acordo vigera por certo nimero
de dias, semanas, meses ou anos. Pode-se estipular que o acordo vigera até
determinado dia ou até a finalizagdo do cumprimento da agenda do projeto
ou do seu plano de trabalho. Serda um prazo razoavel.

Podem os direitos de propriedade intelectual obtidos na execugao do projeto
de pesquisa e desenvolvimento e a confidencialidade terem vigéncia além do
prazo do acordo de parceria. Nesses casos devera constar expressamente
que ndo obstante ao término do prazo do acordo de parceria a propriedade
intelectual vigorara pelo prazo fixado na lei, ou outro que ficar acordado, e a
confidencialidade pelo prazo acordado na respectiva clausula.

™ Lei n° 8.666/1993: artigo 57, §3° “E vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado”,
mas nao se aplica aos convénios; artigo 116 “Aplicam-se as disposi¢des desta Lei, no que couber,
aos convénios, acordos, ajustes e outros instrumentos congéneres celebrados por 6rgaos e entidades
da Administragdo. § 1° A celebrag@o de convénio, acordo ou ajuste pelos 6rgios ou entidades da
Administracdo Publica depende de prévia aprovacao de competente plano de trabalho proposto
pela organizagdo interessada, o qual devera conter, no minimo, as seguintes informacgdes: [...]
VI — previsao de inicio e fim da execug@o do objeto, bem assim da conclusdo das etapas ou fases
programadas [...]".
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7.1 A confidencialidade

A confidencialidade ¢ o regime que limita o acesso a dados, informagao ou
conhecimento, porque tem o carater de secreto, ¢ aquilo que esta sob sigilo ou
sob reserva para dar vantagem sobre a concorréncia, possibilitar pedidos de
protecao da propriedade intelectual ou publicacgao futura. A confidencialidade
atente ao requisito de novidade exigido para a prote¢ao dos direitos de
propriedade intelectual.

Na pratica das relagdes de ICT com empresas, ¢ generalizado o uso das
palavras “segredo”, “sigilo”, “confidencial” e “reservado”, como sindnimo.
No uso militar e dos servicos de inteligéncia do governo esses vocabulos
adquirem graduagdes deferentes e implicagdes na hierarquia das pessoas
que tém a possibilidade de acesso aos documentos e de autorizar o acesso a
terceiros, podendo estes ser classificados até de “ultrassecretos™.

Recomenda-se, a respeito, a leitura da Lei n® 8.159/1991, que dispde
sobre a politica nacional de arquivos publicos e privados, e o Decreto n°
4.553/2002, sobre a salvaguarda de dados, informag¢des, documentos e
materiais sigilosos de interesse da seguranga da sociedade e¢ do Estado, no
ambito da administracdo publica federal.

Pessoas fisicas e juridicas podem evitar que dados, informagdes e
conhecimentos legalmente sob seu controle sejam divulgados, adquiridos ou
usados por terceiros, sem seu consentimento, de maneira “contraria a praticas
comerciais honestas™.80

Considera-se “contraria as praticas comerciais honestas” a violag@o ao
contrato, o abuso de confianga, a indugdo a infragdo e a obtencao de informagao
confidencial por terceiros que tinham conhecimento de que essa obtencao
envolvia pratica desonesta ou que a desconheciam, por grave negligéncia.

O requisito, segundo o TRIPS, Secao 7, artigo 39, para que se concretize a
protecao juridica da confidencialidade, é que aquilo que se pretende proteger
seja secreto, portanto:

* N3o seja do conhecimento geral, nem facilmente acessivel a pessoas de

circulos que normalmente lidam com o tipo de informagao em questao,

80 Convengao da Unido de Paris, artigo 10 bis.
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seja integralmente, seja na configuracdo e montagem especificas de
seus componentes;

* Tenha valor comercial, por ser secreta; e

» Tenha sido objeto de precaugdes razoaveis, nas circunstancias, pela
pessoa legalmente em controle da informacdo, para manté-la se-
creta.

A Constitui¢do Federal do Brasil, no artigo 5°, incisos XII e XIV, garante

a inviolabilidade do direito a seguranca e a propriedade, como segue:

« Einviolavel o sigilo da correspondéncia e das comunicagdes telegraficas,
de dados e das comunicacdes telefonicas, salvo, no ultimo caso, por
ordem judicial, nas hipoteses e na forma que a lei estabelecer para fins
de investigagdo criminal ou instrugao processual penal;

« E assegurado a todos o acesso a informagio e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessario ao exercicio profissional.

Segundo o Codigo Civil e o Codigo de Processo Civil, ninguém pode
ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profissdo, deva
guardar sigilo.?!

No Brasil, segundo a Lei de Propriedade Industrial, a violacdo da con-
fidencialidade ¢ considerada crime de concorréncia desleal.®?

A confidencialidade é violada pela divulgacao, exploragao ou utilizagio,
sem autorizagdo, de conhecimentos, informag¢des ou dados confidenciais,
utilizaveis na industria, no comércio ou na prestacdo de servicos, por quem
a eles tem acesso, mediante relacdo contratual ou empregaticia, mesmo apos
o término do contrato, se, neste estiver estipulado, para as obrigacdes de
confidencialidade um prazo maior do que o prazo de vigéncia do contrato (ex:
prazo de vigéncia do contrato, cinco anos; prazo de confidencialidade, cinco
anos depois de findo o contrato).

Sdo excluidas de protegdo por esse manto as informagdes que sejam de
conhecimento publico, ou que sejam evidentes para um técnico no assunto,
ou que sejam publicadas pelo INPI® ou 6rgdo equivalente de outros paises
e organizag¢des internacionais como requisito da tramitagdo de pedidos de
protecao da propriedade intelectual.

A Lei de Propriedade Industrial brasileira, citada, considera que também
comete crime de concorréncia desleal quem divulga, explora ou se utiliza,
sem autoriza¢ao, de conhecimentos ou informagdes obtidos por meios ilicitos,
ou a que teve acesso mediante fraude.

81 Codigo Civil, artigo 229, inciso 1. Lei n® 5.869/1973, artigo 406, inciso 11.

82 ei n® 9.279/1996, artigo 195, incisos XI e XII.

83 Por exemplo a Lei n® 9.279/1996, no artigo 30, dispdes que o “pedido de patente sera mantido em
sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de deposito ou da prioridade mais antiga, quando
houver, ap6s o que sera publicado, a exce¢do do caso previsto no art. 75”.
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No que diz respeito aos programas de computador, a Lei n® 9.609/1998, no
artigo 12, considera violagao de direitos de autor a reproducdo, por qualquer
meio, de programa de computador, no todo ou em parte, para fins de comércio,
sem autorizac¢do expressa do autor ou de quem o represente.

A Lei n° 9.609/1998 também prevé que incorre na mesma pratica de
violagao de direitos quem vende, expde a venda, introduz no Brasil, adquire,
oculta ou tem em deposito, para fins de comércio, original ou copia de
programa de computador produzido com violagao de direito autoral.

7.2 Clausula de confidencialidade

No acordo de parceria de PD&I a clausula que dispde sobre a obrigagao
das partes de nao divulgar dados, informag¢des ou conhecimentos, cientificos
ou tecnologicos ¢ uma obrigagdo negativa. Ela abrange, geralmente, a restricao
de acesso as pessoas ndo expressamente autorizadas pelas partes ao local de
execugao do projeto e aos documentos ou suportes, tangiveis ou intangiveis,
em que estdo fixados os dados, as informagdes e os conhecimentos protegidos
pela clausula.

Sob pena desta clausula ndo surtir efeito, é necessario que, toda vez que
se fizer uma copia do documento protegido, ou que alguém tiver acesso a ele,
se faca, expressamente por escrito, a adverténcia da condi¢cdo contratual de
confidencialidade e do dever de ndo se divulgar o contetudo.

A clausula de confidencialidade ¢ comum, também, nos contratos que
visam a inovag¢ao, especialmente nos contratos de prestacdo de servigos,
transferéncia de tecnologia ou cessao e nas licencas de direitos de propriedade
intelectual, como na utilizagdo de programa de computador em que o usuario
tem acesso ao codigo-fonte ou a elementos relacionados com a tecno-
logia.

Costumeiramente, os acordos de parceria preveem que os parceiros devem
utilizar as informag¢des confidenciais reveladas por um parceiro ao outro,
apenas para a finalidade mencionada no referido acordo.

A protecao juridica da confidencialidade, ressaltamos, visa evitar a con-
corréncia desleal. Evitar o uso da tecnologia por quem nao investiu no seu
desenvolvimento e evitar a divulgacdo prematura da tecnologia, o que pode
comprometer a sua protecao por direitos de propriedade industrial (pela falta
de novidade).

Nao sao tratados como conhecimentos, informag¢des e dados confi-
denciais:

e Agqueles que tenham se tornado de conhecimento publico pela pu-
blicagdo de pedido de patente, de registro, de certificado ou outro
registro publico, bem como de outra forma que ndo por meio das
partes;
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* Aqueles cujadivulgacio se torne necessaria para obtengao de autorizagao
governamental para comercializa¢cdo de produto ou uso de processo
industrial; ou quando exigida por lei, para cumprir determinagao
judicial ou governamental;

* Aqueles que ja estavam, comprovadamente, em poder de um dos
parceiros, antes da revelagdo de um parceiro ao outro;

* Aqueles que ja tinham sido disponibilizados oficialmente pelos
parceiros sem clausula de sigilo ou confidencialidade, desde que de
forma documental comprovada.

Nos casos de divulgacao necessaria, a parte que deva cumprir a lei, norma
administrativa, mandado judicial ou ordem administrativa, deve notificar
imediatamente o interessado no sigilo e requerer segredo no seu trato judicial
ou administrativo.

Nos casos de parceiro ICT que também atua na area de ensino,
quando os conhecimentos, informagdes e dados ao amparo da clausula de
confidencialidade forem objeto de tese, dissertacdo, monografia, trabalho de
conclusao de curso ou relatorio de discente, pesquisador ou docente deve
ser previsto o procedimento a ser adotado para evitar a violagdo do dever de
confidencialidade (quebra de sigilo).

Aconselha-se evitar que resultados da PD&I que envolva dever de
confidencialidade seja, neste aspecto, objeto de algum trabalho de conclusao
de curso cuja publicacdo é requisito para a concessdo de titulo académico
ou profissionalizante. Deve ser previsto no acordo pelo menos a obrigacao
de notificagdo do parceiro, assim que o discente, pesquisador ou docente
apresentar seu projeto de pesquisa.

Cabe, logicamente, prever que os interessados em discorrer sobre resultados
de PD&I que serdo objeto de parceria e de confidencialidade deverao ser
notificados dessa condi¢ao e limitagao — principalmente o orientador a quem
cabera a responsabilidade.

Nos casos previstos anteriormente, pode ficar acordado que, somente
depois de realizar o pedido de patente, registro de desenho industrial ou de
outra protecao legal da tecnologia que requer publicacdo, poderdo ser feitas
a defesa e a publicacao do resultado.

Excepcionalmente, no periodo de sigilo do deposito de patente ou registro,
caso haja defesa perante banca, ¢ recomendavel que seja assinada declaracédo
de confidencialidade e, igualmente, todos que necessitarem ter acesso aos
respectivos documentos ou assistir a defesa — de tese, dissertacdo, monografia,
trabalho de conclusado de curso ou relatorio.

Entretanto a atitude mais cautelosa ¢ que a protecdo dos resultados de
propriedade intelectual seja realizada antes da defesa do trabalho. Esta
estratégia ¢ importante devido a ndo uniformidade entre os paises da aceitagdo
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do periodo de graga previsto no art. 12 da Lei 9.279/1996.34 Na legislacado de
alguns paises ndo ¢é previsto o periodo de graga.

As partes devem se comprometer a fazer com que outras pessoas, COmo
auditores, consultores, prestadores de servicos de manutengdo, nas suas
respectivas areas de responsabilidade, assinem declaragdo de confidencialidade
para terem acesso a documentos confidenciais.

Sob pena de nao surtir efeito, toda vez que se fizer uma copia do documento
ao autorizado, ou que alguém tiver acesso a este, deve ser expressamente
indicada a condicdo de sigilo e o dever de nao divulgar. E se assim for
solicitado pelo parceiro revelador ao parceiro receptor, este devera devolver
imediatamente toda a informag¢ao impressa que esteja em seu poder.

Recomenda-se que qualquer excegdo a confidencialidade prevista na
clausula seja possivel somente com a anuéncia prévia e expressa de todos
0S parceiros.

O nao cumprimento da obrigacdo de confidencialidade leva o infrator a
indenizar a parte prejudicada das perdas, danos e lucros cessantes.??

Além da clausula no acordo de parceria, existe também a possibilidade de
um contrato para regular confidencialidade. Analisaremos a seguir a diferenca
entre as obrigacdes do contrato de confidencialidade e as declaracdes
unilaterais de confidencialidade (termo de confidencialidade).

As ICTs privadas e confessionais podem prever no estatuto, regimento
ou outra norma interna de carater geral aplicavel as relagdes de trabalho,
como ato de falta grave para o funcionario a quebra da confidencialidade, nos

[IP L

precisos termos da CLT, artigo 482, alinea “g”.

7.3 Contrato de confidencialidade (/NDA)

O contrato de confidencialidade, conhecido pela sigla em inglés NDA
(Non Disclosure Agreements), visa proteger, entre pessoas juridicas, entre
pessoas fisicas ou entre fisicas e juridicas, o que tem o carater de secreto, o
que esta sob sigilo e o que é confidencial ou reservado.

O contrato de confidencialidade, designado costumeiramente com o titulo
de “acordo”, dispde sobre a obrigacdo de nao divulgar dados, informagdes

84 Lei 9.279/1996: ““Art. 12. Nao sera considerada como estado da técnica a divulgagdo de invengdo ou
modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de deposito
ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida: I — pelo inventor; II — pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial — INPI, através de publicagao oficial do pedido de patente depositado sem
o consentimento do inventor, baseado em informagdes deste obtidas ou em decorréncia de atos por
ele realizados; ou III — por terceiros, com base em informagdes obtidas direta ou indiretamente
do inventor ou em decorréncia de atos por este realizados. Paragrafo tinico. O INPI podera exigir
do inventor declaragdo relativa a divulgacdo, acompanhada ou ndo de provas, nas condi¢des
estabelecidas em regulamento.” [Grifo nosso.]

85 Cédigo Civil, artigos 402 a 404.
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ou conhecimentos cientificos ou tecnologicos; logo, o contrato tem por
natureza uma obriga¢do negativa que abrange, geralmente, a restricdo de
acesso as pessoas ndo expressamente autorizadas pelas partes aos locais de
execugao de projetos e documentos ou suportes, tangiveis ou intangiveis, em
que estao fixados dados, informagdes e conhecimentos protegidos pelas suas
clausulas.

Anecessidade de estabelecer contratos de confidencialidade est4 associada
a revelagdo de detalhes tecnologicos e de know-how antes de negocios, a
contratacdo de pesquisa, de desenvolvimento, P&D, PD&I, a criagao,
transferéncia de tecnologia ou cessao, licencas, etc.

A revelacao dessas informacdes tecnoldgicas protegidas contratualmente
¢ condi¢do imprescindivel para a realizacdo do negoécio.

Nos acordos que envolvem obrigagdo negativa, como nao violar a
confidencialidade e ndo publicar os resultados parciais ou finais de projeto,
o devedor ¢ havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de
que se devia abster.%¢

Conforme referimos antes, se houve um contrato de confidencialidade
prévio ao acordo de parceria de PD&I, o mesmo devera ser ratificado no
instrumento do acordo.

7.4 Declaracao de confidencialidade

A confidencialidade estabelecida em contrato para esse fim (NDA) e na
clausula pactuada em outros contratos, como ¢é o caso do acordo de parceria, é
valida entre as partes do contrato e tem o seu efeito projetado entre as pessoas
juridicas ou fisicas contratantes; por isso, gera a necessidade de reproduzir
o mesmo dever para todas as pessoas que vierem a ter acesso aquilo que é
confidencial.

Um instrumento que obriga a confidencialidade, portanto, precisa ser
anexado ao contrato ou acervo documental da parceria, para que os parceiros
tenham ciéncia da extensao dada ao dever que emanara dessa obrigagao — a
restricdo do acesso ao local e aos resultados das atividades de PD&I.

Trata-se de um documento a ser firmado por pessoas fisicas: empregados
ou servidores, docentes, estudantes, pesquisador, técnico, prestador de servigo,
avaliador, auditor, fiscal, advogado, etc. Deve ser prevista quais serdo as
penalidades em caso de descumprimento da obrigagdo de confidencialidade.

7.5 Prazo da confidencialidade e autoridades responsaveis

Tendo em vista que muitas ICTs ndo tém regulado a competéncia das
autoridades para fixagdo do grau de confidencialidade e nem os respectivos

86 Aplicagao do artigo 390 do Cédigo Civil.
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prazos, reproduzimos, a seguir o Decreto n® 4.553/2002, modificado pelo
Decreto n® 5.301/2004, que dispde sobre a salvaguarda de dados, informagdes,
documentos e materiais sigilosos de interesse da seguranca da sociedade e do
Estado, no ambito da Administracdo Publica Federal:

78

Art. 5° Os dados ou informagoes sigilosos serdo classificados em ul-
trassecretos, secretos, confidenciais e reservados, em razdo do seu teor ou
dos seus elementos intrinsecos.

§1° Sdo passiveis de classificagdo como ultrassecretos, dentre outros, dados
ou informagades referentes a soberania e a integridade territorial nacionais, a
planos e operagéoes militares, as relagdes internacionais do Pais, a projetos
de pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnologico de interesse da defesa
nacional e a programas economicos, cujo conhecimento ndo autorizado
possa acarretar dano excepcionalmente grave a seguranc¢a da sociedade e
do Estado.

§2° Sao passiveis de classificagdo como secretos, dentre outros, dados ou
informagoes referentes a sistemas, instala¢oes, programas, projetos, planos
ou operagoes de interesse da defesa nacional, a assuntos diplomdaticos e de
inteligéncia e a planos ou detalhes, programas ou instalagoes estratégicos,
cujo conhecimento ndo autorizado possa acarretar dano grave a seguranga
da sociedade e do Estado.

§3° Sdo passiveis de classificagdo como confidenciais dados ou informagoes
que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devam ser de conhecimento
restrito e cuja revelagcdo ndo autorizada possa frustrar seus objetivos ou
acarretar dano a segurancga da sociedade e do Estado.

§4° Sao passiveis de classificagdo como reservados dados ou informagoes
cuja revelagdo ndo autorizada possa comprometer planos, operagdes ou
objetivos neles previstos ou referidos.

Art. 6° A classificagdo no grau ultra-secreto é de competéncia das seguintes
autoridades:

I — Presidente da Republica;

Il — Vice-Presidente da Republica;

Il — Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;

1V — Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronautica; e

V — Chefes de Missoes Diplomaticas e Consulares permanentes no exterior.

§1° Excepcionalmente, a competéncia prevista no caput pode ser delegada
pela autoridade responsavel a agente publico em missdo no exterior.

$§2°%Alémdas autoridades estabelecidas no caput, podem atribuir grau de sigilo:
[—secreto: as autoridades que exer¢am fungoes de dire¢do, comando, chefia
ou assessoramento, de acordo com regulamentag¢do especifica de cada érgao
ou entidade da Administracdo Publica Federal; e

11 — confidencial e reservado: os servidores civis e militares, de acordo com

regulamentagdo especifica de cada orgdo ou entidade da Administracao
Publica Federal.
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Art. 7° Os prazos de dura¢do da classificagdo a que se refere este Decreto
vigoram a partir da data de produ¢do do dado ou informagdo e sdo os
seguintes.:

[ - ultrassecreto: maximo de trinta anos;

1l - secreto: maximo de vinte anos;

11 - confidencial: maximo de dez anos, e

1V - reservado: mdaximo de cinco anos.

Paragrafo unico. Os prazos de classificagdo poderdo ser prorrogados uma
vez, por igual periodo, pela autoridade responsavel pela classificagao ou

autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre a
matéria.

O prazo de confidencialidade pode ser contado a partir do momento da
revelacdo da informagao, sendo que as informagdes transmitidas por escrito
devem ser assinaladas como “confidencial” e as informagdes transmitidas
oralmente devem ser indicadas como ‘“confidencial” no momento de sua
revelagdo, devendo ser acompanhadas de uma confirmacdo posterior por
escrito, no prazo de trinta dias (ou outro acordado entre os parceiros), citando
a data e a informacdo revelada, assim como a finalidade da citada reve-
lagdo.

Cabe aqui ressaltar que, independentemente da estipulagcdo de prazos a
ser adotada, os prazos de confidencialidade devem atender aos interesses
dos parceiros envolvidos no acordo de parceria, quer seja para a protegio
das informacgdes por direitos de propriedade industrial, quer seja para obter
vantagens sobre a concorréncia por manter o acesso a informagao restrito.

m  Gestao da clausula de confidencialidade

* Sempre que houver a clausula ou um contrato de confidencialidade
firmado pela ICT, deve ser elaborada uma ‘“declaracdo de
confidencialidade”, contendo as mesmas obrigagdes, para que as
pessoas vinculadas se comprometam explicita e expressamente com a
manutencdo do segredo.

» Sugere-se a criacdo de um regulamento prevendo as autoridades da ICT
que podem ter acesso e quem tem autoridade para liberar o acesso aos
locais de realizacdo de projetos, a dados, informag¢des e conhecimentos;
cuidados com a guarda, cofre; o alcance dos vocabulos “sigiloso”,
“reservado”, “confidencial”, “secreto”, “ultrassecreto”, “interesse da
seguranga nacional”.

» Nas publicagdes necessarias para cumprir o principio da publicidade,
deve ser publicado o resumo do contrato sem detalhar o seu objeto e nem
o plano de trabalho. A publicidade da existéncia de contrato geralmente
nao interfere na revelagao do contetdo sigiloso de PD&I. No caso de
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ser requerida a preservagao da confidencialidade da propria realizagao
de uma PD&I podem ser usados nomes genéricos, excepcionalmente
expressdes fantasiosas, logicamente justificados pelas autoridades
administrativas de 6rgéo publicos se isso for necessario.

Possibilitar uma tramitagao processual diferenciada, de forma sigilosa,
para casos nos quais os parceiros de PD&I solicitam maximo sigilo na
tramitacao das propostas de parceria, considerando conter informacdes
privilegiadas a respeito da estratégia comercial inovadora da empresa.



A clausula de
titularidade da propriedade intelectual

A propriedade intelectual é fundamental na economia de mercado e
do conhecimento. Os bens intangiveis, via de regra, representam a maior
expressdo de riqueza das empresas e dos paises onde atuam.

A clausula de propriedade intelectual no acordo de parceria visa regular
o efeito da utilizacdo dos ativos do capital intelectual que resultardo da
execucao do projeto de PD&I, sendo este justamente o objetivo da parceria
— obter uma tecnologia juridicamente protegida que permita uma vantagem
na concorréncia.

Nessa clausula sdo regulados os direitos de propriedade intelectual ja
existentes e os potenciais direitos que resultardo da execuc¢do do projeto,
qual a visdo estratégica para o mercado que deve comportar o interesse social
envolvido no caso de ICT publica parceira e de recursos do governo.

A Constituigdo Federal, Art. 5°, inciso XXIX, estabelece que os privilégios
concedidos aos titulares de inventos industriais tém em vista o interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Brasil, sendo este o
entendimento que deve prevalecer, especialmente para a ICT e projetos com
recursos publicos envolvidos.

Nesse contexto as agdes governamentais voltadas ao estimulo da PD&I
tém atribuido aos parceiros dos projetos o dever de defini¢ao da titularidade
e de reparti¢do de beneficios na exploragdo dos resultados.

Exemplo desse imperativo no entendimento entre as partes, quanto a
apropriacao dos resultados de projetos de P&D, sdo as diretrizes estabelecidas
pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica — ANEEL. O manual de P&D?®
orienta que a propriedade industrial dos resultados de projetos e as receitas
provenientes da comercializacdo desses resultados deverdo ser negociadas
entre as entidades envolvidas na sua execuc¢do, obedecendo ao estabelecido
na legislacdo vigente, as quais deverdo ser identificadas como depositantes
quando da protecdo da propriedade industrial.

A clausula de propriedade intelectual inclui todos os resultados de PD&I,
como inveng¢do, modelo de utilidade, marcas, desenho industrial (design),
topografia de circuito integrado, nova cultivar e a essencialmente derivada,

87 ANEEL: Resolug@o Normativa n® 316, de 13 de maio de 2008.
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programa de computador, obra cientifica, literaria e artistica, documentagao
técnica, banco/base de dados, know-how, segredo empresarial, informagao ndo
divulgada (dados de prova), suas atualizagdes ou adaptagdes, denominagao
de origem, dentre outros.

Geralmente todos os dados, informagdes ¢ conhecimentos existentes
anteriormente a celebragao do acordo, de posse ou propriedade dos parceiros
ou de terceiros, que estiverem licenciados a um dos parceiros, e que forem
alocados exclusivamente para subsidiar a execu¢dao do acordo de parceria,
continuarao pertencendo ao seu detentor, possuidor ou proprietario.

Cabe aqui recordar que ao titular do “direito de propriedade” cabe a
faculdade de usar ou utilizar, fruir e dispor de uma coisa, e de reavé-la de quem
quer que injustamente a possua ou detenha.® No direito de propriedade:

e “Coisa” pode ser um bem imaterial ou intangivel, considerado

“movel”;

e “Usar” significa empregar, servir-se, utilizar, tornar util para si,
empregar com utilidade;

e “Fruir” também pode ter o sentido de facultar ao titular, permitir que
outros usem o bem, perceber os frutos, desfrutar deles, como acontece
com a licenga de uso para terceiros ou sublicenga;

* “Dispor” significa desfazer-se da propriedade, transferi-la para outro,
que € o caso da cessao.

Evidentemente, existem também algumas restrigdes legais ao exercicio
dos direitos de propriedade. Como exemplo das restri¢gdes aos direitos sobre
as patentes destacamos que o seu titular ndo pode impedir terceiros nao
autorizados a utilizar o conteudo da patente com finalidade experimental,
relacionados a estudos ou pesquisas cientificas ou tecnoldgicas.®®

Recordamos, também, que “posse” € o exercicio de fato, pleno ou nio,
de algum dos poderes inerentes a propriedade — usar, fruir ou dispor. E que
“detentor” é aquele que conserva a posse em nome de outro, cumprindo
ordens ou instrugdes suas, por exemplo, o procurador.”

8.1 Titularidade e cotitularidade dos direitos de
propriedade intelectual

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual sobre os resultados de
projeto em parceria, a ser protegido por patente, por registro e por certificado,
também por outras denominacdes, inclusive aqueles que serdo mantidos em
segredo, criados individual ou coletivamente pelo grupo de pesquisa: sera

88 Codigo Civil, artigo 1.228. Lei dos Direitos Autorais, Lei n° 9.610/1998, artigo 28.
89 Exemplo o artigo 43 da Lei de Propriedade Industrial, Lei n® 9.279/1996.
% Ver o Codigo Civil, artigos 1.196 e 1.198.
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propriedade conjunta. Nos casos em que o acordo de parceria envolver ICT,
a propriedade sobre os resultados serd sempre conjunta e em percentual
proporcional a participacao de cada um dos parceiros.

Havendo cotitularidade, quer dizer copropriedade, deve ser estabelecida
a proporcao de cada uma das partes e como sera a partilha dos resultados
comerciais, designada por “participa¢do”.’! Quando a alocagdo de recursos,
tangiveis e intangiveis for equilibrada, se dividem igualmente os direitos.

A propriedade intelectual conjunta e a participagao nos resultados serdo
asseguradas, desde que previsto no contrato, na proporcdo equivalente ao
montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio do
acordo e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas
partes contratantes, conforme determina o art. 9°, §3° da Lei de Inovagéo
Tecnolbgica.”?

A responsabilidade pelas despesas com depositos de pedidos de patente,
de registro, certificado ou outra modalidade de propriedade intelectual,
também deve ser definida no acordo de parceria ou em instrumento juridico
proprio a ser celebrado pelos cotitulares, assim como deve ficar definida a
responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, anuidades, eventuais
honorarios para acompanhamento, seja para a protecdo no Brasil ou no
exterior.

Normalmente fica estabelecido que caso a institui¢do parceira seja uma
empresa, esta ficara integralmente responsavel pelo pagamento da protecao
internacional, devido aos elevados custos para esta protecdo. Naturalmente,
¢ importante ficar previsto, como garantia a empresa, que esta tera direito de
escolher os paises de seu interesse para a protecao.

Normalmente, os custos sao divididos pelos parceiros na propor¢ao da
titularidade, entretanto, caso a institui¢do parceira seja uma empresa, € comum
ficar estabelecido que esta serd integralmente responsavel pelo pagamento
da protecdo internacional, devido aos elevados custos para esta protegao.
Nesse caso, pode ser atribuido a empresa o direito de eleger os paises de seu
interesse para a protec¢ao.

O custo de zelar pelos referidos direitos intelectuais adquiridos como
resultado do acordo, como a ado¢ao de providéncias legais cabiveis para o
caso de oposicdes, atos administrativos e infragdes cometidas por terceiros,
custas judiciais, também devem ser detalhados ou previstos genericamente

°l Aplica-se nos casos de cotitularidade, além das regras dos direitos de propriedade intelectual, as
disposigdes do Codigo Civil, artigos 1.314 e seguintes.

2 Lei n° 10.973/2004, artigo 9°: “§3° A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados
referidas no § 2° deste artigo serdo asseguradas, desde que previsto no contrato, na propor¢ao
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria e
dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes”.
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para evitar surpresas futuras. Como medida preventiva, cabe mencionar
na clausula, que o parceiro responsavel pelas providéncias de protecdo e
manutenc¢do da propriedade intelectual respondera pelas perdas e danos que
der causa devido a responsabilidade assumida pelo acompanhamento do
processo de protegio.

Pode ser previsto quais serdo as regras e efeitos nos casos de abandono,
por um dos parceiros, de deposito de pedidos de propriedade intelectual no
decorrer dos referidos processos. Observa-se que a decisdao de abandono da
protecao também diz respeito aos efeitos produzidos por eventual cessdo de
direitos, de licenga ou transferéncia de tecnologia, situagdo em que o parceiro
que abandona concorda em desistir dos direitos relativos a “royalties” ou
quaisquer outros ganhos financeiros oriundos da prote¢do da propriedade
intelectual, a partir do ato da desisténcia formalmente documentado. Ainda,
¢ preciso esclarecer se ha ou nao a possibilidade de “abandono parcial”, ou
seja, 0 parceiro permanece como cotitular em apenas alguns paises.

Outra hipotese que pode ser contemplada refere-se ao parceiro, durante o
processo de protecado de propriedade intelectual, ou apos a obtengao da mesma,
negociar a sua cota-parte de cotitularidade. Este podera fazé-lo, obrigando-se,
contudo, a oferecé-la previamente aos outros parceiros, dando-lhes o direito
de preferéncia de aquisicdo em igualdade de condigdes com terceiros.

Existe, ainda que remota, a possibilidade de um parceiro nao ter o
interesse em depositar pedidos de protecdo de propriedade intelectual em
determinados paises, hipotese na qual deverdo ser acordadas pelos parceiros
questdes relativas aos custos de deposito, direito de uso, comercializagio e
retribuicdo pela exploracdo comercial dos resultados.

Recomenda-se prever, também, que as fontes de pesquisa sejam referidas
conforme as normas da ABNT.

Arazao da citagdo ¢é evitar a acusacdo de plagio. A Lei de Direitos Autorais®?
dispde que ndo constitui ofensa aos direitos autorais, a citagdo de passagens
de qualquer obra, para fins de estudo, na medida justificada para o fim a
atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra, nem a reprodugao,
em quaisquer obras, de pequenos trechos de obras preexistentes.

No caso do uso de fontes de pesquisa protegida por qualquer direito de
propriedade intelectual de terceiros, deve ser buscada a autorizagdo prévia por
licenga ou cessdo, bem como indicado de quem sera esse 6nus.’* Este cuidado
deve estar claramente expresso no acordo de parceria.

No caso de propriedade intelectual a ser sublicenciada, devem ser
fixadas as regras e condi¢des para tal exploragao, reparticdo dos respectivos

9 Lein® 9.610/1998, artigo 43, inciso III e VIII.
94 Acesso a CTA/acesso a PG.
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beneficios, direitos e obrigagdes, especialmente as condi¢des de uso, royalties,
dentro e fora do Brasil. Entretanto, o mais adequado ¢ que as condi¢des de
comercializagdo estejam definidas em instrumento juridico proprio, a saber,
contratos de transferéncia ou de licenciamento de tecnologia.

Nos acordos de parceria de PD&I, os projetos podem ser financiados
integralmente pela empresa (aporte de recursos financeiros), ou serem
cofinanciados por agéncias de fomento, ou incluir ainda contrapartida
financeira de ICT. Entretanto, o mais comum ¢é que a ICT colabore na parceria
com contrapartidas ndo financeira.

Nesse contexto, pode ser realizado um projeto com varios cenarios:

* Projetos financiados inteiramente pela empresa: cabendo um per-

centual da titularidade do resultado da parceria a empresa;

* Projetos cofinanciados pela empresa e agéncia de fomento: a titu-
laridade do resultado da parceria pode ser dividida entre a empresa,
o agente financiador e a ICT, dependendo da politica da agéncia de
fomento, uma vez que algumas exigem cotitularidade;

* Projetos cofinanciados pela empresa, incluindo contrapartida da
ICT: a titularidade do resultado da parceria pode ser dividida entre a
empresa ¢ a [CT,;

¢ Projetos cofinanciados pela empresa, agéncia de fomento e contra-
partida da ICT: a titularidade do resultado da parceria pode ser
dividida entre a empresa, a agéncia financiadora e a ICT.

Cada vez mais a diferenciacdo através da inovag¢do tecnolodgica sera
importante para a estratégia de negocios e de internacionalizagdo das
empresas. Devido a isso, as empresas vém buscando a realizacao de inovagdes
continuadas, bem como a gestdo qualificada da propriedade intelectual por
elas gerada. Uma das formas de gestdo da propriedade intelectual € justamente
a adequada protegdo juridica dos ativos intangiveis, seja no Brasil ou no
exterior.

A adequada protecdo dos resultados PD&I ¢ uma importante estratégia
de competitividade das empresas. Entretanto, no Brasil parece haver um
consenso que mais relevante do que o aumento do niumero de patentes, ¢ a
qualidade e a relevancia das mesmas para o aumento da competitividade no
mercado global.

Pensando no mercado global, as empresas podem ter o interesse de
proteger invengdes em mercados externos, de acordo com os mercados de
interesse, tais como: Estados Unidos, China, India, paises-membros da Unido
Europeia, entre outros. A escolha dos paises para a protecdo vai depender de
cada campo tecnoldgico, bem como dos mercados de atuacdo da empresa e
dos mercados com interesse estratégico onde se pode depositar pedido e obter
a propriedade intelectual.
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Desse modo os parceiros conjuntamente, ou a empresa interessada, farao a
ope¢ao de patentear as invengdes que atendam os requisitos de patenteabilidade
previstos na Lei de Propriedade Industrial e leis de outros paises.

Quando se optar por patentear os resultados do acordo de parceria de
PD&I, algumas condi¢des podem ser seguidas:

* O deposito sera feito conforme as regras estabelecidas sobre a
“titularidade™, as obriga¢des quanto a elaboragdo, processamento,
acompanhamento e pagamento dos custos envolvidos devem ser
negociados entre os cotitulares, caso a caso, levando em conta os
interesses de cada um;

e Sendo o resultado de parceria uma criagdo que interessar a defesa
nacional, a tramitagdo da protecdo por patente sera processado em
carater sigiloso e ndo estara sujeito as publicagdes previstas na Lei de
Propriedade Industrial;’?

* A administracao, redagao e despesas do processamento € manutengao
da patente nos paises de interesse da empresa serdo de responsabilidade
da empresa parceira, cabendo a ICT ajudar na elaboragao do
documento, bem como auxiliar a responder eventuais exigéncias
emitidas por examinadores dos 0rgaos competentes. Em algumas ICTs
ha competéncia interna para a realizagdo da protecdo internacional e
para o acompanhamento. Se for este o caso, podera ficar previsto que
a ICT ira promover e acompanhar a prote¢do, mas que a empresa ira
arcar com todas as despesas correspondentes;

» Caso um dos parceiros cotitulares decida depositar pedidos de patente
em outros paises, além daqueles indicados pela empresa com direitos
de comercializacdo, a gestdo e a assuncado das despesas desses casos
deve ser discutida entre as partes;

* Dentro do possivel, pode ser previsto no or¢amento, a planilha de custos
dos valores para depositos de patentes no exterior, via PCT. O recurso
podera garantir a protecdo até o prazo para iniciar a fase do deposito
nacional em cada pais de interesse. Dessa forma, aumentamos a protecao
dessa tecnologia, de 12 para 30 meses, antes de perder o direito de
protegé-la em outros paises, consequentemente surge a possibilidade de
buscar um licenciado ou novo parceiro para a tecnologia, com aumento
do nimero de paises onde vigera os direitos de exclusividade.

Deve ser previsto, também, no acordo de parceria, o dever da empresa
de acionar juridicamente qualquer infrator da patente e dos demais direitos
de propriedade intelectual, ficando ela responsavel pelo pagamento das
despesas. Geralmente a proposta das empresas, para questdes nesse sentido,

% Decreto n° 5.563/2005, artigo 6°, § 3°, combinado com o § 30 do artigo 75 da Lei no 9.279/1996.
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¢ o compartilhamento dos custos, na proporcao da titularidade dos resultados.
Aqui vem um alerta quanto a essa defini¢do, haja visto que litigios envolvendo
propriedade intelectual geram processos longos, custosos e de alto risco.
Muitas vezes, a ICT ndo faz uso da tecnologia, e ndo recebe nenhum beneficio
financeiro do parceiro que o faz, mesmo assim, terd que arcar com o 6nus de
uma demanda judicial. A ICT pode, assim, sempre procurar se abster desse
tipo de despesa.

O licenciamento dos direitos de propriedade intelectual dos resultados de
acordos de parceria para terceiros interessados sera acordado entre as partes
e os ganhos serdo divididos conforme o percentual de titularidade de cada
um. Nos casos de financiamento com recursos do governo, como € o caso da
FINEP, ¢ exigido a anuéncia prévia da agéncia de fomento. Recomenda-se
que as condi¢Oes para o licenciamento a terceiros sejam estabelecidas em
documento proprio e negociadas caso a caso.

Nos casos em que a propria empresa queira fazer a exploracao comercial
dos direitos de propriedade intelectual resultantes da parceria, deverdo ser
definidos pelos parceiros as condi¢gdes para esta exploragdo, incluindo a
previsdo de participagdo (remuneracdo) para a ICT, pelo uso pela empresa de
sua quota-parte sobre os direitos.

Pode ser previsto que, enquanto a empresa parceira fizer uso exclusivo da
tecnologia, essa mesma tecnologia ndo podera ser licenciada para empresas
do mesmo setor empresarial € nos mesmos mercados de atuagdo da empresa
parceira, ou para empresas que comercializem produtos que sejam concorren-
tes da parceira nesses mercados.

No que se refere ainda a exclusividade, é importante o NIT ficar atento as
situacdes em que os resultados obtidos da parceria caracterizem plataformas
tecnoldgicas, com aplicagdes diversas. Nesses casos, deve ficar claramente
determinada qual sera a aplicagdo de interesse da empresa parceira. Ha casos
em que a tecnologia é tdo especifica que a possibilidade de licenciamento
para terceiros, que ndo de um mesmo setor empresarial, ¢ quase inexistente.
Nesses casos, a ICT deve procurar negociar um valor maior, ou maior
percentual, de retribui¢do, tendo em vista que as suas chances de obter
ganhos através de licenciamentos para outras empresas de outros setores sera
praticamente nula.

Quando um parceiro optar por nao patentear ou proteger por outro
titulo de propriedade intelectual os resultados do projeto, recomenda-se
que pelo menos um dos parceiros realize o depdsito apenas em seu nome.
Nesse caso, através de negociagdo entre os parceiros, os direitos sobre a
utilizacdo da propriedade intelectual deverao ser regulamentados de modo
a compensar o investimento realizado pelo parceiro excluido da titulari-
dade.
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Ainda, se a empresa parceira optar por proteger o resultado apenas como
“segredo industrial”, recomenda-se que a ICT negocie uma compensagao
financeira por ndo poder proteger tal resultado por direitos de propriedade
industrial e por ndo poder licencia-lo a terceiros.

0]

cotitular que ficar responsavel pela protecao da propriedade intelectual

devera obedecer a seguinte tramitagao:
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O deposito sera feito conforme as regras estabelecidas sobre a co-
titularidade na clausula do acordo de parceria;

A administracdo, redagao e despesas do processamento e manutencao
da patente serdo de responsabilidade do parceiro que optar pelo
patenteamento, cabendo a ICT o direito de validar a redacao da patente;
se a ICT optar pelo direito de validar a redagdo da patente, deve estar
ciente de que podera ser acionada e responsabilizada por eventuais
erros durante todo o processo de registro e acompanhamento;

Os cotitulares deverao fornecer todos os documentos necessarios para
a protegao da propriedade intelectual, no prazo solicitado;

O parceiro responsavel pela protegdo deve manter o outro parceiro
comunicado de toda a tramitacdo da protegao;

O licenciamento para terceiros sera acordado entre os parceiros ou,
entdo, os ganhos serdo divididos conforme percentuais de cotitularidade
—no caso de siléncio do acordo.

Consideramos que existem varias possibilidades gerais de acordos de
parceria para PD&I, entre ICT e empresa, sem considerar os direitos de
agéncia de fomento ou de financiador:

D

A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de
PD&I e concede ao Parceiro uma “licenca exclusiva” para ele usar
esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial
(dentro de determinado territorio e por um certo periodo de tempo) e
o parceiro nao tem direito de negociar seus direitos com terceiros;
A ICT tem direitos exclusivos sobre a PI no resultado de parceria de
PD&I e concede ao Parceiro uma “licenca exclusiva” para ele usar
esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial
(dentro de determinado territério e por um certo periodo de tempo)
e o parceiro tem o direito de negociar seus direitos com terceiros
(sublicenciar), com a comunica¢ao e aprovacao prévia da ICT;

ii1)) A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de

PD&I e concede ao parceiro uma “licenca niao exclusiva” para
ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territério e por um certo periodo
de tempo) e o parceiro ndo tem direito de negociar seus direitos com
terceiros;



V)

Vi)

vii)
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A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de
PD&I e concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva” para
ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territorio e por um certo periodo
de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com
terceiros (sublicenciar), com a comunicagao e aprovacdo prévia
da ICT;

A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de
PD&I e concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva” para
ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territorio e por um certo periodo
de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros
apenas para campo tecnologico distinto do parceiro;

A ICT tem direitos exclusivos de PI nos resultados de parceria de
PD&I e concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva” para
ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territorio e por um certo periodo
de tempo) e a ICT tem direito de negociar seus direitos com terceiros,
inclusive para o mesmo campo tecnoldgico do parceiro;

A ICT e o parceiro tém direitos sobre a PI no resultado de parceria
de PD&I ¢ a ICT concede ao parceiro uma “licenca exclusiva” de
sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados
em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de
determinado territorio e por um certo periodo de tempo) e o parceiro
nao tem direito de negociar seus direitos com terceiros;

viii) A ICT e o parceiro tém direitos de PI nos resultados de parceria de

PD&I ¢ a ICT concede ao parceiro uma “licenca exclusiva” para
ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territorio e por um certo periodo
de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com
terceiros (sublicenciar), com a comunicagdo e aprovacao prévia
da ICT;

A ICT e o parceiro tém direitos de PI nos resultados de parceria de
PD&I e a ICT concede ao parceiro uma “licenca niao exclusiva”
para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
empresarial (dentro de determinado territorio e por um certo periodo
de tempo) e o parceiro nao tem direito de negociar seus direitos com
terceiros;

A ICT e o parceiro tém direitos de PI nos resultados de parceria de
PD&I e a ICT concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva”
para ele usar esses resultados em um campo especificado de atividade
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X1)

Xii)

empresarial (dentro de determinado territério e por um certo periodo
de tempo) e o parceiro tem direito de negociar seus direitos com
terceiros (sublicenciar), com a comunicac¢do e aprovacdo prévia
da ICT;

AICT e o parceiro tém direitos sobre a PI no resultado de parceria de
PD&I e a ICT concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva’ de
sua quota-parte sobre a cotitularidade para ele usar esses resultados
em um campo especificado de atividade empresarial (dentro de
determinado territério e por um certo periodo de tempo) e a ICT
pode licenciar para terceiros (sublicenciar), apenas para campo
tecnologico distinto do setor empresarial do parceiro;

A ICT tem direitos de PI nos resultados de parceria de PD&I ¢
concede ao parceiro uma “licenca nao exclusiva” para ele usar
esses resultados em um campo especificado de atividade empresarial
e a ICT tem direito de negociar a PI com terceiros (sublicenciar),
inclusive para o mesmo campo tecnoldgico do parceiro;

xiii) A ICT e a empresa parceira optam por manter os resultados como

“segredo industrial”, hipotese em que a licenga de uso e o direito de
negociar com terceiros variam do mesmo modo que o previsto nos
itens anteriores.

Em quaisquer das hipoteses acima previstas a ICT e a empresa parceiros
poderdao firmar instrumento juridico proprio, a partir das regras fixadas no
acordo de parceria, regulando detalhadamente as condigdes de exploragao
comercial da propriedade intelectual pela empresa, inclusive para tratar da
participacdo da ICT nos resultados da comercializagdo (remuneragao).

No caso de licenca exclusiva dos direitos de propriedade intelectual

resultantes do acordo de parceria para a empresa, seja o caso de titularidade
exclusiva da ICT ou de cotitularidade, ndo € necessaria a realizacao da oferta
publica,’® uma vez que a empresa foi parceira na PD&I que deu origem aos
direitos de propriedade intelectual. A Lei Inovagao, no artigo 9°, § 2°, da o
fundamento dessa possibilidade:

E facultado a ICT celebrar acordos de parceria para realizacdo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de
tecnologia, produto ou processo, com institui¢oes publicas e privadas.

[...]

As partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da propriedade intelectual
e a participag¢do nos resultados da explorag¢do das criagoes resultantes da

parceria, assegurando aos signatdrios o direito ao licenciamento, observado

o disposto nos §§ 42 e 52 do art. 62 desta Lei. [Grifamos]

96 Como seria o caso na licenca prevista no § 1° do artigo 6° da Lei de Inovagao.
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Denis Borges Barbosa, ao fazer a distingdo entre titularidade de direito
e participacdo nos resultados, sustenta ser viavel que um parceiro abdique
da titularidade em prol do direito de participagcdo nos resultados ou da
exclusividade de utilizagdo comercial:

O resultado do esfor¢o comum é distinguido entre titularidade de direitos, de
um lado, e resultados, de outro. A equivaléncia entre investimento e retorno
se apurara entre esses conjuntos como um todo. Ndo ha imposi¢do legal, nem
razoabilidade, em fazer com que 100 reais de investimento financeiro de uma
empresa resultem em cotitularidade meio a meio da patente resultante e meio
a meio dos royalties imputados, numa equivaléncia mecdanica.

Ao contrario, pode ser de maior interesse para a ICT manter a patente
em sua titularidade, reservando a licen¢a exclusiva por todo o prazo da
patente para a parceira privada, e recebendo metade dos royalties apurados
ou imputados. Pode, ao contrario, reservar-se a titularidade da patente em
todos os paises, que ndo o Brasil, para a parte privada, com direito a metade
dos resultados para a ICT; ou ainda, reservar toda a titularidade e receita
brasileira imputada ou apurada para a ICT, e toda a receita e titularidade
no exterior para a parte privada.

A norma legal é de razoabilidade, como qualquer norma de proporg¢ao, e ndo
de formalidade. Mantidos os principios de objetividade e sindicabilidade, a
eficacia do Art. 9° dependera do ajustamento da regra da apropria¢do de
resultados as peculiaridades do mercado e do momento.”’

Outro aspecto a ser considerado, a fim de evitar problemas futuros com
os membros de grupos de pesquisa e de laboratdérios de PD&I, ¢ regular a
participacdo dos pesquisadores nos resultados de projetos de PD&I. Sugere-
se que antes de iniciar a realiza¢ao de qualquer projeto de PD&I seja feito um
contrato de reparticdo de beneficios, ficando certo que no caso de ICT esses
pesquisadores ndo participarao da titularidade.

Geralmente o pesquisador declara que os direitos e potenciais direitos
de propriedade intelectual que resultarem da PD&I pertencem ao parceiro
ao qual esta subordinado, que podera dispor livremente desses direitos sem
necessidade de anuéncia, inclusive transferindo para terceiros, quando for
o caso. Na pratica tem sido usada a declaragdo de cessdo gratuita. A rigor
ndo € uma cessdo e sim o reconhecimento do direito do contratante como ja
referimos antes.

A cessdo, referida no item anterior, incluird uma clausula mandato para
deposito de pedidos de protegdo por patente, registro e certificado, mais o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéao
e conhecimento de C&T pertinentes a tecnologia de concepgao, a PD&I,
sobre a fixacdao em suporte fisico de qualquer natureza e respectiva aplicacao

7 BARBOSA, Denis Borges. Direito da Inovagdo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 96-97.
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industrial, independentemente de pedido de patente ou de registro por algum
dos ramos dos direitos de propriedade intelectual.”®

Tratando-se de resultados de PD&I protegidos pelos direitos autorais, ficam
garantidos ao cessionario os direitos patrimoniais plenos, que logicamente
incluem a exploragdo econdmica, respeitada a nomeagao do criador (autor,
inventor, obtentor). O direito moral ficar resguardado ao autor, conforme
legislagdo aplicavel.”

Considera-se incluida na cessdo de direitos, nesses casos, € desenvolvida
na sua vigéncia, qualquer criagao relacionada a PD&I que contou com a
participagao do cedente que for requerida até um ano ap0s o seu desligamento
de fato do projeto. Em caso de pesquisador de ICT, durante o prazo em que
tiver vinculo com a instituigdo, os direitos de titularidade caberdo a ICT.

A titularidade e os direitos de propriedade intelectual pertencerem aos
parceiros, a ICT ou empresas, tem fundamento legal em varias leis, como por
exemplo na Lei de Propriedade Industrial, referente a patente, que dispoe:

Art. 88. A invengdo e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao
empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execug¢do
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva,
ou resulte esta da natureza dos servi¢os para os quais foi o empregado
contratado.

§1° Salvo expressa disposi¢do contratual em contrario, a retribui¢do pelo
trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salario ajustado.

§2° Salvo prova em contrario, consideram-se desenvolvidos na vigéncia do
contrato a invengdo ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida
pelo empregado até 1 (um) ano apos a extingdo do vinculo empregaticio.

[...]

Art. 92. O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber; as relagoes
entre o trabalhador autonomo ou o estagiario e a empresa contratante e entre
empresas contratantes e contratadas.

Art. 93. Aplica-se o disposto neste Capitulo, no que couber, as entidades da
Administracdao Publica, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou
municipal.

[..]

8.2 A propriedade intelectual das partes anterior ao
acordo de parceria

Geralmente é previsto que a propriedade intelectual dos parceiros,
existentes anteriormente ao acordo de parceria, permanecerd na mesma

% Ver Lei n° 8.666/1993, artigo 111.
%9 Por exemplo, a Lei n® 9.610/1998, nos artigos 24 a 27.
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situacdo. Os direitos de propriedade intelectual anteriores ndo mudam por
for¢a da parceria.

Nesse sentido, a titularidade da propriedade intelectual, dados, informagdes
e conhecimentos, como o know-how, tecnologias, procedimentos e rotinas (sem
se limitar a estes exemplos) existentes anteriormente a celebracdo de acordo
de parceria, de posse ou propriedade de um dos parceiros, ou de terceiros, que
estiverem sob a responsabilidade de um dos parceiros, e que forem revelados
ao outro exclusivamente para subsidiar a execugdo do projeto, continuardo
pertencendo ao parceiro detentor, possuidor ou proprietario.

Para que tais direitos preexistentes possam ser efetivamente exercidos por
seus legitimos possuidores e proprietarios, logo respeitados por terceiros, apos
a parceria, ¢ imprescindivel que sejam indicados e delimitados por ocasido da
formalizagao do acordo de parceria, por meio de instrumento proprio, numa
das clausulas ou anexo do acordo de parceria de PD&I.

Podera também ser acordado que haverd a comunhao desses direitos,
de forma definitiva pela via do licenciamento. No caso de licenciamento
reciproco teremos a liceng¢a cruzada. De fato, ha casos em que os resultados
obtidos do projeto sdo derivados de tecnologias preexistentes da ICT. Nestes
casos, para que o parceiro tenha liberdade de operacao!® é necessario que cle
receba o licenciamento da tecnologia preexistente da ICT.

A questdo que se levanta é se a licenca de propriedade intelectual
preexistente da ICT pode ser concedida em carater exclusivo. Se requer ou
ndo requer a licitacdo? Entendemos que nestes casos a licenga da tecnologia
preexistente deva ser concedida em carater ndo exclusivo. Caso a empresa
parceira opte pela exclusividade, a alternativa serd cumprir o previsto no
artigo 6°, §§ 1° e 3° da Lei de Inovagao.

A questdao que se levanta ¢ se um titulo de propriedade intelectual
preexistente da ICT, disponibilizado na parceria, pode ser concedido através
de uma licenca em carater exclusivo ao parceiro que pretende aportar recursos
financeiros, realizar estudos adicionais, melhoramentos tecnologicos, testes
de viabilidade, etc. para torna-lo capaz de ser explorado comercialmente?
Se requer ou ndo requer a licitagdo? Entendemos que ndo requer a oferta
publica prévia se for possivel justificar com a possibilidade de ganho no
caso de o resultado esperado da PD&I aumentar-lhe o valor. O que significa
que a frustracdo da parceria em termos de inovagcdo deveria restituir
plenamente os direitos licenciados ao seu titular. A alternativa, quando nao
for possivel justificar, sera cumprir o previsto no artigo 6°, §§ 1° e 3° da Lei
de Inovacao.

100 Freedom to Operate.
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Gestdao da clausula de titularidade da propriedade intelectual

* A participagdo de pesquisadores integrantes dos grupos de pesquisa

dos parceiros gera a necessidade de estabelecimento de um contrato de
cessao de direitos de propriedade intelectual futuros, um contrato entre
a ICT e cada pesquisador ou conjuntamente.'!

Deve haver ao final do acordo de parceria, a assinatura do pesquisador
coordenador com a sua anuéncia (““de acordo”) sobre as condigdes
negociadas.

Havendo resultado passivel de prote¢do, especialmente por propriedade
industrial, é recomendavel que seja firmado um contrato especifico
estabelecendo os direitos dos cotitulares, respeitando a propor¢ao da
divisao dos direitos e outras regras previstas no acordo de parceria.
Em caso de transferéncia e licenciamento para terceiros, os cotitulares
participardo das negociagdes e firmarao conjuntamente os respectivos
contratos.

Um cotitular podera liderar as negociagdes com terceiros, mas devera
manter o outro cotitular informada de todo o processo.

Embora nao seja objeto de manual detalhar o ajuste de propriedade
intelectual, entendemos o detalhamento deve ser feito em instrumento
especifico, contrato que contemplara: a propor¢dao da divisdo da
propriedade intelectual; a responsabilidade pelo pagamento de despesas
decorrentes da elaboragdo, depdsito, acompanhamento, cumprimen-
to de exigéncias, manuten¢do, defesa, processos administrativos,
acoes judiciais de patente e outros titulos, no Brasil e no exterior;
designacgdo de paises onde se pretende obter a protegdo da propriedade
intelectual no futuro; fornecimento de documentos; clausula mandato
ou procuragao para depositos de pedidos de patente e outros titulos
(registro, certificado); direitos de terceiros, como agéncias de fomentos;
licenciamento para terceiros; abandono ou desisténcia de pedidos de
titulos de propriedade intelectual; direitos de preferéncia do cotitular;
entre outros aspectos. O instrumento do contrato (documento) em
tela como € acessorio do acordo de parceria devera ser anexado ao
mesmo.

101 As ICTs tém usado declaragdes unilaterais de cessao sob o titulo de “termo de cessdo”, todavia,
tendo em consideracdo a natureza da cessdo, que nesse caso equivale a uma doacao, e, portanto
bilateral, recomendados o contrato.
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A clausula de
exploragao dos direitos de
propriedade intelectual

As regras sobre a utilizagdo dos resultados da parceria de PD&I podem
ser estabelecidas numa cldusula sobre a propriedade intelectual, juntamente
com a defini¢do da titularidade ou como uma clausula referente a exploracédo
dos referidos direitos. Reiteramos que o detalhamento destes aspectos deve
ser disposto em contrato especifico, a ser anexado ao instrumento do acordo
de parceria. De fato, somente apds a obtengao efetiva do resultado de PD&I
¢ que as partes terdo condi¢des de estabelecer como devera ser realizada a
exploragao comercial.

Considerando que a tecnologia desenvolvida em parceria tem por fim
a utilizacdo na industria ou prestagao de servigos, em um novo produto,
processo ou servigo da empresa, ¢ imprescindivel prever no acordo os limites
da sua exploracdo comercial.

A Lei de Inovagao determinou que as partes deverdo prever, em contrato,
além de titularidade da propriedade intelectual, a participacdo nos resultados
da exploragdo das criagdes resultantes da parceria, assegurando aos signatarios
o direito ao licenciamento.!'®?

No caso do resultado de parceria ser criacdo reconhecida, em ato do
Presidente da Republica ou de Ministro de Estado por ele designado, como
de relevante interesse publico, havera limitagdo, pois a tecnologia somente
podera ser utilizada a titulo ndo exclusivo.!??

Caso aempresa parceria tenha a alternativa ou opc¢ao de utilizagao exclusiva
do resultado da tecnologia desenvolvida, isso implicara o pagamento dos
direitos de participagdo a ICT e, também, aos outros parceiros e financiadores
do projeto, conforme o caso.

Pode ser previsto um adiantamento da participagdo, com base em uma
expectativa estimada de venda ou de prestagao de servigos, além do pagamento
dos direitos de participacdo a serem realizados posteriormente com base no
resultado dos negoécios efetivamente realizados (royalties).

102 Decreto n°® 5.563/2005, artigo 10.
103 Decreto n° 5.563/2005, artigo 6°, § 2°.
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Comumente se adotam previamente percentuais para determinar a
faixa de participagdo (remuneracdo) dos parceiros que nao comercializardo
diretamente os resultados da parceria, como ¢ o caso da ICT. Recomenda-se
que o percentual exato seja definido em instrumento juridico proprio apos a
definicdo do valor do ativo intangivel e da margem de lucros dos produtos a
serem comercializados pela empresa parceira.

O pagamento da participagdo sobre os produtos lancados ou servigos pres-
tados com a nova tecnologia em carater de uso exclusivo incidira, geralmente,
sobre o seu prego final liquido de tributos (recuperaveis e ndo recuperaveis),
que poderdo ser auditados com base nas faturas ou notas fiscais respectivas.

Pode ser previsto um estudo financeiro de cada produto a ser comercializado
ou servigo a ser prestado, para fins de adiantamento de direitos de participagao,
através da elaboragdo de um plano de negocios.

As empresas costumam fazer um estudo da remunerag¢ao da participagao
dos resultados de parceria acompanhando o seu processo de inovag¢do, uma
vez que precisam garantir a rentabilidade minima de cada novo produto ou
servigo a ser colocado no mercado. Portanto, ¢ muito recomendavel que a
empresa parceira apresente a ICT um Plano de Negocios, para que a ICT
tenha condicao de avaliar e definir como se sera sua participagao nos ganhos
econdmicos obtidos da exploragdo comercial dos resultados. Conforme ja
mencionado, as condi¢des de exploragdo comercial serdo estabelecidas pelas
partes em instrumento juridico proprio.

Recomenda-se prever a possibilidade de a ICT utilizar os resultados da
PD&I para projetos futuros, respeitando a confidencialidade e a concorréncia
leal.

9.1 Ciritérios de avaliacdo da tecnologia para fins de definiciao
da participacao na exploraciao comercial

A empresa pagara a participacdo dos parceiros sempre que as tecnologias
aplicadas em seus produtos ou servigcos contribuam para seu negocio.
Desse modo, os critérios para estabelecer o percentual de participacdo a ser
remunerado dependerdo de critérios de defini¢do de faixas de participagdo
escolhidos em funcdo da estratégia da empresa, do mercado onde atua e da
expansao nacional e internacional que se estiver buscando. Esta atividade de
avaliacdo ¢ extremamente complexa, ndo havendo formulas predefinidas para
a fixacdo de valores para remuneragdo. Portanto, deve-se avaliar cada caso
concreto, considerados seus contextos e peculiaridades, assessorando-se dos
especialistas que o caso exigir.

A diferenga entre o preco de custo de um produto ou de um servigo € o
preco indicado para o mercado também pode ser levada em consideragao para
a fixacdo do montante da participacao.
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E recomendavel que a fixagdo do percentual seja feita também com base
em uma analise da margem de lucro do parceiro, em razdo da exploracdo
comercial dos resultados.

Para decidir o valor de remunerac¢ao, percentual ou valor fixo, em fung¢ao
do uso, exclusivo ou nao exclusivo, para um determinado setor ou segmento
empresarial do resultado da parceria, serao avaliados alguns critérios abaixo
sugeridos como exemplo sem a pretensao de esgotar as possibilidades.

Os critérios podem possuir a mesma importancia, de modo que um nao
tenha valor maior do que outro. Assim, o valor aumentara para cada critério
que for aportado pela tecnologia, independentemente de qual seja esse
critério. Logicamente, havera casos em que outros critérios ndo expostos
neste manual poderdo ser considerados, visto que cada negociacdo possui
suas caracteristicas proprias. Portanto os critérios abaixo elencados nao sdo
exaustivos, mas sim exemplificativos.

a) Protecdo por um regime juridico de propriedade intelectual

Entende-se por protecdo por um regime juridico de propriedade inte-
lectual aquelas criagdes que atendam aos requisitos de protecdo previstos
na lei brasileira ou de paises indicados, sendo elas encaminhadas aos 6rgaos
competentes para a protecao.

O segredo pode ser estabelecido com uma exce¢do. Uma alternativa
temporaria. Nesta hipotese ¢ retirada da ICT a possibilidade de utilizagao
dos resultados para a sua atividade fim, a saber, ensino, pesquisa e extensao.
Neste caso, deve haver uma retribui¢ao a ICT equivalente a esta restricdo do
uso dos resultados, com vistas ao equilibrio do interesse das partes. Enquanto
a concessao de titulo de propriedade intelectual pode ser uma variavel no
aumento da participagao.

b) Exclusividade de exploracdo em mercado relevante

Considera-se que a exclusividade de utilizacdo, de frui¢do ou de utilizacao
e fruicdo da criacdo que resultar da PD&I, para um determinado setor ou
segmento empresarial do resultado da parceria, seja para um estado da
federacdo, regido ou pais, seja para outros paises, ¢ muito positiva para
alcancar posicdo vantajosa em mercado relevante de bens ou servigos.!* Este
critério sera analisado mais adiante.

104 A Lein® 8.884, de 11 de junho de 1994, sobre a prevengao e a repressao as infragdes contra a ordem
econdmica, dispde no artigo 20 que “Constituem infracdo da ordem econdmica [...] Il — dominar
mercado relevante de bens ou servigos [...] § 1° A conquista de mercado resultante de processo
natural fundado na maior eficiéncia de agente econdmico em relagdo a seus competidores ndo
caracteriza o ilicito previsto no inciso II. §2° Ocorre posi¢do dominante quando uma empresa
ou grupo de empresas controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, inter-
mediario, adquirente ou financiador de um produto, servigo ou tecnologia a ele relativa. [...]".
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¢) Processo tecnologico inédito mundialmente

Pode considerar-se que um processo tecnoldgico pode ser dado por mais
de um mecanismo de ag¢do, logo, o mecanismo inédito deve ser diferente
de todos os conhecidos e descritos na literatura, referéncias, de qualquer
natureza, de qualquer produto, processo, servico ou tecnologia que possua o
mesmo beneficio ou mecanismo de acdo ou de prestagio.

d) Sustentacdo de beneficio principal do produto

Entende-se por “beneficio principal do produto’ aquele de maior relevancia
para o consumidor ou o beneficio mais explorado pela area de marketing da
empresa para divulgar o produto para o mercado.

Pode caber a empresa indicar qual o beneficio de maior relevancia em
fun¢do de sua estratégia de marketing.

e) Substituicdo de alguma espécie de matéria-prima

Entende-se que houve a “substituicdo de alguma espécie de matéria-
prima” quando o novo desenvolvimento de componente de formulagao de
produto seja alterado.

A substituicdo de uma matéria-prima toxica, ou de processo que deixa
residuos toxicos, pode ser um critério a considerar.

f) Impacto positivo na estratégia de sustentabilidade ecologica
da empresa, do ponto de vista de contribuicao da tecnologia
que resulta da PD&I

As ICTs tém o dever de primar por agdes ecologicamente corretas. No
mesmo sentido as empresas devem contar, cada vez mais, com estratégias
de sustentabilidade ecoldgica, uma decorréncia da responsabilidade social,
pois as futuras geragdes devem contar com um ambiente saudavel. Assim,
sempre que possivel, se tentara eliminar os impactos que as novas tecnologias
poderdo provocar ao meio ambiente. Portanto, os contratos celebrados pela
ICT, sejam acordos de Parceria ou contratos de licenciamento de tecnologia,
deverao prever a obrigacao de respeito a legislagdo ambiental pelos parceiros.
Considera-se atingido este critério quando as tecnologias em escala industrial
forem consideradas processos verdes ou limpos, com responsabilidade
socioambiental.

Responsabilidade Socioambiental: Reconhecimento e respeito aos
direitos de povos indigenas e populacdes tradicionais; valorizagao dos servigos
ambientais por elas prestados; buscar e assegurar que a comercializagao e
qualquer outro uso de recursos genéticos ndo impega o uso tradicional de
recursos genéticos; apoiar os povos indigenas e populagdes tradicionais na
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melhoria da capacidade dessas comunidades e na representacdo dos seus
interesses nas negociagoes referentes ao acesso aos conhecimentos tradicionais
associados, aos recursos genéticos e reparticdo de beneficios.

g) Dificuldade na reproducdo da tecnologia

Esse ponto pode ser decisivo para a exploragao da tecnologia, por parte das
empresas, pois uma tecnologia de facil reproduc¢ao se torna muito vulneravel a
pirataria e ao uso indevido, ocasionando muitos gastos a empresa na protecao
dos seus direitos.

h) Maturidade tecnologica

Este critério € geralmente aplicavel as tecnologias incrementais.

Atribuindo-se um peso percentual para cada item da base de calculo,
usando critérios de avaliacdo da tecnologia, da sua soma (ou formula) é
possivel estabelecer um percentual do preco final de produto ou de servigo
prestado para definir o indexador da participagdo do parceiro que nao
utiliza comercialmente a tecnologia que resulta da PD&I, como ¢ o caso
da ICT.

Segundo o exemplo proposto, para encontrar o valor de participagdo a
empresa pagara a ICT parceira, ou ao conjunto de parceiros, quando fizer uso
exclusivo da tecnologia resultante da parceria, o percentual obtido pela entrega
dos critérios estabelecidos acima, aplicado sobre uma “base de calculo™.

Os mesmos critérios podem ser utilizados para justificar a diminui¢ao da
participacdo ao nao serem atingidos aqueles previamente definidos.

9.2 Exclusividade de uso da tecnologia

Por se tratar a parceria da realizagdo de um projeto de PD&I conjunto, de
natureza cooperativa, a empresa parceira podera optar por fazer uso exclusivo
e privativo da tecnologia, dentro de determinado territério e por um certo
periodo de tempo, se assim for acordado, ou ter a exclusividade escalonada,
ou optar por ndo manter a exclusividade.

No caso de exclusividade da empresa parceira, esta pagara a participagao
que caracteriza a parceria, na forma de remuneragao pelo ndo uso da quota-
parte sobre a cotitularidade que cabe a ICT.

Mais uma vez registra-se a necessidade de definigdo clara de qual sera a
area de aplicacdo da tecnologia pela empresa parceira, nos casos em que o
resultado tratar-se de plataforma tecnologica. Ademais, deve-se definir qual
sera a abrangéncia territorial da exploracdo da tecnologia pela empresa, ou
seja, se sera somente no Brasil ou também no exterior — se for também no
exterior, ¢ importante definir quais paises.
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Nesse contexto, podem caber algumas condigdes, sendo que o detalhamento
delas devera constar de um instrumento juridico proprio, um contrato, sempre
negociaveis entre a ICT e a empresa parceira:

Prazo para recuperacao do investimento;

Serem considerados prazos de “X’ meses ou anos para uso e avaliacdo
da tecnologia;

A cada periodo de ““X” meses ou anos, a empresa terd a op¢ao de renovar
o uso exclusivo e privativo da tecnologia pelo mesmo periodo;

No caso de ndo renovacao da exclusividade, a empresa podera ter direito
de uso da tecnologia sem nenhum 6nus, sem exclusividade, sempre que
possa haver o licenciamento para terceiros. O que raramente ocorre,
pois a participacdo ¢ calculada sobre o resultado da comercializagao
e ndo pela exclusividade. No caso da exclusividade o percentual de
participacdo deve ser maior pela impossibilidade de licenciamento aos
concorrentes;

Quando o parceiro fizer uso ndo exclusivo da tecnologia que resultar
da parceria, mesmo assim, devera dar uma participacdo para a ICT.
O que definira um percentual maior ou menor serd a possibilidade de
licenciamento para terceiros e a efetiva comercializagdo de produtos
ou prestagao de servigos.

Existe sempre a possibilidade de outras aplicagdes da tecnologia em
segmentos que nao fazem parte do mercado da empresa parceira. Assim, em
paralelo com o uso da tecnologia pela empresa parceira, havera a possibilidade
de licenciamento para outras empresas que nao atuam nos mesmos setores e
mercados.

Podem, por isso, serem estabelecidos os seguintes direitos:

O licenciamento para terceiros devera ser negociado entre os parceiros
cotitulares;

Os ganhos com licenciamento para terceiros serdo divididos conforme
o percentual de cotitularidade, ou de outra forma, se assim for do
interesse dos parceiros.

Nos casos de licenciamento de alguma tecnologia resultante da parceria de
PD&I que seja apenas da ICT, no momento da renovagao do licenciamento pode
ser avaliado, no sentido de potencializar o valor da remuneragao a ser fixado:

100

Se um titulo de propriedade intelectual ainda esta tramitando (pedidos
de patente, registro e certificado);

Se um titulo de propriedade intelectual foi concedido (patente, registro
e certificado);

Cabe salientar, que ao licenciarmos um pedido de patente, com o contrato
de licenciamento podemos requerer junto ao INPI um adiantamento na
analise do pedido de registro licenciado.
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A remuneragao da participacdo a ser paga ao parceiro de PD&I ndo
esperara a concessao de um titulo de propriedade intelectual e nem diminuira
o percentual no primeiro periodo de uso da tecnologia. O que sera decisivo
serdo a colocacdo no mercado e o seu éxito comercial, sendo esse o principal
objetivo que norteia as acdes da ICT, colocar a disposicdo da sociedade os
resultados cientificos e tecnoldgicos por ela alcangados.

E recomendavel que esteja previsto no Acordo que caso nio seja concedida
a patente relacionada aos resultados do projeto, que as partes celebrardo termo
aditivo prevendo as condi¢des de exploracdo do know-how pela empresa
parceira.

Na defini¢ao da exclusividade serdo considerados:

territorio;

prazo;

aplicacdo para determinado setor;

preco ou participagdo majorada em funcdo de nao permitir outra
utilizacdo ou que a mesma fique restrita.
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1 A clausula da
divulgacao dos resultados da PD&I

Sendo respeitados os direitos patrimoniais e o sigilo, pode ser estabelecido
que as partes tenham a faculdade de divulgar a tecnologia em publicagdes de
carater técnico-cientifico e empresarial e utiliza-la para apoiar o ensino ¢ a
pesquisa. Inclusive se valendo do periodo de graca.

Nos casos de publicacdes e publicidade dos resultados da PD&I pode ser
previsto que sera indicado o acordo de parceria, como fonte dos recursos, seus
parceiros e demais partes ¢ a citacdo dos respectivos criadores.

As ICTs entendem que a geragao de conhecimento e sua divulgacdo no
meio cientifico e académico sdo de alta relevancia. Da mesma forma que as
empresas fazem a divulgacdo e propaganda de produtos e servigos em feiras,
exposi¢des, mesas de negociagdo e publicagdes de negdcios.

A propoésito a Lei de Inovagao, no artigo 26, determina que

As ICTs que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverdo
associar, obrigatoriamente, a aplica¢do do disposto nesta Lei a a¢des de
formagdo de recursos humanos sob sua responsabilidade.

Pode haver, também, a previsao de constarem nas publica¢des e pro-
pagandas agradecimentos aos patrocinadores por apoios concedidos.

Todavia, de modo que a divulgacdo dos conhecimentos deve acontecer
observando alguns parametros, qualquer divulgacao, tanto da parceria, quanto
dos resultados do projeto, devem ser autorizados previamente por ambas
as partes, devido ao cuidado requerido com a divulgacdo de informagdes.
Conforme foi apontado anteriormente, em decorréncia do cumprimento ao
requisito da novidade no depésito de pedidos de protecdo da propriedade
intelectual. Observando-se aqui também os requisitos necessarios do principio
da publicidade dos atos da administragdo publica.

Geralmente se prevé que o interessado na divulgagao dos resultados deve
pedir autorizagao da outra parte em tempo habil para a publicagdo, garantindo
ao parceiro o prazo de, pelo menos, trinta dias para avaliagdo do material.
O outro parceiro podera fazer objecao formal a publicacdo, que entendemos
devera ser motivada.

Caso algum dos parceiros ndo apresente nenhuma resposta apds o
prazo de trinta dias da solicitacdo de divulga¢ao, pode ser entendido que
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ndo ha objecdo ou corregdes a serem feitas no material enviado para ava-
liagcao.

Recomenda-se também que qualquer publicagao apenas seja realizada
sob orientagdo de uma consultoria especializada em protecao da propriedade
intelectual, para que nao haja comprometimento aos requisitos exigidos pela
legislacdo aplicavel, como o requisito da novidade.

Via de regra, toda e qualquer mengao ao resultado da parceria e do projeto
de PD&I somente podera ser feita apds o efetivo depdsito de pedidos de
protecao de propriedade intelectual (patente, registro, certificado) nos 6rgaos
competentes.

Visando eliminar diividas quanto a publicagdes de resultados de parceiras,
como monografias, dissertacdes e teses com potencial de protegdo por
propriedade industrial, seria interessante que as ICTs regulassem normas
a respeito da matéria, conforme orienta a Lei de Inovagdo e seu decreto
regulamentador.
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A clausula das
responsabilidades

Os resultados da parceria, em casos especificos, podem gerar res-
ponsabilidades e deveres de garantia, ou esses deveres decorrem das leis.

As partes sempre serdo responsaveis, nos limites de suas obrigagdes,
respondendo por perdas e danos quando causarem prejuizo a outra parte ou a
terceiros, em razdo da execugdo de projeto ou publicagdes.

Quando a realizagdo do projeto, na pesquisa ou no desenvolvimento, ou
o seu resultado representarem um risco potencial para a pessoa humana ou
para o meio ambiente, as partes deverao providenciar medidas que eliminem
os riscos de acidentes ou para a saude, cada qual em seu ambito de atuacdo.
Inclusive comunicando as autoridades competentes, quando for o caso. Como
forma de minimizar riscos, torna-se fundamental se cercar de aprovagdes ¢
do apoio de 6rgaos competentes nessas areas.

Cada parceiro sera responsavel pelas medidas concernentes aos seus
empregados, servidores, estudantes e terceiros que para si prestem servigos
ou na area onde estao instalados seus laboratorios ou locais de testes e ensaios
de processo, de produtos ou servicos.

Nenhuma responsabilidade civil, penal ou administrativa podera ser
atribuida ao outro parceiro por extensdo ou solidariedade, em razdo de
acidentes de trabalho, dano ambiental ou ao consumidor e atos ilicitos que
ensejem responsabilidade civil, penal e administrativa. Desde que isso fique
expresso no acordo e, de fato, ndo possa ser imputado a todos. Como boa
pratica, ¢ recomendavel que conste no acordo de parceira que as partes
deverdo respeitar o ordenamento relacionado a legislagdo ambiental.

E também importante constar no instrumento do acordo que qualquer
potencial risco observado na execuc¢ao do projeto de pesquisa, como a saude
ou ambiental, que as partes devam procurar imediatamente as autoridades
competentes para tomar todas as medidas cabiveis para afastar o risco.

Pode-se incluir o prazo de validade técnica, ou seja, por quanto tempo o
titular dos direitos autorais patrimoniais ou de comercializagdo garante, por
exemplo, o uso de determinada versdo de um software, conforme as fungdes
para as quais ele foi desenvolvido.

Durante as etapas do processo de PD&I ndo ¢ possivel controlar todas as
variaveis que podem interferir no seu resultado, nem que seja plenamente a
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contento da empresa. Fatos podem ocorrer contra a vontade dos pesquisadores,
além daqueles previstos no Codigo Civil, como o caso fortuito e a for¢a maior.
Assim, recomendamos indicar que os casos alheios a vontade das partes e as
variaveis nao previstas no projeto, que venham a ocorrer, ndo geram perdas e
danos e indenizag¢des, quando interferirem negativamente nos resultados da
PD&I sem a intervengao dos parceiros.

A retirada de autorizagdao para pesquisa concedida por comunidade
tradicional pode ser justa causa para a extin¢do de contrato sem a geracao de
responsabilidade.

A regra geral que rege a responsabilidade na parceria ¢ aquela definida
como ““ato proprio”. Atos de terceiros ndo devem comprometer € imputar a
responsabilidade ao parceiro que ndo deu causa a dano ou falta de cumprimento
do plano de trabalho ou clausula do acordo.
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A clausula das
outras obrigacgoes

As obrigacdes que ndo requerem uma clausula especial para serem
definidas no acordo de parceria podem ser reunidas sob o titulo de “outras
obrigag¢des”, como, por exemplo, as seguintes:

informagdes e dados que um parceiro deve repassar ao outro;

perfil de pesquisadores e profissionais com formagao especializada para
a pesquisa, o desenvolvimento ou a aplicagdo do seu resultado;
metodologia das prestagdes de contas, auditorias, notificacdes e
vistorias;

situagao e destino a ser dado aos bens remanescentes da execucao da
parceria, como equipamentos € moveis;

periodicidade de relatorios com os resultados das pesquisas;

incluir o nome do criador (inventor, autor, obtentor) na divulga¢ao da
criacao;

transparéncia de todas as ag¢des que ndo implicarem confidencia-
lidade;

obrigac¢des socioambientais;

informar a outra parte da eminéncia de risco ou da sua ocorréncia;
registrar os recursos alocados pelos parceiros;!%

discussao das dificuldades que surgirem e propostas para supera-las;
servigos de terceiros, como fundacdo de apoio, se ndo for o caso de
uma clausula especifica sobre o assunto. Geralmente as ICTs de direito
publico ou fiscalizadas por tribunal de contas dos Estados, Distrito
Federal ou da Unido contam com uma fundagao de apoio para a gestdo
administrativo-financeira dos recursos alocados para os projetos de
PD&I. Destarte, lembramos algumas orientagdes apresentadas no
Acordao do TCU n° 3067/2005, ratificadas pelo Acordao 2731/2008:

— Apresentar, quando da conclusdo de projeto, no prazo mdximo de trinta
dias, prestagdo de contas contendo: demonstrativo de receitas e despesas,
relacdo de pagamentos identificando o nome do beneficiario e seu CGC ou
CPF, nuimero do documento fiscal com a data de emissdo e bem adquirido
ou servigo prestado, atas de licita¢do, se houver, relagdo de bolsistas e de

105 Acordao do TCU n® 2731/2008.
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empregados pagos pelo projeto com as respectivas cargas horarias, e ao
término dos projetos, recolher através de guia de recolhimento (GRU) o
saldo a conta unica da universidade;

— manter os recursos disponibilizados pela empresa em conta-corrente
de banco, com contabilidade especifica, utilizando-os de acordo com as
especificagoes do projeto e determinagoes da ICT apoiada.

Geralmente sdo estabelecidas as obrigagdes comuns a todas as partes e
depois as obrigagdes particulares de cada parte.

No caso da parceria, as obrigacdes previstas no instrumento principal
devem estar em harmonia com as obrigagdes previstas no plano de trabalho
€ outros anexos.
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A clausula da
alteracao e extin¢ao da parceria

13.1 Alteracao do acordo

Trata-se da previsdo da possibilidade de se alterarem as clausulas no
decorrer da vigéncia do acordo. O que seria desnecessario, tendo em vista
que se as partes podem acordar, também poderao alterar o acordo por mutuo
consentimento, entretanto demonstra o compromisso de transparéncia e boa-
fé das partes.

A regra ¢ que os parceiros sdo soberanos para promover as alteracdes
que julgarem necessarias para o &xito da parceria, sendo evidente que essa
providéncia requer a concordancia de todas as partes.

Poderao as partes determinar que tais alteragdes serdo expressas por meio
de adendos numerados, datados, assinados ¢ anexados ao acordo.

O caso mais polémico que pode levar a alteracdo da parceria, do plano
de trabalho e até na ruptura da parceria ¢ o da impossibilidade do projeto
contar com um cientista ou tecnélogo de alto renome.! Sugerimos evitar
o personalismo, mas quando ele for essencial ao cumprimento do plano de
trabalho, serd inevitavel o rompimento da execug¢do do projeto se ele nado
puder participar das atividades.

Recomenda-se prever alternativas no acordo para o caso de substitui¢do
de pesquisadores, especialmente se eles forem de alto nivel académico e
profissional. Inclusive com a possibilidade de a empresa parceira vir a
contratar um substituto. A regra devera ser a da autonomia de cada parceiro
para indicar pesquisadores para darem andamento ao projeto dentro de suas
esferas de competéncia.

13.2 Autonomia das clausulas

O acordo pode estabelecer que a ilegalidade ou anulabilidade de quaisquer
das clausulas, bem como de seus paragrafos, itens ou alineas, em conjunto
ou isoladamente, ndo impede a aplicagdo das demais. Assim, o acordo tera
continuidade em relacdo as demais clausulas, ou uma de suas partes, ndo se
aplicando, apenas, o que for considerado ndo aplicavel ou anulado.

106 Ver a Constituicao Federal, artigo 37, inciso IX.
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13.3 Transferéncia de posicao no acordo

Poucos acordos preveem a possibilidade de se transferir a posigao
contratual de um dos parceiros a outrem, ou de uma das partes como fundagéo
de apoio, financiador e agéncia de fomento.

Em outras palavras, se poderd ou ndo ocorrer a substituicdo de uma parte
no acordo, se um parceiro pode transferir a obrigac¢do e o seu direito a terceiros
que, inicialmente, ndo constavam no acordo.

Recomenda-se que, no caso de ser possivel a transferéncia, se especifique
no acordo como isso se dara e quais as condigdes.

Existem casos comuns de transferéncia de direitos sem a perda da
posic¢do contratual, como ¢é o caso dos contratos de licenca que permitem o
sublicenciamento sem a necessidade de aprovacao da outra parte.

13.4 Extincio do acordo

Existe uma confusao semantica a respeito das inimeras expressdes que
indicam o fim do acordo, seja esse fim consumado pelo fato de haverem
cessado as obrigacdes e os direitos das partes, seja a destempo, pelo nao
cumprimento do que foi acordado.

No caso do descumprimento dos ajustes, pode haver uma composi¢ao
de forma pacifica, por acordo entre as partes, ou por execucdo judicial,
promovida e requerida por uma das partes devido a um inadimplemento ou
descumprimento praticado por outro.

Na clausula destinada a tratar da conclusdo ou extin¢do do acordo, os
parceiros juntamente com as outras partes poderao estipular como e quando
isso ocorrera. As hipoteses previstas no Codigo Civil, artigos 472 a 480, sdo
as seguintes:

* Fim do prazo: o acordo deixara de vigorar por decurso do tempo,

independentemente de se chegar ao resultado esperado pela PD&I;

* Ocorréncia da condigdo extintiva que for indicada, como por exemplo,
chegar ao resultado esperado pela PD&I;

» Distrato: podemos conceituar distrato como trato em sentido contrario,
ou ainda, um contrato pelo qual os figurantes eliminam o vinculo
estabelecido entre si. Toda relacdo juridica comporta distrato, que
pode ser modificativo ou extintivo, porém exige sempre o contrarius
consensus, ou seja, que os efeitos do contrato ainda nao estejam
exauridos pelo cumprimento. Pontes de Miranda'?’ disse: “O distrato
modificativo da-se se a prestacdo ¢ duradoura e comegar a ser prestada.
Em realidade, o distrato modificativo respeita a extensdo do contrarius
consensus, e, nao, a sua profundidade, verificando-se semelhante espécie

197 Tratado de direito privado, t. 3.
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nos negoécios juridicos em que ha prestagdes multiplas. Em relagdo ao
distrato extintivo, a disposi¢do das partes atuara em maior ou menor
profundidade, distinguido-se, entdo, o distrato com eficacia ex tunc e
ex nunc”. Cabe salientar, que o distrato ndo resile o contrato, porque
nao o dissolve, ou desfaz, desde o inicio. A importancia do distrato esta
em eliminar a eficacia do negdécio juridico quanto ao futuro. No caso
das partes acordarem pelo distrato, ou seja, concordarem que ndo tém
mais interesse na continuidade do contrato (faz-se pela mesma forma
exigida para o contrato);

* Resilicdo: ato unilateral, quando uma das partes ndo pretende mais
manter o acordo com a outra, gera o dever de indenizar;

* Resolugdo: quando houver o descumprimento de obrigacdo por uma
das partes, a outra tera o direito de resolver, pondo fim ao acordo;

* Rescisdo: quando houver a inexecug¢ao das obrigacdes, total ou parcial,
e a sua anulac¢do judicial ou mediante processo administrativo pondo
fim ao acordo. Pode ser o caso da impossibilidade de manter um
pesquisador ou coordenador de projeto, cuja presenca na atividade seja
a condic¢do indispensavel para a sua execu¢do — neste caso a falta da
pessoa poderia ensejar a justa causa para a rescisao.

Recomenda-se a previsdo das hipdteses em que pode ocorrer a extingdo
do acordo, que nao seja pelo decurso do tempo nem por distrato, como as
seguintes:

* No caso de dissolucdo, liquidagao, faléncia ou morte de qualquer das

partes.

» Por iniciativa de uma das partes, com justa causa; pelo descumprimento,
da outra parte, de qualquer uma das clausulas contratuais, feita mediante
notificacdo judicial ou extrajudicial — nesse caso, a notificacao, judicial
ou extrajudicial destina-se a constituir a parte inadimplente em mora,
aplicando-se a san¢ao ou pena que estiver prevista no acordo.

* Se houver inadimplemento de obrigagao por uma das partes, a outra
podera notifica-la concedendo um prazo de 60 (sessenta) dias, por
exemplo, do recebimento da notificagdo por escrito, para sanar a falta,
apo6s o que a parte notificante podera considerar resolvido o acordo ou
buscar a rescisao acumulada com a indenizag¢do de perdas e danos.

O acordo pode também regular os procedimentos a serem adotados,
nos casos em que, por motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, ocorra o
descumprimento temporario ou permanente das obrigacdes, por qualquer
uma das partes.

De regra o cumprimento das obrigagdes do acordo € obrigatorio. Porém,
devido a teoria da imprevisao, fatos ou atos estranhos aqueles que perfaziam
as condi¢des que envolviam as partes na ocasido da celebracdo do acordo
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podem vir a ocorrer, independentemente da vontade das partes, impedindo o
seu cumprimento, total ou parcial.

Fatos e atos diversos podem chegar a tal ponto que ocasionariam uma
excessiva onerosidade ou uma impossibilidade concreta do cumprimento da
obrigacdo do acordo.!®

A teoria da imprevisdo fundamenta-se na ocorréncia da alteracdo
extraordinaria e imprevisivel do estado de fato, que torne impossivel ou
extremamente dificil e oneroso o cumprimento da obrigagao pelo contratante.
Somente desta forma pode ser afastado o principio da for¢a obrigatoria dos
contratos. No entanto, o Cdédigo Civil estabelece que o devedor em mora
responda pela impossibilidade da prestacdo, mesmo em situagdo de caso
fortuito ou for¢a maior, se estes ocorrerem durante o atraso.!'%

No caso de parceiro ou parte da administracdo publica, devem ser
observados os artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/1983 sobre a rescisdo e seus
efeitos. Destacamos, entre outros, alguns dos motivos para a rescisao de
acordos de parceria:!'°

* O nao cumprimento de cladusulas, especificagdes, projetos ou prazos;

* O cumprimento irregular de clausulas, especificagdes, projetos e
prazos;

* Alentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar
a impossibilidade da conclusdo nos prazos estipulados;

* O atraso injustificado no inicio da PD&I;

* O desatendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

* O cometimento reiterado de faltas na sua execugio;

* A alteracdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da
empresa parceira, que prejudique a execugao do acordo;

» Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera admi-
nistrativa;

* A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente com-
provada, impeditiva da execugao do acordo.

Os casos de rescisdo administrativa serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.!'! A rescisdo do
contrato podera ser determinada por ato unilateral e escrito da Administracao,
nos casos enumerados no item anterior.

108 Ver o Codigo Civil, artigos 393 e 399.

109 Artigo 399.

110 L ein® 8.666/1983, artigo 78.

1 Lei n° 8.666/1983, artigo 78, paragrafo tinico.
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Nos casos 0s convénios administrativos, diante da igualdade juridica
dos signatarios do convénio e da auséncia de vinculagdo contratual entre
eles, qualquer participe pode denuncia-lo e retirar sua cooperacdo quando
o desejar, s6 ficando responsavel pelas obrigacdes e auferindo as vantagens
do tempo em que participou voluntariamente do acordo. A liberdade de
ingresso e retirada dos participes do convénio ¢ traco caracteristico dessa
cooperagao associativa, e, por isso mesmo, ndo admite clausula obrigatoria
da permanéncia ou sancionadora dos denunciantes.''?

13.5 Da evicc¢ao

A evicgdo ¢ a perda de determinado bem, material ou intelectual, por
sentenca judicial por for¢a do direito de terceiro e pode ser uma causa de
resolucdo ou rescisdo do acordo.

Observa-se que, mesmo com a realizacdo de pesquisas prévias visando
delimitar o estado da técnica na busca de resultados da PD&I, a criagdo
resultante podera ser de propriedade de terceiro, que reivindicara o seu direito,
caso em que se perdera o objeto da parceria por evicgao.

Este instituto possui trés personagens centrais: o adquirente, o alienante
e o evicto. O adquirente ¢ quem perde a coisa. O evicto € o terceiro, cujos
direitos uma sentenga judicial constatou existir. O alienante é quem transferiu
a coisa para o adquirente de forma onerosa.

Para a evicgdo se concretizar, trés elementos devem existir: a anterioridade
de um direito de terceiros, a sentenca judicial e a existéncia de um contrato
oneroso pelo qual se transferiu o0 dominio, a posse ou o uso de uma coisa.

m  Gestao clausula de alteracdo e extingdo do acordo

* No caso das ICTs publicas a alteracdo ou a extingdo do acordo deve
seguir 0 mesmo rito, ou seja, ser aprovada nas instancias competentes.
Deve ser previsto detalhadamente as condigdes para o distrato.
Normalmente fica estabelecido que os investimentos ja realizados ndo
serdo devolvidos no que tange as etapas ja realizadas.

* No caso de impossibilidade da presen¢a no grupo de trabalho de
pesquisadores e de pesquisadores de alto renome, deve ser previsto
a autonomia do projeto e do plano de trabalho com a possibilidade
de substituicdo por outro pesquisador que preencha os requisitos de
continuidade da PD&I, também a autonomia da ICT para a nomeagao
de substituto. Em caso de persistir a impossibilidade, pode ser facultado
ao parceiro empresario essa indicagdo e o seu pagamento.

12 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 25. ed. Sao Paulo: RT, 2000. p.371.
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A clausula
penal

Entendemos que a clausula penal nao condiz e ndo deve ser prevista na
parceria, por contrariar a sua natureza cooperativa.

Na clausula penal é estipulada a pena a ser aplicada para a parte que deixar
de cumprir as obrigagdes previstas no contrato.

Como se trata de acordo de parceria caracterizado pelo espirito cooperativo,
quando prevista, a pena ¢ mais branda que nos contratos de prestagao de
servico, de transferéncia de tecnologia e licenga de direitos.

Normalmente a pena ¢ representada por valores pecuniarios, seja com
base em porcentagem aplicada sobre o valor do acordo, seja mediante o
estabelecimento de um montante fixo.

Nesse aspecto, deve-se levar em conta que o valor da pena nao pode
exceder o da obrigacdo principal.''?

Estd sujeita aos efeitos da clausula penal, de pleno direito, a parte
devedora que, culposamente, deixar de cumprir a obrigacdo ou se constitua
em mora.'!#

A clausula penal, que pode ser estipulada conjuntamente com a obrigacao,
ou em ato posterior, pode também se referir a inexecuc¢do completa da
obrigagdo, a de alguma clausula especial ou simplesmente a mora.''s

E importante estipular um periodo de tolerancia para o caso de atraso na
alocacdo de recursos ou atraso no cumprimento das obrigagdes assumidas
na parceria. O prazo desse periodo de tolerancia ficara a cargo dos parceiros
envolvidos no acordo.

E importante registrar que, para exigir a pena convencional, nido é
necessario que a parte credora alegue prejuizo. Por outro lado, ainda que
0 prejuizo exceda ao previsto na clausula penal, ndo pode o credor exigir
indenizacdo suplementar, se assim ndo foi convencionado. Se existir uma
previsao nesse sentido, a pena vale como minimo da indenizagdo, competindo
ao credor provar o prejuizo excedente.!!®

113 Codigo Civil, artigo 412.
114 Coédigo Civil, artigo 408.
115 Codigo Civil, artigo 409.
116 Coédigo Civil, artigo 416.
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A clausula do
foro, da lei aplicavel e do fechamento

15.1 Eleicao de foro

Na parceria deve primar a tentativa de entendimento, seja pelo dialogo
dos coordenadores da PD&I, ou entre os administradores do mais alto nivel
da ICT e da empresa, passando sucessivamente pela mediac@o e bons oficios
de terceiro, antes de chegar a um contencioso arbitral ou judicial.

Na clausula de eleicdo de foro, as partes determinam o local que sera a
sede para a solucao de conflito oriundo da relagdo de parceria.

Na escolhe da sede para a solucdo dos conflitos, se houver autonomia da
vontade plena entre os parceiros, podera se levar em conta: o parceiro com
menor poder econdmico, o local do cumprimento das obrigagdes de reali-
zacdo da PD&I, uma localidade onde o judiciario esteja menos congestio-
nado, ou onde o custo dos servigos advocaticios e dos peritos puder ser
menor.

A defini¢do do foro, todavia, ndo sera livre nos acordos celebrados com
a administragao publica, inclusive com aqueles domiciliados no estrangeiro,
quando deverd constar, necessariamente, clausula que declare como com-
petente o foro da sede da administragao publica, para dirimir qualquer questao
contratual, salvo os casos de licita¢des internacionais.!'!”

O foro serd da secdo judiciaria da Justica Federal,''® quando envolver
institui¢cdes e organizacdes federais ou internacionais e, na justica estadual,
para os demais casos.

No caso de clausula compromissoria para remeter a arbitragem, as partes
definirdo que os conflitos oriundos do contrato nao serdo da competéncia
de um juizo, especificamente, e, sim, de um arbitro ou de uma camara
arbitral.!"?

A arbitragem tem algumas vantagens, como a rapidez, decisdo colegiada
sobre o caso, cada parte indica um arbitro e de comum acordo o presidente

117 Lei n® 8.666/1993, artigo 55, § 2°.

18 Constitui¢ao Federal, artigo 109: “Aos juizes federais compete processar e julgar: I — as causas
em que a Unido, entidade autdrquica ou empresa publica federal forem interessadas na condicao
de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de faléncia, as de acidentes de trabalho ¢ as
sujeitas a Justica Eleitoral e a Justiga do Trabalho; [...]".

19 Lei n® 9.307/1996, artigo 3°; Codigo Civil, artigo 851.
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(sorteio no caso de impasse), os custos previsiveis, os honorarios fixos, ¢ a
especialidade dos arbitros no assunto a ser julgado.

Nas parcerias que envolverem a Unido, entidade autarquica ou empresa
publica federal, ndo cabera a opgéo pelo juizo arbitral nos acordos de parceria,
por for¢ca da Constituicdo Federal, artigo 109, que determina a competén-
cia dos juizes federais para processar e julgar as causas em essas pessoas
juridicas da administra¢do publica forem interessadas na condi¢do de autoras
ou rés.

Temos observado como uma boa pratica, na solucdo de controvérsias,
que os parceiros indicardo cada qual um arbitro e ambos, de comum acordo,
indicarao um terceiro para presidir a solucdo da disputa. No caso de acordos
internacionais o terceiro arbitro pode ser escolhido da relagdo de arbitros
credenciados pela OMPI. No caso de parcerias nacionais por arbitros espe-
cializados de uma camara ou associacdo de arbitragem com especialista no
assunto.

A regra geral de defini¢ao do foro brasileiro como competente para dirimir
conflitos em contratos celebrados com institui¢ao estrangeira é o Codigo de
Processo Civil,'?* que estabelece:

Art. 94. A agdo fundada em direito pessoal e a agdo fundada em direito
real sobre bens mdoveis serdo propostas, em regra, no foro do domicilio do
réu.

$1° Tendo mais de um domicilio, o réu serd demandado no foro de qualquer
deles.

§2° Sendo incerto ou desconhecido o domicilio do réu, ele sera demandado
onde for encontrado ou no foro do domicilio do autor.

$3° Quando o réu ndo tiver domicilio nem residéncia no Brasil, a agdo sera
proposta no foro do domicilio do autor. Se este também residir fora do Brasil,
a agdo serd proposta em qualquer foro.

$§4° Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicilios, serdo demandados
no foro de qualquer deles, a escolha do autor. [Grifo nosso.]

Recordamos que a propriedade intelectual é considerada bem mével.'?!
Cabendo destacar, também, o que diz a Lei n° 8.666/1993:

Art. 55. Sdo clausulas necessarias em todo contrato as que estabelecam:

$2° Nos contratos celebrados pela Administragdo Publica com pessoas
fisicas ou juridicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverd
constar necessariamente clausula que declare competente o foro da sede da

120 Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

121 Por exemplo: Lei n® 9.279/1996, “Art. 5° Consideram-se bens moveis, para os efeitos legais, os
direitos de propriedade industrial”; Lei n°® 9.610/1998, “Art. 3° Os direitos autorais reputam-se,
para os efeitos legais, bens moveis”.
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Administragdo para dirimir qualquer questdo contratual, salvo o disposto
no §$6°do art. 32 desta Lei.'** [Grifo nosso.]

Os limites juridicos impostos a livre manifestacdo de vontade das partes,
derivadas do ordenamento juridico brasileiro, decorrem de razdes politicas,
econdmicas e de prote¢ao ao nacional.

15.2 Lei aplicavel

7

A clausula que trata da indicagdo da lei aplicavel a parceria é muito
importante para a interpretacao e solugdo dos eventuais conflitos provenientes
do acordo ou de lacuna do acordo.

No Brasil a regra geral de definicdo da legislacdo aplicavel ao acordo
celebrado entre instituigdo nacional e estrangeira é a Lei de Introdugdo ao
Coadigo Civil,'?® que estabelece:

Art. 9° Para qualificar e reger as obrigagdes, aplicar-se-a a lei do pais em
que se constituirem.

§1° Destinando-se a obrigagdo a ser executada no Brasil e dependendo
de forma essencial, sera esta observada, admitidas as peculiaridades da lei
estrangeira quanto aos requisitos extrinsecos do ato.

$§2° A obrigagdo resultante do contrato reputa-se constituida no lugar em
que residir o proponente.

Nela as partes indicam o direito em que se basearam para o estabelecimento
das obrigagdes reciprocas e que gostariam que fosse levada em consideragao
numa controvérsia, como a Lei de Inovacdo, a Lei do Bem ¢ a Lei de
Propriedade Industrial, Lei de Licitagdes e Contratos da Administragao
Publica, Lei de Biosseguranga, Lei de Informatica entre outras.

No caso das parcerias envolvendo pessoas juridicas da Administragao
Publica, como por exemplo, uma ICT parceira que é universidade com a
natureza de autarquia federal, deve ser observado que a Lei n° 8.666/1993
determina, no artigo 55, inciso XII, que € clausula necessaria em todo acordo

122 Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993: “Capitulo II - Da Licitagdo [...] Art. 32. [...] §4° As
empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, tanto quanto possivel, atenderdo, nas licita-
¢des internacionais, as exigéncias dos paragrafos anteriores mediante documentos equivalentes,
autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter
representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e responder administrativa
ou judicialmente. [...] § 6° O disposto no §4° deste artigo, no § 1° do art. 33 e no §2° do art. 55,
ndo se aplica as licitagdes internacionais para a aquisi¢do de bens e servigos cujo pagamento
seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de
que o Brasil faga parte, ou por agéncia estrangeira de cooperag¢do, nem nos casos de contratacao
com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde
que para este caso tenha havido prévia autorizagdo do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos
de aquisicao de bens e servigos realizada por unidades administrativas com sede no exterior. [...]”
[Grifo nosso.]

123 Decreto-Lei n® 4.657, de 4 de setembro de 1942.
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a que estabeleca a legislagdo aplicavel a sua execucdo e especialmente aos
casos omissos no proprio acordo.

Costuma-se indicar que se aplicam no caso de lacuna do acordo, as

seguintes normas'?#:

* Regulamento e resolucdes internas da ICT, que devem ser indicados,
preferencialmente disponiveis em meio online;

* Lein® 10.973/2004, sobre incentivos a inovacao;

e Lein® 8.666/1993, sobre contratos da Administragcao Publica, se for o
caso;

* Lein® 9.279/1996, sobre propriedade industrial;

e Lein® 9.456/1997, sobre cultivares;

* Lein® 9.609/1998, sobre programa de computador e software;

e Lein®9.610/1998, sobre direitos autorais;

* Lei n° 10.603/2002, sobre a protecdo de informacgodes, resultados de
testes e dados nao divulgados de produtos farmacéuticos de uso vete-
rinario, fertilizantes, agrotoxicos;

* Lei n° 11.484/2007, sobre TV digital e Topografia de Circuitos Inte-
grados;

* Lein® 11.105/2005, Lei de Biosseguranga;

* Lein® 8.2481991, aperfeicoada pela Lei n°® 11.077/2004, Lei de Infor-
matica;

* Lein® 10.406/2002, que institui o Codigo Civil.

15.3 Mencao expressa a eficacia dos considerandos e anexos

Observamos que ¢ importante indicar expressamente ao final da clausula
do foro e lei aplicavel, que na aplicagdo e interpretagdo do acordo, as
premissas descritas no topico “considerandos” e nos “anexos’ que houver,
constituirdo, para todos os fins de direito, parte integrante e inseparavel do
mesmo, devendo subsidiar e orientar, seja na esfera judicial ou extrajudicial,
qualquer divergéncia que venha a existir com relacdo aquilo que foi pactuado
em relacdo a parceria de PD&I.

124 Nas parcerias internacionais, quando nao envolver pessoa juridica regida pela Lei n® 8.666/1993, e
houver autonomia da vontade das partes, podera se eleger a legislagdo a ser aplicada para resolver
as eventuais divergéncias em relagdo a parceria, ou seja, a escolha do ordenamento juridico
aplicavel, elegendo o pais cuja legislacdo serd usada para regular a relagdo juridica originada
pelo acordo. Essa clausula tem sua execugdo limitada quando a decis@o dos eventuais conflitos
provenientes do acordo for remetida ao judicirio ja que, nesses casos, serd considerada a lei do
local de celebragdo do contrato e ndo a eleita pelas partes (Lei de Introdugdo ao Codigo Civil,
Decreto-Lei n° 4.657/1942, artigo 9°). No caso de acordos internacionais, em que as partes
desejarem eleger a legislagdo que regulara as relagdes provenientes do contrato, aconselha-se que
a solugdo de controvérsias seja remetida a arbitragem (Lei n® 9.307/1996), que ¢ mais flexivel e
acolhe a autonomia da vontade das partes. Ressalte-se que, tanto a arbitragem como o judiciario, ao
decidirem os conflitos decorrentes de contratos observarao as normas de ordem publica, soberania
nacional e bons costumes (LICC, artigo 17).
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15.4 Publicacio do extrato do acordo na imprensa oficial

Nos casos de parceria envolvendo parceiro ou parte regida pela Lei n°
8.666/1993, devera ser publicado o resumo do acordo,!?* e também, quando
for o caso, os seus aditamentos.

A publicacao, que é condicdo indispensavel para a eficacia do acordo, sera
providenciada pela pessoa juridica da administracao publica, até o quinto dia
util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data.

Cabe observar que a publicagao do objeto da parceria de PD&I deve ser
prudente para evitar o monitoramento por parte de concorrentes da empresa
parceira e aplicacdo de outras ferramentas de inteligéncia competitiva. Nas
ICTs publicas deve-se certificar de que os requisitos para a validade formal do
ato foram cumpridas, sob pena de ser considerada incompleta, prejudicando
a legalidade do acordo.

Pode ser adotado o tramite reservado do instrumento do acordo ou do seu
plano de trabalho, especialmente do plano, quando traz dados e informagdes
que podem favorecer concorrente ou comprometer a imagem ou posicao
vantajosa da empresa e, também, da ICT.

15.5 Fechamento do instrumento de acordo

E o espago final do instrumento, em que as partes datam e assinam o
acordo, dando-lhe existéncia juridica.

No espago destinado as assinaturas deverd constar o nome das partes,
pessoas juridicas e seus respectivos representantes legais, geralmente sdo os
mesmos ja qualificados no predmbulo do instrumento. No caso de nfo ter
sido feita a qualificacdao do representante legal no predmbulo, pode-se indicar
o0 nome ¢ a qualificacdo neste espagco, embora ndo seja uma boa técnica.
Como ja dito, € interessante prever ao final do documento a anuéncia (um “de
acordo”) dos pesquisadores envolvidos na pesquisa.

Duas testemunhas devem assinar o acordo, dando-lhe fé, para que tenha
existéncia legal e possa produzir efeitos como titulo executivo judicial, ndo
precisando passar por um processo de conhecimento prévio. !

125 Lei n° 8.666/1993, artigo 61, paragrafo unico.
126 Cédigo de Processo Civil, Lei n® 5.869/1973, artigo 585, inciso II.
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Os anexos ao
acordo de parceria de PD&I

O acordo pode ter anexos contemporaneos da assinatura do instrumento
ou posteriores.
As situagdes mais comuns, que ensejam a inclusao de anexos, sao:

Plano de trabalho;

Protocolo de entrega parcial e final dos resultados da PD&I;
Detalhamento extenso de certas clausulas;

Detalhamento técnico de uma obrigacao;

Especificagcdes de um servigo, processo ou produto;

Especificacdes técnicas de software e/ou hardware,

Alteragdes e emendas ao acordo;

Modelos de documentos, como: notificacoes, declaracdo de confiden-
cialidade, cessao de direitos de propriedade intelectual;

Copia atual dos documentos de constitui¢ao juridica das partes e dos
representantes legais;

Autorizacdo de acesso a PG e/ou CTA;

Parecer prévio da Comissdo de Etica em Pesquisa com seres humanos
e/ou animais, quando for o caso.

16.1 Plano de trabalho e protocolo de entrega de

resultados da PD&I

O plano de trabalho € o instrumento técnico, enquanto o acordo principal é
o instrumento juridico, sendo fundamental para o bom andamento da parceria,
e como sugestao a sua elaboracdo, consideramos que os itens abaixo sdo
imprescindiveis:

Identificagdo do projeto, dos proponentes e das suas vinculagdes a
secOes da empresa e da ICT;

Justificativa explicitando a relevancia do projeto;

Objetivos e metas a serem alcangados, contendo os indicadores;
Programacgao;

Entidades ou 6rgaos envolvidos;

Recursos humanos, quando envolver coordenador ou pesquisador de
alto renome deve ser prevista alternativa para o caso de impossibilidade
da sua presenga no grupo de trabalho;
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* Recursos existentes, pleiteados ou alocados;

* Planejamento financeiro, prevendo as receitas, as fontes de origem e

as despesas;

* Cronograma/periodo de execuc¢ao;

* Inovagao pretendida e o estado da técnica referente a PD&I;

* Propriedade dos resultados.

O plano de trabalho estabelecera, de maneira pormenorizada, o que sera
realizado no ambito do acordo de parceria de PD&I. Nele constara todo o
detalhamento técnico do que sera pesquisado e desenvolvido. Esse documento
possui, ainda, um cronograma de trabalho, quais os resultados esperados com
a pesquisa, a periodicidade dos relatérios do trabalho desenvolvido, entre
outros topicos, que poderdo ou nao ser incluidos de acordo com a finalidade
da PD&I. Por isso que é aconselhavel a sua disposicdo como anexo ao
instrumento do acordo.

No encerramento das atividades ressaltamos a importancia da elaboragao
de uma “Declaragdo de Quitagdo” ou “Declaracdo de Entrega de Resultados
da PD&I”, formalizando o encerramento das atividades de forma a quitar
todas as obrigacdes previstas no plano de trabalho e no acordo de parceria,
trazendo a seguranca juridica aos parceiros e ao pessoal envolvido na relagdo
finalizada.
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1 7 Comentarios

A seguir, oferecemos alguns dos resultados do convite feito aos participantes
desta obra para comentarem algumas questdes juridicas importantes de
parcerias e assuntos relacionados.

Deve ficar claro que s@o comentarios da responsabilidade exclusiva dos
respectivos autores, ndo significando uma posi¢ao ou orientagao da ICT, na
qual trabalham, ou do FORTEC.

Sdo ideias consideradas pelo organizador do manual como fruto da
experiéncia recente dos autores, observagao das boas praticas, ensaio critico
ou, simplesmente, itens para provocarem o debate no ambito do FORTEC e
da academia.
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Acordo de Cooperaciao de P&D Petrobras/Universidade:
analise da clausula de propriedade intelectual

RICARDO PEREIRA (UFRJ)

Luiz OTAVIO PIMENTEL (UFSC)
JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS (UFMG)
ADRIANO LEONARDO ROSSI (UFRGS)
Colaboracgao especial do professor
JOAO MARCELO DE LIMA ASSAFIM (UFRJ)

Neste pequeno ensaio sdo feitas algumas observacdes criticas ao modelo
da clausula de propriedade intelectual do “Termo de Cooperagdo de P&D”,
que disciplina as relagdes entre a empresa Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras)
e as universidades brasileiras, especialmente universidades publicas federais,
para suscitar o debate com os colegas no ambito do Forum Nacional de
Gestores de Inovacdo e Transferéncia de Tecnologia (FORTEC).

Registramos que ndo se trata de uma posicao oficial das universidades as
quais estdo vinculados os autores, nem uma posicao definitiva sobre o tema,
sdo apontamentos e comentarios, relativamente sistematizados, para fomentar
o debate — por isso um ensaio.

Nesse sentido cabe recordar, que alguns dos autores deste artigo
acompanharam as negociagdes das universidades brasileiras com a Petrobras,
através das rodadas realizadas na Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro —
REDETEC, com representantes do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo Américo Miguez de Mello— CENPES, da Petrobras, e representantes
de alguns Nucleos de Inovacdo Tecnologicas (NITs) das universidades,
para tratar de alcangar um denominador comum de modelo de cldusula de
propriedade intelectual, com reflexos nas cldusulas de confidencialidade
e de publicagdes de resultados de P&D para os acordos de cooperagio.
Posteriormente o modelo foi aprovado no ambito da Associagdo Nacional dos
Dirigentes das Institui¢des Federais de Ensino Superior (ANDIFES), entre
os presidentes da Petrobras e da ANDIFES, tendo como marcos principais
a apresentagdo realizada pela Petrobras na ANDIFES, em 08/08/2007, e o
Oficio CENPES-640/2007, 15/08/2007, entre outros documentos.

A revisdo mais do que necessaria daquelas clausulas do Modelo Petrobras
dependerd de uma ampla negociagdo envolvendo todas as Institui¢des
Cientificas e Tecnologicas (ICT) que mantém atividades de P&D com aquela
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empresa, evitando, assim, que uma universidade individualmente venha
a ser sancionada e mesmo excluida da rede de projetos da Petrobras, caso
decida enfrentar a presente situacdo de maneira isolada. Embora se possa
recorrer a Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
(ANP) ou, em ultima instancia, ao Poder Judiciario, tal atitude, se tomada
isoladamente, poderia acarretar eventuais prejuizos para o financiamento
de importantes linhas de pesquisa da universidade, mas ndo se mostraria
prudente no momento em que as demais ICTs aceitam e firmam o modelo de
instrumento proposto pela Petrobras.

Recomendamos assim, decorrido um tempo razoavel da pratica do mo-
delo atual de instrumento de cooperagdo Petrobras-Universidade e diante
da consolidacdo de grande parte dos NITs, a realiza¢cdo de uma nova rodada
de negociagdo, com a participagdo dos Reitores, assessorados pelos NITs,
pela Procuradoria Federal, ou equivalentes de outras ICTs, com vistas a se
chegar a um novo Acordo, mais equilibrado que o atualmente em vigéncia e
mais consentaneo com o que determinam a Constituicdo Federal e a politica
nacional de inovagao.

Analise da propriedade intelectual no instrumento de cooperacao

Partindo-se da Clausula Sétima, no que se refere ao sigilo e a confi-
dencialidade (segredo), ndo existem obices em velar pelo segredo de dados,
informagdes e conhecimentos, oferecidos para fundamentar pesquisas ou
de resultados da P&D conjunta, na relagdo Petrobras-UNIVERSIDADE.
Logicamente, deve ser expressamente requerido, em cada caso, todo o
necessario para proteger a posse ou propriedade intelectual ou a expectativa
de obtenc¢do de um titulo de propriedade intelectual por ambas as Participes.

O prazo da confidencialidade de “10 anos” (clausula 7.1) é demasiadamente
longo.

Na Resolugdo ANP n° 33/2005, Anexo, item “12”, a recomendacao é
de um prazo de cinco anos. Por isto, aconselhamos rever e reduzir o prazo
ou, alternativamente, definir na medida do surgimento dos resultados do
PROJETO o que sera classificado pela Petrobras como segredo industrial,
dados de prova ou informagdes a ndo serem divulgadas e o que sera protegido
por patente ou registro, adequando ou reduzindo os prazos de sigilo.

O efeito esperado ¢ liberar os pesquisadores da universidade para
publicarem resultados que ndo serdo estrategicamente protegidos por direitos
de propriedade intelectual.

Esse dever de confidencialidade tem como consequéncia alguns problemas,
como a participacado de estudantes bolsistas cujo programa de pos-graduacao
exige uma publicagdo de trabalho académico prévio para defender tese,
dissertag@o ou trabalho de conclusdo de curso, o que representa um obstaculo
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que pode ser superado nos termos da clausula 11.1 mediante autorizacgio
prévia.

A aceitagdo pela universidade, do Termo de Cooperacdo, via de regra,
nao viola formalmente as normas administrativas internas, que regula a
propriedade intelectual no seu ambito, a priori, porque prevé que todos os
direitos de propriedade intelectual de cada um dos Participes serdo respeita-
dos (clausula 8.3) e sera conjunta a propriedade dos resultados da P&D
(clausula 8.4).

Com efeito, no que tange aos direitos de propriedade intelectual ante-
riores dos Participes, ficard garantida uma licenca ndo exclusiva de uso
especificamente para o desenvolvimento das atividades do PROJETO
(clausula 8.3.1).

No que se refere a propriedade dos resultados da P&D objeto da cooperacao
serdo aplicadas as regras da clausula 8.4, atribui¢do de direitos aos Participes
que seriam suficientes para o cumprimento das normas administrativas, como
podemos observar no exemplo da UFSC, que na Resolugdo n° 14/2002, do
seu Conselho Universitario, dispde:

Art. 8° Sera propriedade da Universidade a criagdo intelectual de que trata
o inciso Il do art. 2°desta Resolugdo, desenvolvida no seu ambito, decorrente
da atuagdo de recursos humanos, da aplica¢do de dotagdes or¢amentarias
com ou sem utilizagdo de dados, meios, informagoes e equipamentos da
Institui¢do, independentemente da natureza do vinculo existente com o
criador.

§1° O direito de propriedade referido no caput deste artigo poderd ser
exercido em conjunto com outras instituicoes ou empresas, nacionais ou
estrangeiras, devendo ser fixado expressamente o percentual e as obrigagoes
das partes no instrumento contratual celebrado entre as mesmas. [ Grifo nosso. ]

Passamos ao exame minucioso da clausula de propriedade intelectual,
sem esgotar 0 assunto, a seguir.

8.1 Para os fins desta clausula oitava, os termos abaixo possuem as seguintes
definigées:

8.1.1 “ATIVOS” — Todo e qualquer resultado ou solugdo tecnologica gerado
no dmbito deste TERMO DE COOPERACAO tais como, inven¢ées, modelos
de utilidade, desenho industrial, programas de computador, material
biologico, cultivares, know-how e direitos autorais. [ Grifo nosso.]

Caberia substituir “direitos autorais” por “obra intelectual”, pois na Lei
n° 9.610/1996, artigo 7°, esta previsto que “sdo obras intelectuais protegidas
as criagdes do espirito”.

Este item delimita o que sera apropriado como ativo: todo e qualquer
resultado ou solucdo tecnoldgica gerados pela P&D. Portanto o “direito” ndo
¢ “resultado ou solucao” e sim um efeito de algo se tornar existe e amparado
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pelo ordenamento juridico. Melhor redagao seria, como segue, tendo os ativos
exemplificados no plural:

8.1.1 “ATIVOS” — Todo e qualquer resultado ou solugdo tecnologica gerado no
ambito deste TERMO DE COOPERACAO tais como, invenc¢des, modelos de
utilidade, desenhos industriais, programas de computador, materiais biolégicos,
cultivares, know-how e obras intelectuais.

8.1.2 “CASO 1 - A situag¢do na qual somente a PETROBRAS possui interesse
na prote¢do dos ATIVOS.

Do ponto de vista do equilibrio de interesse nos “ganhos econdémicos”
(adotando o conceito do §2° do artigo 13 da Lei n°® 10.973/2004 — Lei de
Inovacgao), se houver interesse da Petrobras ¢ porque o objeto da prote¢ao tem
valor e, portanto, passa a ser também do interesse da UNIVERSIDADE.

Na estratégia de uso da propriedade industrial para “protecdo defensiva”
por interesse unilateral de um dos parceiros, pode engendrar implicagdes de
concorréncia desleal no Brasil e noutros mercados (por exemplo, a patente
fica syjeita a licenca compulsoria prevista no artigo 68 da Lein® 9.279/1998;
pode caracterizar infragdo da ordem econdémica nos termos do artigo 20,
inciso I, combinado com o artigo 21, inciso X VI, da Lei n° 8.884/1994).

No caso da cooperacdo com a Petrobras, a presuncdo de proteg¢do da
propriedade intelectual resultante da P&D ¢é pro-competitiva do ponto de
vista dinamico, pois visa agregar valor. O investimento em P&D da Petrobras
resulta de clausula de investimento compulsério constante dos “Contratos
de Concessao para Exploragao, Desenvolvimento e Producdo de Petrdleo e/
ou Gas Natural”, estabelecida entre a ANP e os concessionarios, desde 1998
(preambulo da Resolugdao ANP n° 33/2005).

Cabe recordar que a indugao dos agentes econémicos, publicos e privados
a investirem em P&D ¢ resultado de uma politica de Estado, definida pela
Constitui¢ao Federal no seu artigo 218. Visa, portanto, “o desenvolvimento
cientifico, a pesquisa e a capacitacao tecnologicas”; “a solugao dos problemas
brasileiros™; “o desenvolvimento do sistema produtivo”; ensejando aos
pesquisadores a possibilidade de “participagdo nos ganhos econdmicos
resultantes da produtividade”. Logo, a subtracdo de valor agregado, cuja
agregac¢do resultar de P&D conjunta, protegida por direitos de propriedade
intelectual, pode significar enriquecimento sem causa.

Argumenta-se, ainda, que a Petrobras, ao transferir, ou mesmo compartilhar,
seus esfor¢os de P&D com a UNIVERSIDADE, reduz seus custos nas
atividades de inovac¢do substancialmente e, com isso, o agambarcamento dos
resultados por uma das partes, notadamente, pela Petrobras, pode significar
duplo enriquecimento, o que representaria desequilibrio contratual suscetivel
de corregao por via consensual, arbitral ou judicial.
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8.1.3 “CASO 27— A situag¢do na qual somente a UNIVERSIDADE possui
interesse na prote¢do dos ATIVOS.

Seria a hipdtese de interessar & UNIVERSIDADE, por desinteresse da
Petrobras, proteger pela propriedade intelectual os resultados da P&D para
licenciar para terceiros, ja que nao poderia industrializar e comercializar tal
ativo. A finalidade da UNIVERSIDADE ¢ produzir, sistematizar e socializar o
saber filosoéfico, cientifico, artistico e tecnologico, ampliando e aprofundando
a formacao do ser humano para o exercicio profissional, a reflex@o critica, a
solidariedade nacional e internacional, na perspectiva da constru¢ao de uma
sociedade justa e democratica e na defesa da qualidade da vida.

Ora, licenciar teria limitagdes desfavoraveis para a UNIVERSIDADE
no que se refere aos resultados da P&D cooperativa, nos termos dos itens
seguintes da mesma clausula analisada, evidenciados mais adiante.

E necessario argumentar que, se ao invés da UNIVERSIDADE fosse outra
empresa realizando a P&D conjuntamente com a Petrobras, a clausula faria
sentido, ja que essa empresa cooperante poderia proteger para uso proprio ou
por decisao de estratégia comercial (pro-competitiva), o que ndo € o caso da
UNIVERSIDADE. O interesse na protecdo pela propriedade intelectual sé
existe na medida em que se possa ter uma participagdo no éxito da Petrobras
ou na eventualidade de licenciar para terceiros ndo concorrentes da Petrobras,
sempre visando a percep¢ao de ganhos econdmicos pela UNIVERSIDADE.

Do ponto de vista socioecondmico, o que gera concorréncia dindmica
no mercado € a perspectiva de tecnologias concorrentes serem usadas no
processo produtivo para gerar valor, isto é, oferecer mais e melhores produtos
e servi¢os a menores precos. Portanto, na medida em que a Petrobras ndo tenha
interesse em utilizar com exclusividade e nem licenciar, deve estar garantida
a UNIVERSIDADE a liberdade para licenciar para terceiros, ressalvado o
direito de preferéncia, assegurado no item 8.9,b, o que seria dificil de ocorrer
porque incidiria o “CASO 17, do item anterior da clausula (8.1.2).

A subtrac¢ao, ou intento de subtra¢ao, desta faculdade da UNIVERSIDADE
deve ser patrimonialmente compensada, da mesma forma que uma clausula
de ndo concorréncia deve ser compensada por um sécio dissidente ou ex-
empregado em “quarentena’.

8.1.4 “CASO 37 — A situa¢do na qual a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE

possuem interesse na prote¢ao dos ATIVOS.

Esse nos parece ser o Gnico caso que faz sentido integral, porque implica
o equilibrio entre os Participes, Petrobras e UNIVERSIDADE.

8.2 Os Participes estabelecerao uma metodologia de consultas mutuas com
o objetivo de definir o grau de interesse sobre cada um dos ATIVOS, conforme
a classifica¢do descrita nos itens 8.1.2, 8.1.3 e 8.1.4. [Grifo nosso.]
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Considerando que nunca foi utilizado o mecanismo previsto no item 8.2
¢ dificil reavaliar uma base conceitual que parece distante da realidade na
cooperagao Petrobras-UNIVERSIDADE.

Todavia, do ponto de vista do Direito, o mecanismo (“metodologia’) de
consulta é positivo e nada mais sera do que a oportunidade de os Participes
apresentarem declaracdes unilaterais de vontade. Neste sentido, entende-se
que cada declaracao, de cada um dos Participes, produzira efeitos no momento
em que for prolatada, ndo cabendo a um Participe interferir na vontade do
outro. Assim, logicamente, se a UNIVERSIDADE declarar interesse em
determinado conceito inventivo, por exemplo, sera o suficiente para que a sua
participacao na titularidade dos direitos de patente, ou na expectativa deles,
se formalize, independentemente da anuéncia ou aquiescéncia da Petrobras,
no minimo, em 50% da propriedade intelectual.

8.3 Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da PETROBRAS
e da UNIVERSIDADE existentes antes da assinatura do TERMO DE

COOPERACAO permanecerdo de sua propriedade exclusiva, ainda que
utilizados na execugdo do objeto deste TERMO DE COOPERACAO.

8.3.1 O titular da propriedade intelectual preexistente acima mencionada
concede aos demais Participes desde ja, uma licenga ndo exclusiva de uso,
especificamente para o desenvolvimento das atividades do Projeto.

Os direitos de propriedade intelectual dos Participes, anteriores ao convénio
de cooperagio, continuardo de propriedade intelectual exclusiva de cada um,
concedidauma licenga cruzada nao exclusiva para fins especificos de realizacdo
das atividades do projeto. Entendemos que a palavra “desenvolvimento” deve
ser empregada para designar a segunda parte da P&D e nao como sindnimo
de “realizagdo” ou “execuc¢io”.

8.4 Todos os ATIVOS gerados no admbito deste TERMO DE COOPERACAO
serdo de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o
momento de sua cria¢do, nas seguintes proporgoes:

a) No CASO 1, na propor¢ao de 80% (oitenta por cento) para a PETROBRAS
e 20% (vinte por cento) para a UNIVERSIDADE;

b) No CASO 2, na propor¢ao de 80% (oitenta por cento) para a UNI-
VERSIDADE e 20% (vinte por cento) para a PETROBRAS;

¢) No CASO 3, na propor¢dao de 50% (cinquenta por cento) para a
PETROBRAS e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.

Por efeito do item 8.1 e de tudo o que decorre dele, no caso o item analisado,
passam os percentuais definidos e serem questionaveis. O equilibrio entre os
Participes apontaria para a seguinte clausula justa:

8.4 Todos os ATIVOS gerados no ambito deste TERMO DE COOPERACAO

serdo de propriedade da PETROBRAS e da UNIVERSIDADE, desde o momento

de sua criagao, na proporc¢ao de 50% (cinquenta por cento) para a PETROBRAS
e 50% (cinquenta) para a UNIVERSIDADE.
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Evidentemente, devem ser previstos mecanismos de royalties para
pagamento do licenciamento da quota-parte da UNIVERSIDADE para a
Petrobras.

8.4.1 Caso o TERMO DE COOPERACAO seja celebrado com mais de uma
entidade executora, os percentuais de titularidade da PETROBRAS sobre os
ativos permanecerado inalterados. O percentual de titularidade correspondente
a UNIVERSIDADE serd dividido entre as entidades executoras. [Grifo
Nnosso. |

O conceito de “entidade executora”, entendemos, decorre da pratica
contratual administrativa da FINEP, onde se observa nos convénios para
execucdo de projetos de P&D a presengca de Participes denominados:
Concedente, Convenente, Executor, Intervenientes Cofinanciadores,
Anuentes. Sdo “executoras” de atividades de P&D, nesse sentido, as ICTs,
conceituadas no inciso V do artigo 2° da Lei de Inovagdo como o “6rgdo ou
entidade da administrag@o publica que tenha por missao institucional, dentre
outras, executar atividades de pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico
ou tecnologico”.

Depreende-se que a eventual presenga de entidades executoras implicara
a divisdo proporcional dos direitos a participagdo nos ganhos econo-
micos.

A andlise dependerd, entdo, de indagar a qual dos sujeitos contratantes
podera interessar, no caso concreto, a presenga de entidades coexecutoras no
PROJETO.

Caso essa presenca interessar 8 UNIVERSIDADE, por motivos técnicos,
de pessoal, equipamentos, laboratérios, por rede de cooperacdo preexistente,
assim declarado pela UNIVERSIDADE, a partir de sua iniciativa propria em
trazer uma entidade coexecutora externa, o 6nus dessa colaboracdo devera
caber a propria UNIVERSIDADE.

Caso a presenca de outro executor externo seja de interesse da Petrobras,
esta devera arcar com os custos de seu ingresso na relacdo de P&D. Neste
caso, transferir tal 6nus para a UNIVERSIDADE significaria enriquecimento
sem causa da Petrobras em detrimento da UNIVERSIDADE.

Evidentemente, casos como esse deverao ser negociados —nao sendo essa
a situagdo do Termo analisado neste parecer.

8.5 A conveniéncia, o momento e o sistema de prote¢do juridica (“pa-
trimonializa¢do”) dos ATIVOS no Brasil, serdo decididos da seguinte
forma:

a) No CASO 1, pela PETROBRAS;

b) No CASO 2, pela UNIVERSIDADE;

c) No CASO 3, mediante entendimento entre a PETROBRAS e a UNI-
VERSIDADE.

128



Manual Bésico de Acordos de Parceria de PD&lI

8.5.1 Cabera aos demais Participes, o encargo de prover o Participe res-
ponsavel pela patrimonializa¢do dos ATIVOS, conforme definido no item 8.5,
com todos os meios faticos e juridicos que a assegurem.

8.5.2 Cabera aos Participes, a todo tempo, implementar o regime juridico
adequado junto a seu pessoal proprio ou aos eventuais terceiros envolvidos no
objeto deste TERMO DE COOPERACAO, de forma que a patrimonializa¢éo
dos ATIVOS ndo seja prejudicada ou embaragada.

8.5.3 Fica desde ja estabelecido que os Participes deverado firmar um acordo
especifico sobre a patrimonializagdo dos ATIVOS no exterior, caso haja
interesse.

Por efeito dos itens 8.1 e 8.4, tudo o que destes decorre passa a ser
questionavel. O equilibrio entre os Participes apontaria para a seguinte
clausula justa:

8.5 A conveniéncia, o0 momento € o sistema de prote¢do juridica (“patri-
monializagdo”) dos ATIVOS no Brasil e no exterior, serdo decididos mediante
entendimento entre a PETROBRAS e a UNIVERSIDADE.

Concordamos com a obrigac¢@o disposta no item 8.5.2.

8.6 As despesas concernentes a patrimonializagcdo dos ATIVOS no Brasil
serdo custeadas conforme estabelecido a seguir:
a) No CASO 1, integralmente pela PETROBRAS;

E usual a empresa assumir o dnus da protegio, principalmente no que se
refere ao pedido de patente internacional, via PCT/OMPI, e nas fases nacionais
posteriores. Por motivos 0bvios, na pratica é a empresa que determina os
mercados de seu interesse e ndo a UNIVERSIDADE.

A escolha dos mercados para investimento na prote¢do patrimonial
costuma ser uma deliberacdo estratégica de gestdo da empresa, na qual a
UNIVERSIDADE tende a nao participar decisivamente, embora nao se possa
excluir a possibilidade de a UNIVERSIDADE recomendar justificadamente
outros paises.

Dependendo da extensdo da prote¢do decidida pela Petrobras, o signi-
ficado econdmico da escolha dos mercados pode ter relevante impacto para
a UNIVERSIDADE, principalmente relacionado ao preg¢o dos servigos
de agentes internacionais de propriedade industrial, custas e honorarios
de advogados nas defesas em processos administrativos e judiciais. Nesta
hipotese, normas de direito administrativo e financeiro impediriam que
uma decisao de sociedade de economia mista, regida por normas de direito
privado (ainda que controlada por capital da Unido), onerasse a UNI-
VERSIDADE, uma autarquia federal de regime especial vinculada ao direito
publico.

b) No CASO 2, integralmente pela UNIVERSIDADE;,
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Na mesma esteira dos comentarios referentes ao item 8.1, com extensao
no 8.4, o Caso 2 aqui, decorrente do item 8.1.3, é a “situagao na qual somente
a UNIVERSIDADE possui interesse na prote¢ao dos ATIVOS™. A expressao
somente a UNIVERSIDADE significaria, a nosso ver, em 100%. Mas como
a titularidade da UNIVERSIDADE ¢ de apenas 80% sendo os demais 20%
pertencentes a Petrobras, ndo vemos como uma universidade publica possa
financiar 100% de algo da qual ela detém somente 80%.

A Petrobras poderia alegar que no Caso 1 a situagdo ¢ inversa ¢ ela aporta
“100%” dos custos da protegdo mesmo detendo somente “80%. Ocorre a
Petrobras ¢ uma empresa com suficiente autonomia de vontade para assumir
essas despesas, enquanto a UNIVERSIDADE nao.

Essa parte da clausula, ainda que revestida de aparéncia de equilibrio de
condig¢Oes negociais, institui relacdo juridica que pode trazer problemas para
a UNIVERSIDADE a luz do controle das contas publicas pelo TCU. Nao
seria adequado, sob as regras de direito financeiro, que a UNIVERSIDADE
pagasse integralmente por uma protecdo que agrega valor ao patrimonio
(o aviamento, e, por via de consequéncia, ao fundo de comércio) de uma
empresa constituida sob as regras de direito privado, mesmo se tratando de
sociedade de economia mista.

¢) No CASO 3, as despesas serdo igualmente rateadas entre PETROBRAS
e a UNIVERSIDADE.

Neste caso, tdo somente vé-se sentido nessa clausula se a patente gerar
como resultado ganhos econdmicos para a UNIVERSIDADE.

A UNIVERSIDADE, em recebendo 50% dos royalties de licenciamentos,
deveria, também, arcar com o custo proporcional de sua participacdo no
“empreendimento”. Mesmo assim, esse custo ndo poderia exceder os
ingressos de recurso resultantes da exploracdo do ATIVO protegido. A
UNIVERSIDADE nao podera desviar recursos de sua atividade-fim para a
protecdo de bem imaterial que agrega valor ao aviamento da empresa parceira.
Assim, seria adequado criar uma espécie de fundo, um patrimoénio de afetacao
para essa finalidade especifica. Certo é que, se esse fundo néo existir ou se ndo
houver ganho econémico por falta de exploragdo da propriedade intelectual,
a UNIVERSIDADE néo devera assumir o custo da protegao.

Nao obstante, essas consideragdes podem perder o sentido quando a
tecnologia néo for licenciada, seja por falta de interesse de terceiros, seja por
veto da Petrobras. Na primeira, a empresa deve autorizar o uso de mecanismos
que reduzam o custo de prote¢do, como “oferta de licenga”. Na segunda
hipdtese, o custo da protecao internacional deve ser da empresa.

Deve, entdo, a Petrobras arcar com o 6nus da protegdo e, caso exista
resultado futuro mediante exploracdo propria (da Petrobras sob licenga da
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quota-parte da UNIVERSIDADE) ou mediante licenca a terceiros, cuja
participacdo nos resultados deve ser adimplida a favor da UNIVERSIDADE,
pode dar lugar a uma compensacao quando realizada — dedugdo das despesas
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual (analogia com o disposto
na Lei de Inovagao, artigo 13, § 2°).
8.7 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE poderdao contratar os servigos
especializados de institui¢do ou pessoa fisica, outorgando procura¢do
especifica com os poderes indispensaveis a pratica dos atos necessarios a
apresenta¢do de acompanhamento dos processos de protegdo dos ativos
Jjunto aos organismos competentes, desde que seja observada a obriga¢do

de confidencialidade constantes da Clausula Sétima do presente TERMO
DE COOPERACAO.

Concordamos com a obrigacdo disposta no item “8.7”.

8.8 A PETROBRAS e a UNIVERSIDADE garantirdo, uma a outra, uma
licen¢a plena, gratuita, irrevogavel e irrestrita de uso e frui¢do da sua

parte sobre a propriedade intelectual resultante do presente TERMO DE
COOPERACAO.

A indagacdo que se impde: o que fazer com a licenga tdo generosamente
concedida pela Petrobras? S6 nos restaria ofertar a licenga para terceiros.
Mas, como na generalidade dos projetos de P&D acordados com a Petrobras
o objeto diz respeito a Energia e, mais especificamente, a petrdleo e gas, os
possiveis interessados em licenciar seriam concorrentes da Petrobras, o que
aumentaria consideravelmente a possibilidade de a empresa vetar (“8.9.1”) o
licenciamento e pagar uma “indenizagdo” equivalente a 20%, 50% ou 80% do
investimento feito por ela na P&D que, argumentamos, podera nao guardar
qualquer proporcionalidade com valores de mercado da tecnologia.

Essa clausula ¢ lesiva a expectativa de ganhos econémicos por parte da
UNIVERSIDADE se esta ndo puder licenciar a tecnologia para terceiros.
Caso seja este o caso, a Petrobras devera indenizar pela “ndo concorréncia”
através de clausula com esse dever ou obrigacdo de efeito equivalente.

8.8.1 A licenga mencionada no item supraengloba a faculdade de uso,
diretamente pela PETROBRAS, suas empresas subsidiarias ou controladas.
Além disso, serd permitido o uso por terceiros contratados pela PETROBRAS
desde que o resultado da propriedade intelectual seja aplicado exclusivamente
nas atividades industriais e comerciais da PETROBRAS, suas empresas

subsidiarias ou controladas. Neste ultimo caso a PETROBRAS comunicara
previamente a UNIVERSIDADE. [Grifo nosso.]

Seguindo na linha de argumentagao dos itens anteriores — a hipotese
de receber royalties provenientes dos acordos de cooperagdo em tela ¢
extremamente remota, para nao dizer inexistente, nao havendo, portanto,
ganhos economicos da exploragdo de resultados da P&D realizada em
cooperagao.
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A utilizagao dos resultados da P&D da quota-parte da UNIVERSIDADE
por terceiros deve ser remunerada na propor¢do dessa quota.

Cabera, futuramente, incluir uma clausula determinando a realizacao
periddica de uma auditoria interna e contratacdo, a expensas da empresa,
de uma auditoria externa, para verificar se houve ou nao a utilizagdo néo
autorizada por iniciativa da empresa, ou de algum de seus colaboradores,
de resultados da P&D obtidos em cooperagdo. O mesmo se aplicara no
caso de uso exclusivo pela Petrobras, se houver a licen¢a da quota-parte da
UNIVERSIDADE com pagamento de royalties.

8.8.2 Todos os Participes usufruem de licen¢a incondicional para fins
de desenvolvimento tecnologico, experimenta¢do e testes das solugoes
tecnologicas, respeitadas as clausulas supramencionadas. [Grifo nosso.]

A incondicionalidade da licenga ¢ um discurso superlativo, para nao dizer
falacioso.

Poderao os Participes, individualmente, depois de extinto o acordo, seguir
avancando na ciéncia e tecnologia, mas o uso e a frui¢do atrairdo para o
bojo da cooperagdo, tendo em vista o dever de evitar que aperfeicoamentos
caiam em maos da concorréncia, o que, alias, é previsto na Lei n® 9.279/1996,
artigo 63.

Mas, no caso de patentes, por for¢a da lei, ndo se considera prejudicial aos
direitos de exclusividade os “atos praticados por terceiros nao autorizados,
com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientificas
ou tecnologicas™ (Lei n® 9.279/1996, artigo 43, inciso II). Se um terceiro
pode praticar atos experimentais com base em patente, pode, também, o
cotitular.

8.9 A decisdo sobre o licenciamento dos ATIVOS para terceiros ocorrera da

seguinte forma:

a) No CASO 1, adecisao sera da PETROBRAS, sem prejuizo de oferecimento
de proposta por parte da UNIVERSIDADE neste sentido;

b) No CASO 2, a decisdo sera da UNIVERSIDADE, sem prejuizo de
oferecimento de proposta por parte da PETROBRAS neste sentido;

¢) No CASO 3, a decisdo sera mediante entendimento entre a PETROBRAS
e UNIVERSIDADE.

8.9.1 Em qualquer das hipdteses do item 8.9, quando o licenciamento para

terceiros pretendido pela UNIVERSIDADE contrariar os interesses comerciais

da PETROBRAS, esta, apresentando as devidas justificativas, poderad exercer

a prerrogativa de ndo aceita-lo. Neste caso, a UNIVERSIDADE fard jus a

uma compensacdo financeira conforme definido abaixo:

a) No CASO 1, serd devida uma compensagdo correspondente ao montante
de 20% (vinte por cento) do valor do TERMO DE COOPERACAO;

b) No CASO 2, sera devida uma compensac¢ao correspondente ao montante
de 80% (oitenta por cento) do valor do TERMO DE COOPERACAO;
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¢) No CASO 3, serd devida uma compensagdo correspondente ao montante
de 50% (cinquenta por cento) do valor do TERMO DE COOPERACAO.
[Grifo nosso.]

Todos os percentuais sao calculados com base no preco do TERMO DE
COOPERACAOQ, com base nos recursos financeiros alocados pela Petrobras
ao PROJETO. Estes “valores” sao, efetivamente, os custos do PROJETO de
P&D, um somatoério de horas/homem, bolsas, aquisi¢do de equipamentos e sua
manutencdo, materiais de pesquisa, despesas de viagens, etc. (determinados
pela Resolucdo ANP n° 33/2005, Anexo, item “8”), bastante aviltados na
generalidade dos projetos que temos examinado.

Por isso, cabe aqui a regra sugerida pela LES (Licensing Executives
Society International) de “ndo aceitar a transferéncia de tecnologia a prego
de projeto”.

O enunciado da LES esta correto, pois ndo ha qualquer proporcionalidade
quantificavel entre o custo de projeto de P&D e o valor de seus resultados
no mercado, que tanto poderdo ser pifios, quanto poderdo ser de valor
significativamente alto para a empresa. Ainda mais quando se considera
que, na negociacdo de projetos com a Petrobras, vigora uma tabela de custos
estipulada pela propria empresa.

Se nao bastassem os baixos custos de projetos, muitas vezes ainda
minimizados, por outro lado as universidades nao tém quantificado (e nem
mesmo como fazé-1o0) o saber acumulado (dados, informagdes, conhecimento),
a maturidade de grupos de pesquisa, interagdes entre comunidades cientificas e
tecnoldgicas, bem como outras contrapartidas tangiveis e intangiveis alocadas
para execugao de P&D, precos que ndo sdo discriminados nos planos de
trabalho e nem mencionados nos acordos. As universidades ndo avaliam, nao
valoram e ndo computam a contrapartida que ddo aos projetos de cooperagio
com a Petrobras.

Observa-se, nesse caso, uma situagdo de enriquecimento sem causa,
pois a base de calculo para licenciamento deve tomar como parametro o
mercado, sendo uma boa referéncia a Portaria n® 436/1958 do Ministério da
Fazenda.

Caso a Petrobras insista em impor essa clausula, além de ato ilicito pelas
normas de direito civil (responsabilidade civil), tal ato podera caracterizar
viola¢do das normas de livre concorréncia, especialmente os artigos 20 e 21
da Lei n® 8.884/1994.

Mas, para ndo deixar dividas, vem em seguida outro item contundente da
clausula de propriedade intelectual.

8.9.2 A UNIVERSIDADE reconhece que a compensa¢do financeira
definida no item 8.9.1 sera devida, unicamente, na primeira ocasido em
que a PETROBRAS ndo concordar com o licenciamento para terceiros.
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A UNIVERSIDADE renuncia a quaisquer outras reivindicacoes a titulo de
compensacgdo financeira pelo mesmo motivo, ainda que esta situa¢do ocorra
novamente com o mesmo ATIVO e/ou com os demais ATIVOS deste TERMO
DE COOPERACAO. [Grifo nosso.]

Diante disso, sera extremamente desestimulante, portanto, buscar novos
interessados em licenciar o mesmo ATIVO. Nem considerar que uma
tecnologia nao se consome pelo uso.

Trata-se evidentemente de clausula abusiva, pois néo seria admitida por
um potencial “licenciatario” privado em condi¢des normais de contratagdo
com equilibrio de forgas e suficiéncia técnica e econdmica.

Esse item pode ser considerado tanto um “abuso por dependéncia
econdmica”, como um “abuso de poder econdmico”, em fun¢do dos lucros
arbitrarios da empresa e a equivalente perda de ganho econdmico injustificado
sofrido pela UNIVERSIDADE.

Sdo esses os comentarios especificos, mas ndo exaustivos, a clausula de
propriedade intelectual, que devem ser registrados no parecer para fundamentar
futuras negociagdes com a Petrobras.

Obrigacao de indicar o nome da PETROBRAS na divulgacao
de resultados da P&D

No que se refere a obrigacdo de indicar o nome da Petrobras na divul-
gacdo de resultados da P&D, cldusula décima primeira, a mesma ¢ le-
gitima.

Publicagdes, publicidade ou divulgacdes de qualquer natureza relativas
ao PROJETO, bem como atividades correlatas ao convénio, mencionarao
a participacdo da Petrobras e da universidade como promotoras de tais
atividades (11.2).

Entre as normas internas das universidades ndo ¢ comum existir nenhum
obstaculo ao uso de marcas de outras instituigdes ou empresas, que logicamente
sejam colocadas lado a lado com a da UNIVERSIDADE, respeitando o seu
manual de identidade visual e o0 mesmo regulamento da Petrobras, devendo
incluir também a fundacao de apoio, quando intervém, porque representam,
geralmente, um relevante apoio administrativo.

Nesse sentido citamos, mais uma vez, o exemplo da Resolugao 14 da
UFSC:

Art. 19 Sera obrigatoria a mengdo expressa do nome da Universidade
Federal de Santa Catarina em todo trabalho realizado com o envolvimento
parcial ou total de bens, como dados, meios, informagoes e equipamentos,
servigos ou pessoal da Institui¢do, sob pena do infrator perder os direitos
referentes a premiac¢do fixada na forma desta Resolug¢do, em favor da
Institui¢do. [Grifo nosso.]
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Contrapartida da UNIVERSIDADE na cooperacao com a
PETROBRAS

Observamos que nao sdo calculadas e expressas adequadamente as
contrapartidas das universidades nos projetos com a Petrobras, o que deveria
ser observado no momento da negociagdo, embora se possa acrescenta-las
a posteriori. A realidade € que as universidades estao alocando pessoas,
saber, infraestrutura (instalagdes e equipamentos), entre outros itens, que
ndo sdo mensurados de maneira devida, acarretando efeitos negativos para a
UNIVERSIDADE se tiver que ser aplicado o disposto no artigo 9°, §3°, da
Lei de Inovagdo em sede de litigio.

Como se observaram, neste artigo, os direitos e potenciais direitos de
propriedade intelectual da universidade ndo tém se mostrado vantajosos
e nem equilibrados na relacdo com a Petrobras, embora, mesmo assim, as
universidades venham cumprindo cabalmente suas obrigac¢des.

Assim, expressamos a nossa convicgao sobre a importancia de ser reaberta
a negociagao com a Petrobras para que seja atingido o equilibrio de direitos
e deveres necessario a todo contrato, especialmente nos convénios com
instituicdes regidas pelo direito administrativo.
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17.2

Titularidade e exploraciao de resultados:
aspectos importantes que devem ser considerados

PEDRO EMERSON DE CARVALHO

A ICT deve estar atenta ao seu carater publico ou privado, devendo
observar na defini¢do da titularidade e exploragdo de resultados aspectos
importantes que também devem ser considerados na transferéncia de
tecnologia. A atividade de pesquisa pode resultar em ativos intangiveis
passiveis de exploracdo e, desde o inicio da parceira, este olhar do interesse
publico deve prevalecer.

Algumas diretrizes podem ser aproveitadas da experiéncia de universidades
americanas, como por exemplo, o documento extraido da associagdo dos
gestores de universidades (AUTM, 2007), para a questdo do licenciamento
e transferéncia de tecnologia, mas que podem e devem ser observadas desde
o inicio da pesquisa.

Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes
desde o inicio da parceria:

* Asuniversidades devem reservar-se o direito de praticar o licenciamento

de invengdes e permitir que outras institui¢des sem fins lucrativos
e organismos governamentais também o fagam. Portanto deve ser
assegurado, quanto a exploragao, o direito de a ICT ter uma licenga
para fins de pesquisa e interesse nacional podendo transferir tal licenca
para outras institui¢des publicas. Isso podera ser garantido na clausula
especifica do instrumento de pesquisa e/ou em instrumentos decorrentes
dos resultados do projeto.

* Licencas exclusivas deverdo ser estruturadas de uma maneira que
incentivem o desenvolvimento e o uso tecnoloégico; cumprindo, no
caso do Brasil, a esséncia da Lei de Inovagdo de maneira a assegurar o
desenvolvimento do pais.

* A ICT deve esforgar-se para minimizar o licenciamento de “futuros
aperfeicoamentos”; limitando-se a garantir no projeto de PD&I no caso
de cotitularidade os resultados pontuais do projeto.

« A ICT, através do Nucleo de Inovacdo tecnologica, devera ter a
cautela e se antecipar a eventuais conflitos de interesse, especialmente
quanto as equipes de pesquisas, pesquisas concorrentes e garantia
de resultados para os parceiros de PD&I, construindo um banco de
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dados e ferramentas que possam auxiliar neste avaliacdo, ja que o NIT
¢ o responsavel pelas questdes de propriedade intelectual, sugerin-
do-se também o acompanhamento dos debates junto aos conselhos de
pesquisa ou extensdo, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes
quanto aos projetos.
* Deve se prover a cultura da utilizacdo de ferramentas de pesquisa
especialmente em banco de patentes desde o inicio da pesquisa.
Esta ¢ uma agdo que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros
orgaos, como por exemplo, instancias deliberativas ou a biblioteca da
instituicao.
* Osacordos prévios, quanto a cotitularidade de PI, com grandes empresas
e setores estratégicos de PD&I no pais, devem levar em consideragio
as restrigdes financeiras das ICTs na protecdo e manutencio de
propriedade industrial, considerando principalmente que a institui¢cdo
publica ndo atua no mercado e, via de regra, ndo define a amplitude
destas protegodes.
E recomendavel que as despesas com a protegdo internacional seja
de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando sempre a
cotitularidade.
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17.3

In the public interest: nine points to consider in
licensing university technology

JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS
PEDRO EMERSON DE CARVALHO

Em 6 de margo de 2006, doze universidades norte-americanas,'?’ lideradas
por Stanford, elaboraram um guideline que trata de nove pontos que devem
ser considerados por universidades quando da contratagdo de licenciamento
de tecnologia de interesse publico.

O guia “In the public interest: nine points to consider in licensing university
technology” foi escrito apos discussdo destas universidades sobre as politicas
e regras necessarias para a realizacdo desta atividade.

Embora o tema deste manual nao seja diretamente o de licenciamento
de tecnologia, os acordos de parceria celebrados entre ICTs e empresas tém
como propésito final a exploracdo comercial dos resultados obtidos, dai
a relevancia de abordar neste manual alguns pontos tratados no referido
guia.

Podemos citar algumas diretrizes que, entendemos, devem estar presentes
desde o inicio da parceria e que tais diretrizes estdo em absoluta consonancia
com a Lei de Inovagao.

Primeiramente, o guia ressalta que a atividade de licenciamento de
tecnologias deve considerar o contexto, a politica e filosofia de cada
universidade. Ademais, que cada licenciamento deve ser tratado de modo
separado, pois cada licenciamento ¢ tnico.

Destacamos os principais aspectos do referido guia que entendemos
relevante, incluindo nossos comentarios:

a) aatividade de licenciamento da universidade deve estar comprometida

com o interesse publico;

b) aatividade de licenciamento ndo pode prejudicar os fins da universidade,

ou seja, o de ensino e pesquisa;

127 California Institute of Technology, Cornell University, Harvard University, Massachusetts Institute
of Technology, Stanford University, University of California, University of Illinois, Chicago,
University of Illinois, Urbana-Champaign, University of Washington, Wisconsin Alumni Research
Foundation, Yale University and Association of American Medical Colleges. Disponivel em:
<www.autm.net/Nine Points to Consider.htm>, acesso em: 15 mar. 2010.
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a universidade deve sempre resguardar a utilizagdo da tecnologia
licenciada para fins de ensino pesquisa, mesmo nos casos em que a
tecnologia for licenciada com exclusividade;

o licenciamento exclusivo tem grande impacto, € que por isso a
universidade deve ficar atenta para restringir o licenciamento para a
aplicacdo da tecnologia em areas que a licenciada realmente tenha
condi¢coes de explorar (esta ideia esta associada ao principio de que
a universidade esta comprometida com o interesse publico, e desta
forma possibilitar a exploracdo mais ampla possivel da tecnologia);
em casos de licenciamento com exclusividade, a universidade deve
exigir dos licenciados o comprometimento em continuar a desenvolver
a tecnologia e promover sua ampla disseminagao;

os escritorios de PI da universidade deve estar atento para resolver
as questdoes de conflitos de interesse, por exemplo em casos de
licenciamento de tecnologias para empresas start-up da universidade.
Situag¢des de conflito também podem ocorrem quanto as equipes de
pesquisas, pesquisas concorrentes ¢ garantia de resultados para os
parceiros de PD&I. O cenario mais favoravel para administrar tais
riscos ¢ através de banco de dados e ferramentas que auxiliem nesta
avaliacdo, sugerindo-se também o acompanhamento dos debates,
durante o trAmite de aprovacdo junto aos conselhos de pesquisa ou
extensdo, que muitas vezes esclarecem aspectos relevantes quanto aos
projetos. Nestes casos, havendo qualquer conflito, o escritorio deve
atuar de maneira rapida e preventiva para solucionar a questio;
auniversidade deve ter ferramentas de pesquisas mais amplas possiveis;
a universidade deve considerar cuidadosamente a sua participagdo
em agodes judiciais que envolvam questdes de propriedade industrial,
uma vez que esta deve considerar seu papel principal, que é o de
obter patentes e promover licenciamentos em prol dos interesses da
sociedade;

a atividade de licenciamento deve estar sempre comprometida com a
geracdo de valor;

a universidade deve estar comprometida com o desenvolvimento de
tecnologias que venham a melhor as condi¢des de saude da populagao
do mundo, principalmente atender as necessidades da populagdo dos
paises em desenvolvimento;

deve-se promover a cultura da utilizacdo de ferramentas de pesquisa
especialmente em banco de patentes desde o inicio da pesquisa.
Esta ¢ uma ac¢ao que pode ser feita pelo NIT em parceria com outros
orgaos, como por exemplo, instincias deliberativas ou a biblioteca da
instituigao;
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1) acordos prévios, quanto a cotitularidade de PI, com grandes empresas e
setores estratégicos de PD&I devem levar em consideragao as restri¢des
financeiras da ICT na prote¢ao e manutencao de propriedade industrial,
considerando principalmente que a instituigdo publica ndo atua no
mercado e, via de regra, ndo define a amplitude destas prote¢des. Neste
aspecto, ¢ recomendavel que as despesas com a prote¢do internacional
sejam de responsabilidade do parceiro do setor privado, respeitando
sempre a cotitularidade.

Assim, na elaboracao dos acordos de parceria, recomendados a leitura

do guia, para que as ICTs possam utilizar seus principios para nortear suas
acgoes.
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17.4

Pontos a serem considerados nas
atividades de licenciamento

ADRIANO LEONARDO ROSSI

. Conhecer ao maximo a tecnologia que possui em suas maos;
. Ter uma estratégia de licenciamento, clara e objetiva;
. Buscar informag¢des e conhecer o parceiro que estd se aproximando

da sua ICT;

. Identificar no mercado os possiveis interessados na tecnologia em

questao;

. Criar alternativas de exploragao para a tecnologia: diferentes licengas

para areas especificas e remuneragdes distintas;

. Analisar o custo/beneficio na concessdao de uma licenca exclusiva.

Considerar territorialidade na licenga ¢ uma alternativa;
Analisar o custo/beneficio de procedimentos em casos de litigios por
infracdo de uso por terceiros;

. Criar critérios para valoracdo da tecnologia, considerando o orgamento

de custo de PD&I, prego de mercado e receita esperada;
Regras claras sobre obrigagdes das partes, bem como dos casos de
rescisdo e resolucdo do contrato.
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17.5

Parcerias com observancia as regras do
Manual de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnologico do
Setor de Energia Elétrica, da ANEEL: problemas a
serem sanados do ponto de vista da ICT

JULIANA CORREA CREPALDE MEDEIROS
PEDRO EMERSON DE CARVALHO

Consideramos, como na Petrobras, que houve aprimoramento nos modelos
de parceria firmados com empresas vinculadas as regras da Agéncia Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL).

Nos modelos atuais, por exemplo, ja se observa o reconhecimento da
cotitularidade da ICT sobre os resultados obtidos. Entretanto, este modelo
precisa avangar um pouco mais, de forma a prever compensag¢ao financeira
para a ICT pelo uso da tecnologia oriunda da execug¢do do Termo. A
compensag¢ao financeira se justifica pelo fato de que a ICT néao ira explorar
diretamente os resultados, dependendo sempre da realizagdo da transferéncia
e ou licenciamento da tecnologia. Por outro lado, a concessionaria podera
perceber impactos econdmicos com a aplicagdo dos resultados em seus
processos internos.

Outra questdo que tem permeado as instituigdes de pesquisa, nesta
relacdo, diz respeito aos percentuais para ressarcimento de custos e gestdo
administrativa, entendidas como custo operacional nestes contratos, im-
pondo-se o limite de cinco por cento estabelecido pelas regras da ANEEL,
que impactam sobremaneira, nas atividades de pesquisa, infraestrutura de
laboratoérios e, por vezes, ndo cobrem efetivamente os custos operacionais,
especialmente quando tais parcerias envolvem varias institui¢des e empresas
sob um mesmo projeto.
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17.6

P&D ANEEL: problemas a serem sanados

ADRIANO LEONARDO ROSSI

Arelacdo com a ANEEL, nos modelos de parceria de P&D nao tem gerado
grandes problemas, mas alertamos para dois pontos:

1. Doacdo dos equipamentos/materiais adquiridos com os recursos de

P&D quando da conclusao dos projetos;

2. Custo operacional de administragdo por parte das fundag¢des ou

mantenedoras;

Quanto a questdes relacionadas a Propriedade Intelectual, ndo temos
nenhum 6bice nas relagdes com as concessionarias de servigos publicos de
energia elétrica, uma vez que a redag@o proposta aos contratos de P&D estédo
totalmente afinadas com a politica de PI que adotamos e defendemos.
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17.7

A regulacio do acesso ao patrimonio genético, a realidade
das pesquisas na Amazonia e o artigo 16 da CDB:
transferéncia de tecnologia

ANTONIO PINHEIRO!?#

Kageyama (1998),'?° ao analisar o artigo 16 da CDB, informa que, este
ao voltar-se a Transferéncia de Tecnologia, resultado de pesquisa com acesso
a biodiversidade e ao Conhecimento Tradicional Associado (CTA), obriga
o Brasil a ter um aparato legal compativel, digno do pais detentor da maior
Biodiversidade do mundo; a investir fortemente em capacitacdo de recursos
humanos, para que a transferéncia de tecnologia seja efetiva.

O aparato legal deve deixar claro areparticdao de beneficios, e a contrapartida
via transferéncia de tecnologia por parte das empresas privadas multinacionais
ou estrangeiras interessadas no acesso a recursos da biodiversidade do pais.

Na articulagao entre o artigo 15, com o artigo 16 da CDB, vé-se a transi¢ao
dos recursos da biodiversidade e sua relagcdo com o meio ambiente, que
alcanca a prote¢ao do direito ambiental, enquanto bem difuso, bem como o
conhecimento tradicional enquanto bem coletivo, ser alcangado pelo direito
industrial, que alcanga a protec¢ao dos direitos individuais. Vejamos o artigo
16, item 3, 4 da CDB, transcritos abaixo.

3 — Cada Parte Contratante deve adotar medidas legislativas, administrativas
ou politicas, conforme o caso, para que o setor privado permita o acesso
a tecnologia a que se refere o § 1 acima, seu desenvolvimento conjunto e
sua transferéncia em beneficio das institui¢ées governamentais e do setor
privado de paises em desenvolvimento, e a esse respeito deve observar as
obrigagoes constantes dos §$ 1, 2 e 3 acima.

4 — As Partes Contratantes, reconhecendo que patentes e outros direitos de
propriedade intelectual podem influir na implementag¢do desta Convengdo,
devem cooperar a esse respeito em conformidade com a legisla¢ao nacional
e o direito internacional para garantir que esses direitos apoiem e ndo se
oponham aos objetivos desta Convengdo.

128 Técnico da Assessoria Juridica e de Propriedade Intelectual do Museu Paraense Emilio Goeldi
(MPEG).

122 KAGEYAMA, Paulo (coord.). Relatorio do Grupo de Trabalho 9 do PRONABIO/COBIO/MMA:
Produtos da Biodiversidade, Diversidade Genética, Espécies Domesticadas e Parentes Silvestres.
Brasilia: IBAMA, 1998.
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A previsiao da CDB em seu artigo 16, item 3 e 4, mostram que, no ambito
da biodiversidade, pensar o universo da Ciéncia e Tecnologia (C&T) e
relaciona-los a conservagao da biodiversidade e das sociedades tradicionais
¢ visualizar que o resultado dos produtos e seu uso comercial nem sempre
satisfardo o interesse das sociedades tradicionais. O uso desses resultados
pode levar a espoliagdo das sociedades tradicionais (SHIVA, 2001) e do Pais,
ao nao se ter a reparti¢cdo de beneficios.

A previsao legal acerca do acesso ao CTA, ao prever a anuéncia prévia, e
reparticdo justa e equitativa de beneficios, aponta através de sua efetividade
aspectos promissores para a comunidade. No ambito da tutela juridica da
biodiversidade cabe explorar as possibilidades do direito positivo nacional,
e i1sso envolve a conciliagdo entre os interesses das sociedades tradicionais,
dos pesquisadores e das instituicoes de pesquisas quanto aos resultados da
pesquisa e ao seu uso econdomico.

A lei de inovacdo regula a relagdo entre o Mercado e os Institutos de
Pesquisa. Destaca aspectos que devem ser fortalecidos e corrobora o papel
da ciéncia para o uso comercial dos recursos da biodiversidade, uma vez
que a cadeia de constru¢ao do “saber ciéncia” na Amazonia, no aspecto da
biodiversidade, ndo ocorre satisfatoriamente na auséncia de suas sociedades
tradicionais e seus saberes; a lei, por ser de cunho nacional, ndo da destaque
as particularidades regionais, e nem a seguimentos de pesquisa, destaca a
relagdo entre as ICTs e as empresas, como podemos ver abaixo:

» Aliangas estratégicas para a cooperacao entre as Instituigdes de Ciéncia

e Tecnologia (ICTs) e os setores empresariais;

» Legalizacdo das atividades realizadas através das fundagdes vinculadas
a institui¢coes federais de ensino superior;

* Compartilhamento da infraestrutura das institui¢des federais de P&D
com o setor produtivo;

* Estimulo a incubag¢ao de empresas;

* Maior interagdo entre o setor privado e o setor gerador de conhecimento
na absorcdo das pesquisas geradas pelas instituigdes publicas, esti-
mulando, nesse sentido, a transferéncia de tecnologia;

» Estimulo a cultura da inovac¢do por meio de um novo tratamento da
propriedade intelectual no dmbito das institui¢cdes de ensino e pesquisa
publicas, em particular por meio da implantacao dos nucleos de ino-
vacao tecnologica;

» Participacdo do pesquisador nos ganhos econOmicos decorrentes da
exploragao dos resultados da atividade criativa protegida, como fator
de estimulo a inovag@o — percentual minimo desses ganhos (5%);

» Possibilidade de afastamento de pesquisadores para constituir empresas
inovadoras, estimulando o surgimento de empresas de base tecnoldgica.
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Vé-se que, pela particularidade regional, as legislagdes estaduais dos
estados amazonicos, ao regularem sua politica de inova¢ao, devem considerar
o papel das sociedades tradicionais, dando destaque aos interesses locais. Esta
diretriz politica se adequara a ideia de que devemos perceber nosso interesse
local para podermos definir que ciéncia e tecnologia interessam as nossas
condig¢des locais — problemas sociais locais.

A apropriacao e o uso do conhecimento estao circunscritas na inser¢ao
da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo como elemento que constituem a agenda
econOmica, nacional, no que esta se apresenta como uma necessidade de
agregar valor aos bens e servigos produzidos no pais; expresso no resultado
de uma politica de valorizagao do conhecimento gerado no Pais.

O Artigo 15 e 16, em seus incisos 3 e 4, visam regular interesse diferente.
O primeiro entra no escopo da relagdo de sustentabilidade do meio e das
sociedades tradicionais — bem coletivo e difuso, o outro ao voltar-se as
regras de direito industrial, bem individual — privado, pde em choque essa
sustentabilidade.

A CDB trouxe regras ao uso econdmico da biodiversidade, ao patriménio
genético e ao conhecimento tradicional relacionado. Esclareceu e definiu o
entendimento da soberania dos paises sobre sua biodiversidade. As sociedades
tradicionais trouxe a valorizagao de seu papel, bem como, uma posi¢ao ativa na
relacdo, a partir do estabelecimento do consentimento prévio e informado, da
garantia de dizerem ndo quanto ao uso do conhecimento tradicional associado
e ao concordarem, terem direito a reparticdo de beneficios advindos do uso
dos conhecimentos tradicionais.

Firestone (2003) torna o processo da relagdo entre o pesquisador e
a sociedade tradicional mais compreensivel, ao discutir o Consentimento
Prévio e Informado (CPI), os principios orientadores e modelos concretos.
Ela se reporta a acdo de paises, estados, instituicoes, empresas e as suas agoes
para elaborar politicas que respeitem o direito das sociedades tradicionais
e seu controle sobre o acesso e uso dos recursos genéticos dentro de seus
territorios.

Tal controle é extensivo ao conhecimento tradicional relacionado a
esses recursos. Destaca que a tomada de decisdo, sua especificidade e rigor,
enquanto politica de autorizacdo de acesso por meio do CPI, poderao afetar
significativamente os modelos de atividades desenvolvidas com as sociedades
tradicionais e o uso que sera feito de seu patrimonio genético e conhecimento
tradicional no futuro.

Firestone (2003) manifesta que seu objetivo € resumir os principios,
atuais, que regem as politicas e propostas referentes ao Consentimento
Prévio e Informado de sociedades tradicionais. Depois de exemplificar varias
experiéncias e modelos concretos, destaca que “a decisdo a ser tomada sobre
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que elementos devem ser incluidos em qualquer politica de consentimento
prévio e informado depende do tipo de participagdo comunitaria que os
dirigentes preveem”. Informa que Laird & Noejvich (2002, p. 187-178)
definiram cinco diferentes formas de participagdo da sociedade tradicional
em um projeto:

1. Distribui¢do de informacgdo: fluxo unilateral de informagado,

2. Consulta: fluxo de informagdo bilateral;

3. Negociagdo: reunido de iguais — respeito e defini¢do de direitos e obri-
gacgoes entre as partes;

Colaboragdo: parceria e tomada de decisoes em conjunto;

5. Pesquisa controlada pela comunidade (capacitagdo): a tomada de decisdo
e o projeto estdo sobre o controle total da comunidade. (FIRESTONE,
2003, p. 49-50).

R

O uso dos resultados das pesquisas que advenham do acesso a
biodiversidade — de patrimonio genético e conhecimento tradicional associado,
a transferéncia tecnoldgica quer seja no seu aspecto social de uso direto pela
sociedade tradicional, ou no seu aspecto comercial em processo, produto e
servicos, quando se tratar de acesso a biodiversidade; so6 serdo possiveis em
parametros legais, e com equidade, se houver a parceria entre pesquisador e
comunidade, de forma que aja convergéncia de interesses.

Estamos vivenciando um momento de mudanga, quanto aos papéis a
serem exercidos pelos pesquisadores e sociedades tradicionais e a construgdo
e prote¢ao do conhecimento, em que as populagdes tradicionais deixam de ser
mero objeto de pesquisa para se inserirem também como parceiros, e qualquer
parceria requer ajuste de interesses e regras de satisfagdo dos interesses das
partes.

Ao analisar os aspectos da regulamentagao das novas formas de acesso ao
Conhecimento Tradicional Associado (CTA) e ao Patrimoénio Genético (PG);
orientar aos pesquisadores para os fins almejados originalmente no projeto
e 0 uso econdmico de seus resultados, sintetizamos os procedimentos no
fluxograma a seguir, entendendo que grande parte das pesquisas na Amazonia,
com acesso a biodiversidade — patrimdnio genético — nasce da interagdo entre
pesquisadores e sociedades tradicionais (BARBOSA; SOUZA; PINHEIRO,
2008):130

130 BARBOSA, N. C. S.; SOUZA, A. M. F.; PINHEIRO, Antonio. Formag¢do e Capacita¢do de
Recursos Humanos como alternativa de Fortalecimento Institucional e constru¢do de competéncia
na area de Inovacao e Transferéncia de Tecnologia. 2008. (Apresentacao de Trabalho/Congresso).
In: CONGRESSO ABIPTI 2008,, 2008, Campina Grande, PB. Os desniveis regionais e a inovagao
no Brasil: os desafios para as instituicdes de pesquisa tecnoldgica. Associacdo Brasileira das
Instituigdes de Pesquisa Tecnologica. Brasilia: ABIPITI, 2008. v. L.
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Acesso a
Biodiversidade

Pesquisa basica
Bioprospecgao

1L

» Autorizagao de
Coleta.

» Autorizagado de
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> Contrato de
Reparticéo de
Beneficios.
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