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INTRODUCAO

Este guia tem como objetivo trazer uma revisao da
literatura e uma discussao a respeito da previsao do inciso V, do
artigo 15-A da Lei de Inovagao (Lei n° 10.973/2004) em relacdo a
obrigatoriedade das Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas

(ICT’s) instituirem as suas politicas de inovagao.

Trata-se de orientagdes destinadas as ICT’s publicas no
que tange a gestao da propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia a ser praticada pelos Nucleos de Inovagado

Tecnolégica (NIT’s).

Para tanto, levantou-se conceitos relevantes de inovacao,
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. Também
abordou-se a respeito do que é a Politica de Inovagao descrita na
legislacdo e a sua importancia, bem como o papel dos NIT’s no

ecossistema de inovacao brasileiro.

Principais aspectos de uma Politica de Propriedade
Intelectual e Transferéncia de Tecnologias foram explorados,
trazendo-se um paralelo ao que esta previsto na legislacao e o
que é praticado atualmente em NIT’s ja estruturados, tomando-

se como base as Politicas de Pl e TT ja existentes.

Por fim, disponibilizou-se alguns modelos de
instrumentos juridicos tipicos da gestdao da PI e TT em ICT’s

publicas com orientagdes a respeito das suas aplicacOes.
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CONCEITOS RELEVANTES

INOVACAO

Indiscutivelmente a inovagao é fator imprescindivel para
o desenvolvimento econdmico e tecnolégico de uma sociedade.
Ao longo da histéria apresentou-se, contudo, diferentes
interpretacdes e utilizacdes do conceito de inovagdo, sendo
importante para o presente trabalho se trazer algumas dessas

definicoes.

O conceito de inovacdo pela 6tica da Lei n° 10.973 /2004
(Lei de inovagdo), em seu artigo primeiro, inciso 1V, é toda:
introdugdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente
produtivo e social que resulte em novos produtos, servigos
ou processos ou que compreenda a agregacdo de novas
funcionalidades ou caracteristicas a produto, servico ou

processo jd existente que possa resultar em melhorias e em

efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

Deve-se observar que, para a Lei, a inovacdo somente se
concretiza a partir da “introducdo de novidade ou
aperfeicoamento no ambiente produtivo e social”, ou seja,
somente quando de fato uma nova tecnologia torna-se acessivel

ao seu publico e transforma-se em algo ttil a sociedade.

Além disso, o conceito dado pela Lei de inovagdo entende
que a inovagdo pode ocorrer tanto em produtos quanto em

servigos ou processos, ndo se limitando apenas a inovagdes
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tecnolégicas em seu sentido stricto, isto é, em inovagdes
consubstanciadas em cria¢des de novos aparelhos, maquinas e
objetos, mas também as inovagdes tecnolégicas que podem
ocorrer ao se melhorar aparelhos, maquinas e objetos ja

existentes.

E importante ressaltar também que a Lei de inovacdo
incluiu em seu conceito “a agregacao de novas funcionalidades
ou caracteristicas a produto”. Mesmo que a Lei nao faca uma
mengdo especifica a palavra “uso”, a descricdio de novas
funcionalidades ao seu conceito de inovagao deixa claro que as
novas aplicabilidades ou até mesmo modalidades de utilizacdo
de um produto ja disponivel configura também em gerar uma
transformagdo no ambiente produtivo e social, mesmo que o
produto ndo tenha sofrido qualquer alteracdo em sua
constituicdo originaria.

Outro ponto a ser ressaltado é que em nenhum momento
a Lei de inovacao restringe o conceito de inovacdo a qualquer
tipo ou forma de protecdo por propriedade intelectual, nao
havendo qualquer relacao entre a inovagao e a possibilidade
dessa inovagcdo ser passivel de amparo a legislacio de
propriedade industrial, ou qualquer outra que conceda direitos

exclusivos aos criadores, inventores ou melhoristas.

Isto é um fator importantissimo, visto que ndo se pode

confundir o conceito de invencao com o conceito de inovacao
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previstos na legislagao brasileira, sendo eles, mesmo que as vezes

convergentes, conceitos que podem chegar a ser conflitantes.

Pode-se citar como exemplo as més praticas de protegao
por patente de invencgdo, que ndo visam a inser¢cao de uma nova
tecnologia no mercado, mas simplesmente o monopodlio sobre
aquela invencdo visando impedi-la de ser inserida na sociedade,
evitando-se, por exemplo, a substituicio de um produto ja
existente e dominante no mercado. Neste caso pode-se ter uma
invencdo tal como determina a Lei da propriedade industrial (Lei
n° 9.279/1996), preenchendo todos o0s requisitos de
patenteabilidade. Contudo, como essa invencdao nao chegou a ser
inserida na sociedade e no ambiente produtivo e portanto ndo
pode ser entendida como uma inovagdo, conforme a Lei de

Inovacao.

Alinhado com a conceituacao da Lei de inovacdo esta o
Manual de Oslo, produzido pela Organizagdo para a Cooperacdo
e Desenvolvimento Econdmico (OCDE) contendo uma proposta
de diretrizes para coleta e interpretacao de dados sobre inovagdo

tecnolégica (OCDE, 2005). Para a OCDE inovagao é:

a implementagdo de um produto (bem ou servigo) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um
novo método de marketing, ou um mnovo método
organizacional nas prdticas de negocios, na 0rganizagao

do local de trabalho ou nas relacoes externas.
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Tal definicdo é abrangente e compreende um amplo
conjunto de possibilidades de inovacgdes. Em linhas gerais o
conceito de inovagao contido no Manual converge com conceito
apresentado pela Lei de inovacdo, contendo algumas
especificidades tais como a inclusdo de métodos de marketing,
organizacionais e as praticas de negdcios, que a Lei de inovagao
optou por nao mencionar diretamente, mas, ao mesmo tempo,

ndo as descarta ou desconsidera em sua compreensao.

A OCDE considera ainda que “as atividades de inovagao
sdo etapas cientificas, tecnolégicas, organizacionais, financeiras
e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, a

implementagao de inovagdes” (OCDE, 2005).

Os dois conceitos até entdo apresentados, tanto do Manual
de Oslo quanto da Lei de inovacdo, colocam, basicamente, como
preceito minimo, que a inovagdo esteja ligada a algo
efetivamente novo ou que seja efetivamente melhorado a ponto
de gerar um efeito anteriormente nao existente. Existe também,
em ambos, a necessidade de que tal novidade seja introduzida
no ambiente produtivo e social ou “na organizacdo do local de
trabalho” e “nas relagdes externas”. Em outras palavras, para ser
inovagao, deve-se ter algo inédito, mesmo que este ineditismo
esteja ligado a um melhoramento, e a efetiva insercdo desta
originalidade em algum tipo de ambiente, seja ele produtivo,

social ou empresarial.
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Sendo assim, a principal diferenca entre o conceito de
inovagao da Lei n® 10.973 e do Manual de Oslo é que a legislacao
considera ambientes mais amplos e voltados a sociedade como
um todo, ao passo que o Manual considera as inovagdes voltadas
as empresas e as relacdes organizacionais de trabalho sejam elas
internas ou externas, sendo esta uma diferenciacdo razoavel

devido ao préprio escopo que cada documento possui.

O Manual de Oslo traz como tipos de inovagdo as
inovacdes de produto, inovacdes de processo, inovacodes
organizacionais e inovac¢des de marketing. As inovacdes de
produto ocorrem com a introducao “de um bem ou servi¢o novo
ou significativamente melhorado no que concerne a suas
caracteristicas ou usos previstos” (OCDE, 2005). Para se
considerar as inovagdes de produto deve-se incluir
melhoramentos significativos em especificagdes técnicas, ou até
mesmo em matérias ou seus componentes, programas de
computador englobados, e os aperfeicoamentos que trouxeram

facilidades de uso ou outras funcionalidades.

As inovacOes de processos referem-se a implementagao
de um método de fabricagdo, de produgao ou de distribuicao,
desde que tal procedimento seja novo ou significamente
melhorado. Uma inovagdo de processo normalmente visa
reduzir os custos de produgao ou distribuicdo, ou até mesmo de

simplifica-los de modo a gerar um ganho econémico sem ocorrer
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uma perda na qualidade do produto ou servigo final. Uma mera
simplificagdo de processo ou substituicdo de matéria prima que
gera uma economia financeira nos processos de fabricagdo
decorrente de uma reducdo na qualidade do produto nao pode

ser considerada uma inovagao de processo.

As inovacdes organizacionais dizem respeito a
implementacdo de melhorias ou novos métodos e processos
dentro da organizacdo, seja para a insercdo de novas préticas de
atuagdo da instituicdo, seja na organizacdo do seu local de
trabalho ou em suas relagdes externas. Sendo assim, a inovacao
organizacional é a realizacdo de novas préticas que visam, por
exemplo, proporcionar melhorias no desempenho dos trabalhos
executados pela equipe da instituicdo, seja esta uma melhoria
que gere uma reducdo de custos administrativos, de transacdo
ou praticas que estimulem a motivagao ou satisfagao no local de
trabalho impactando positivamente a produtividade (OCDE,
2005).

As inovacoes de marketing correspondem a insercao de
um novo método ou estratégias de marketing que gerem
mudancas significativas na concepgdo de um determinado
produto, na percepcdo deste produto no mercado agregando
maior valor a ele. A inovagdo de marketing estd intimamente
ligada a ideia de melhorar a relacdo entre a instituicdo e seu

publico alvo, de modo que as necessidades do cliente sejam
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atendidas ou de forma a criar novos mercados. As inovacdes de
marketing podem, inclusive, ocorrer a partir de melhorias e
mudangas nas embalagens dos produtos, mesmo que o produto
em si seja o mesmo, desde que tal modificagdo seja voltada a
promogao daquele produto, no sentido de agregar valor,
aumentar as vendas, ou melhorar a percepcdo do publico em

relacdo ao produto ofertado.

Uma inovagao que ndo é tratada no Manual de Oslo mas
que pode ser depreendida a partir do conceito de inovacdo
apresentado anteriormente e expresso no artigo 2°, inciso IV da

Lei de Inovacdo, é a concepgao da inovacao de uso.

A inovacao de uso ocorre quando obtém-se uma melhoria
ou novo resultado a partir de uma nova funcionalidade ou
aplicacdo de um produto ou processo. Pode-se tomar como
exemplo de inovacdo de uso quando um composto quimico
utilizado para a producdo de um medicamento, antes com a
tnica funcionalidade de gerar um efeito analgésico passa a ser
utilizado também para se gerar um efeito antialérgico. Trata-se
do mesmo composto, contudo, com uma inovacdo em sua

funcionalidade final.

Uma vez conceituado cada espécie de inovacdo, deve-se
observar que, ainda que exista conceitos diferenciados para cada
tipo de inovacdo, existente uma forte e intima ligacdo entre cada

um deles. Muitas vezes uma inovacdo de marketing pode ser
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impulsionada devido a uma inovacdo de produto ou de
processo, quando se verifica a necessidade da realizagdo de uma
modificacdo da percepcdo daquele produto com o seu publico
alvo devido a melhoria obtida. Por vezes, uma inovacao
organizacional pode ter sido gerada a partir de uma inovagao de
processo, havendo a necessidade de uma modificacdo e melhoria
no modelo organizacional previamente existente a fim de se
conseguir uma adequagdo no ambiente produtivo em relagdo

aquela inovacdo de processo obtida.

Em outras palavras, os vérios tipos de inovagdo, por
muitas vezes, funcionam como um sistema interligado onde uma
inovacdo impulsiona e movimenta outras de forma a alavancar o
desenvolvimento tecnolégico e organizacional. Pode-se fazer
uma analogia a um sistema de engrenagens, em que uma
inovagao acontece e gera um estimulo para que outras também

ocorram.

Figura 1 - Os variso tipos de inovacdo e suas possiveis interagdes.
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produto

Inovacgao
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marketing

Inovacgao
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Fonte: elaborado pelo autor.

Outro conceito de inovagdo importante a ser mencionado
é o conceito trazido por Joseph Alois Schumpeter em seu estudo
Teoria do Desenvolvimento Econdmico, sendo um dos primeiros

e mais relevantes autores que tratam a respeito do tema.

Segundo Schumpeter a inovacao:

no sentido economico somente é completa quando hd uma
transacdo comercial envolvendo uma invencio e assim

gerando riqgueza (SCHUMPETER, 1988).

Inovacao
de
processo

Inovagao
de uso
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No conceito apresentado pelo autor a inovagao esta liga a
invencdo que gera riqueza ao ser efetivamente comercializada.
Deve-se ressaltar que, para Schumpeter o conceito de invengao
refere-se a “uma ideia, esboco ou modelo para um novo ou

melhorado  artefato, produto, processo ou sistema”

(SCHUMPETER, 1988).

Sendo assim, pode-se dizer que, para Schumpeter, a
inovagdo no ambito econdmico nada mais é do que uma ideia,
esboco ou modelo para um novo ou melhorado artefato,
produto, processo ou sistema que passa por um processo de

transacdo comercial gerando, dessa forma, riqueza.

Dessa forma, observa-se novamente que a esséncia da
inovacdo estd na transformagao do contexto na qual ela esta
inserida, refor¢cando a ideia de que uma criacdo nova, se nao
acessivel e util a sociedade, ndo passa de um mero troféu a ser
exibido em uma prateleira ou para gerar nameros e indicadores
aos seus titulares, sem, contudo, concretizar o seu verdadeiro
objetivo, que é o de modificar um contexto relevante no sentido
de melhoré-lo. Em outras palavras, a invengao sem a inovagao é
como um carro sem motor. Pode ser exibido e até gerar status ao
seu detentor, mas nunca sera capaz de levé-lo a outro lugar, lhe

sendo, neste sentido, intutil.

Alinhado com esse pensamento esta Bessant e Tidd (2009)

apud NUNES (2016) at al., que afirmam que a “inovagado é o
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processo de traducdo de ideias em produtos, processos ou

servigos tteis - e utilizaveis” (realce ndo consta no original).

SawhNey et al (2006) apud NUNES (2016) at al., observam
que a inovagao somente ocorre se houver o desenvolvimento de
nova criacdo que gere novo valor para clientes e para a empresa,
causando, consequentemente, uma modificagao criativa em uma
ou mais dimensdes do contexto do sistema do negécio a qual
aquela criacdo esta inserida. Afirmam, ainda, que a inovagao é
“relevante apenas se cria valor para clientes - e, portanto, para a

empresa” (realce ndo consta no original).

Drucker (1985) apud NUNES (2016) at al., também traz a
sua contribuicdo quando afirma que a inovagao:
“é a ferramenta especifica dos empreendedores, o meio
através do qual exploram a mudang¢a como uma
oportunidade para um negécio ou servico diferente. E

capaz de ser apresentada como disciplina, de ser

aprendida e praticada”.

Kline e Rosenberg (1986) apud NUNES (2016) at al.,
mencionam ser um grande equivoco trabalhar com o conceito de
inovagado com a ideia de que se trata de um conceito bem definido
e homogéneo, tendo em vista a dificuldade de se identificar o
momento exato em que a inovagao ocorre, tanto em relacdo a sua
efetiva entrada no mercado quanto em relagdo a sua

disponibilidade e permanéncia.
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Diante do exposto, fica evidente que o processo que
permeia a inovagao é complexo, continuo e longo, e, acima de
tudo, dificil de ser identificado com precisao, pois os depende de
varios fatores internos e externos, nascendo desde de a
idealizacdo, passando por todos o0s processos de
desenvolvimento e criacdo, concretizando-se nos resultados

obtidos a partir da sua efetiva implementacdo e difusao.

O processo da inovagdo e suas diferentes etapas foram
identificados e estudados por Schumpeter (1988), que afirmou
que a invencao e a inovagao correspondem a duas das trés etapas
do processo inovador, sendo, a primeira etapa, a concepgao da
ideia em si, desde que esta possua potencial para ser explorada;
a segunda etapa o desenvolvimento da ideia e uma invencdo e
sua consequente comercializacdo; e, por fim, a terceira a
consequente difusdo e propagacdo do processo de inovagao,

gerando retorno econémico e social (SANTOS et al, 2011).

Ressalta-se a importancia, relevancia e influéncia dos
estudos econdmicos de Joseph Alois Schumpeter para a
consolidagao do conceito de inovagdo. Ainda que persista uma
certa dificuldade em uniformizar este conceito, é inegéavel a
contribuicado de Schumpeter para os estudos e diferentes visdes

sobre a inovacao.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL

Ao se realizar uma andlise sobre o tema propriedade
intelectual, tanto no ambito nacional quanto internacional,
rapidamente percebe-se a existéncia de uma forte ligagcao entre a
propriedade intelectual e o desenvolvimento cientifico e
tecnolégico dos mais diversos paises, como instrumentos que
impulsionam e economia e a competéncia competitiva tanto nos

setores publicos quanto privado.

Nos ultimos anos a percepcdo da importancia em se
investir em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagao
(PD&I) vem crescendo e novas ferramentas para incentivo e
estimulo do surgimento de novos projetos neste sentido tem

acompanhado este crescimento.

Apesar de datar de desde o século XIV com o surgimento
das primeiras leis sobre direitos autorais (JUNGMANN, 2014), a
propriedade intelectual tem ganhado mais espacgo nas discussdes
internas e organizacionais dos governos e empresas e O
reconhecimento da necessidade de se garantir os direitos
decorrentes dos investimentos em projetos de PD&I também
ganharam forca nas ultimas décadas. Isso é percebido ao se
analisar o surgimento de normas que discorram sobre a
propriedade intelectual no a&mbito internacional e o maior
engajamento dos paises em fazer parte dos respectivos acordos e

tratados internacionais, bem como o de reformularem suas

Como construir uma politica de Pl e TT para ICT’s publicas

29




30

respectivas legislagdes internas a fim de se adequar a essas

normas.

Outro fator a ser observado diz respeito ao préprio
surgimento da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI) em 14 de julho de 1967como entidade internacional de
Direito Internacional Publico e possuindo, como principais
fungdes, o estimulo a protecdo da propriedade intelectual no
mundo por meio da cooperacdo entre os Estados; o
estabelecimento de medidas que visem facilitar a transferéncia
de tecnologia relativa a propriedade industrial para os paises em
desenvolvimento; e o incentivo a negociacdo de novos tratados
internacionais de modo a promover e a modernizacao das

legislacdes nacionais (OMPI, 2019).

E nitida, portanto, a importancia de se entender o que é a
propriedade intelectual e os direitos dela decorrentes. O artigo
2°, inciso VII, da Convencgao que institui a Organizacdo Mundial
da Propriedade Intelectual define a propriedade intelectual

como:

os direitos relativos ds obras literdrias, artisticas e
cientificas; as interpretagoes dos artistas intérpretes e as
execucoes dos artistas executantes, aos fonogramas e ds
emissoes de radiodifusdo; ds invengbes em todos o0s
dominios da atividade humana; as descobertas cientificas;
aos desenhos e modelos industriais; as marcas industriais,

comerciais e de servigo, bem como ds firmas comerciais e
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denominagoes comerciais; 4 protegio contra a
concorréncia desleal; e todos os outros direitos inerentes a
atividade intelectual nos dominios industrial, cientifico,

literdrio e artistico. (BRASIL, 1967).

A propriedade intelectual encontra-se inserida na area do
direito que, por um conjunto de normas legais, reconhece aos
criadores, autores, inventores, melhoristas ou aos responsaveis
por qualquer desenvolvimento proveniente da utilizacio do
intelecto humano, beneficios, garantias e privilégios

particulares sobre as respectivas criacoes.

Tratam-se de direitos relativos aos bens intangiveis, estes
compreendidos como bens imateriais ou incorpéreos, que
estejam abarcados no ambito artistico, literario, cientifico,

industrial, bem como a prote¢do contra a concorréncia desleal e

demais direitos inerentes a atividade intelectual.

Na realidade do contexto brasileiro a propriedade
intelectual é um tema que se encontra alinhado com a atuacao
das principais Instituicoes Cientificas, Tecnologicas e de
Inovacao (ICT’s) especialmente as ICT’s de direito publico.
Conforme dados divulgados pelo Relatério Formict divulgado
em 2018, referente ao ano base 2016, as principais institui¢cdes que
realizam protecdes intelectuais dos bens intangiveis por elas
produzidos sdo Instituicdo de Ensino Superior Publica e

Institutos de Pesquisa Pablico (MCTIC, 2018).

A legislacao brasileira em propriedade intelectual

basicamente estrutura-se por meio das seguintes normas: a Lei
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n° 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei da Propriedade Industrial
(LPI); Lei n° 9.456, de 25 de abril de 1997, a Lei da Protecao de
Cultivares; a Lei n°® 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, Lei dos
programas de computador; a Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de
1998, Lei de Direitos Autorais; a Lei n® 10.973, de 02 de dezembro
de 2004, a Lei da Inovacao; Lei n°® 11.484, de 31 de maio de 2007,
Lei que trata sobre Topografia de Circuitos Integrados; a Lei n°
13.123, de 20 de maio de 2015, Lei que trata sobre o acesso ao
conhecimento tradicional associado ao patrimoénio genético; Lei
n° 13.243, 11 de janeiro 2016, Lei que dispde sobre estimulos ao

desenvolvimento cientifico e a inovacao.

Pelo o exposto, depreende-se do conceito apresentado
pela OMPI bem como das legislacdes atualmente existentes que
a propriedade intelectual se divide em trés grandes ramos, sendo
eles, os direitos autorais, a propriedade industrial e a protecdo
sui generis. Os direitos autorais referem-se aos direitos de autor,
os direitos conexos e o0s programas de computador. A
propriedade industrial refere-se as patentes de invencado e de
modelo de utilidade; a concessdo de registro de desenho
industrial; a concessdo de registro de marca; a repressao as falsas
indicacdes geogréficas; e a repressao a concorréncia desleal. Ja a
protecdo sui generis abarca os demais direitos relativos a
propriedade intelectual, sendo eles a topografia de circuitos
integrados, a protecao de cultivares e o conhecimento tradicional

associado ao patrimonio genético.
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Fonte: JUNGMANN, 2010.

Ademais, é importante ressaltar a respeito do segredo
industrial ou até mesmo o instituto conhecido know-how. A
natureza juridica de tais institutos é largamente discutida no
ambito do direito de propriedade intelectual. Ainda que
intimamente ligado as questdes de propriedade intelectual o
segredo industrial ou know-how ndo se enquadra perfeitamente
no regime juridico da propriedade e ndo possui uma legislacdo
especifica que o conceda direitos de exclusividade, limitando-se
a Lei da Propriedade Industrial, a prever hipéteses para
repressao a concorréncia desleal, conforme artigo 195, incisos XI,

XII e X1V, in verbis:

Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de

conhecimentos, informagoes ou dados confidenciais,
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utilizdveis na industria, comércio ou prestagio de
servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento
publico ou que sejam evidentes para um técnico no
assunto, a que teve acesso mediante relagio contratual ou

empregaticia, mesmo apos o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagdo, de
conhecimentos ou informagoes a que se refere o inciso
anterior, obtidos por meios ilicitos ou a que teve acesso

mediante fraude;

[...]

X1V - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorizagio, de
resultados de testes ou outros dados nio divulgados, cuja
elaboragdo envolva esforco considerdvel e que tenham sido
34 apresentados a entidades governamentais como condigdo

para aprovar a comercializagio de produtos.

Sendo assim, a legislacdo somente atua em sede de
segredo industrial na hipétese de quando este deixa de ser um
conhecimento especifico de uma determinada empresa ou
instituicdo e torna-se publico por meio de uma ilicitude ou
descumprimento de uma obrigagao contratual. Por outro lado,
se o conhecimento se torna publico por descuido daquele que o
mantinha em segredo ou até mesmo pela utilizacdo de técnicas
legais, tais como a de engenharia reversa, inexiste qualquer tipo

de medida judicial ou extrajudicial que possa garantir ao
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desenvolvedor daquele conhecimento a manutencdo da

exclusividade de uso sobre ele.

O autor Denis Barbosa traz o conceito de know-how como
sendo o “corpo de conhecimentos necessarios para dar acesso,
manutencdo ou vantagem em determinado mercado”
(BARBOSA, 2010, p. 627). O know-how é entao todo conhecimento
capaz de gerar riqueza e de agregar valor ao seu possuidor ao ser
mantida em sigilo e utilizada em seu modelo negoécio, em
processos produtivos, em modelos organizacionais dentre outras

formas de apropriacdo e aplicacdo do conhecimento.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Ao se tentar definir conceitos no &mbito da transferéncia
de tecnologia existem alguns desafios a serem enfrentados. O
proprio conceito de tecnologia em si é 6bice a ser superado por
quem estuda os processos de transferéncia de tecnologia. Zhao e
Reisman (1992) afirmam que as discussdes sobre transferéncia de
tecnologia sao prejudicadas pela proépria dificuldade em se
definir o conceito de tecnologia. Para os autores, os estudos
relacionados a transferéncia de tecnologia definem o termo
tecnologia de forma diferente dependendo do panorama
disciplinar do estudo a ser realizado, bem como da perspectiva
do autor. Dessa forma, a maneira como a tecnologia é definida
influencia diretamente na propria defini¢do de transferéncia de

tecnologia.
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Bozeman (2000) em seu estudo denominado
“Transferéncia de tecnologia e politicas publicas: uma revisdao de
pesquisa e teoria” (do original Technology transfer and public
policy: a review of research and theory”) pontua a dificuldade em se
estabelecer com precisdo o que é tecnologia. O autor menciona
que nem sempre é possivel recorrer aos diciondarios, sendo
necessario que os autores tragam outras definicdbes que sejam
condizentes com a realidade estudada. Neste sentido, Sahal
(1981) afirma que o termo “tecnologia” é frequentemente
definido de forma generalizada e abrangente, sendo, muitas
vezes, colocado como sindnimo de pesquisa cientifica aplicada,
conhecimento, manifestacdo da cultura em geral, instrumento de
controle de ambiente natural e dentre outras denominacoes.
Ciente dessa probleméatica o estudo e levantamento dos
diferentes conceitos de transferéncia de tecnologia apresentados

na literatura é fator primordial para a presente dissertagao.

Em linhas gerais, entende-se por transferéncia de
tecnologia “o processo de transferéncia de descobertas cientificas
de wuma organizacdo para outra, com o objetivo de
desenvolvimento e comercializacdo adicionais” (AUTM, 2018).
Ou seja, trata-se do contrato de cessdo ou o licenciamento de
conhecimentos técnicos ou cientificos que tem por escopo

aprimorar o nivel de produgao da parte adquirente.
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Melo e Leitdao (2010) definem transferéncia de tecnologia

como:

“intercambio de conhecimento e habilidades tecnologicas
entre instituicoes de ensino superior e/ou centros de
pesquisa e empresas. Faz-se na forma de contratos de
pesquisa e desenvolvimento, servicos de consultoria,
formagdo profissional, inicial e continuada, venda de

patentes, marcas e processos industriais|...]”.

Conforme entendimento proferido por Roessner (1993)
transferéncia de tecnologia se refere as interagdes
organizacionais e institucionais envolvendo alguma forma de
troca ou repasse de know-how, conhecimento técnico ou

tecnologia de um ambiente para outro.

Zhao e Reisman (1992) realizaram um estudo sobre as
diferentes defini¢des de transferéncia de tecnologias conforme
diferentes pontos de vista (economico, socioldgico,
antropologico). Brooks (1966) apud Zhao e Reisman (1992) define
a transferéncia de tecnologia, na perspectiva econdmica, como o
processo pelo qual a ciéncia e a tecnologia sao difundidas por
meio da atividade humana. Para Brooks a transferéncia de
tecnologia pode ocorrer tanto na transferéncia de conhecimento
cientifico quanto na adaptagdo de uma tecnologia existente para

um novo uso.

Zhao e Reisman (1992) pontua, ainda, que do ponto de

vista sociolégico, o conceito de transferéncia de tecnologia esta
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mais ligado a inovagdo em si e inclui a tecnologia social, como
um projeto de acdo instrumental que reduz a incerteza das
relacdes de causa e efeito envolvidas na obtencdo de um
resultado desejado. No ponto de vista antropolégico, entretanto,
a transferéncia de tecnologia estd amplamente ligada ao contexto

da mudanca cultural e das formas pelas quais a tecnologia afeta

tais mudangas (ZHAO; REISMAN, 1992).

Chesnais (1985) apud Zhao e Reisman (1992) argumenta
que a transferéncia de tecnologia implica a transferéncia para o
destinatario ndo somente do conhecimento técnico necessario
para produzir o produto, mas também da capacidade de
dominar, desenvolver e produzir de forma auténoma a

tecnologia subjacente a esses produtos.

Sendo assim, torna-se evidente que o conceito de
transferéncia de tecnologia possui suas peculiaridades e
distin¢cdes e pode envolver conhecimentos diversos como, por
exemplo, o processo produtivo, os modelos de negécio e o

denominado know how.

Ao se tratar de transferéncia de tecnologia disciplinada
pela perspectiva relacionada a propriedade industrial, convém a
utilizacdo de critérios de afericdio de grau de prontidao
tecnoloégica como, por exemplo, o célebre indice TRL (Technology
Readiness Level) desenvolvido pelo pesquisador Stan Sadin

(NASA, 2010). De acordo com tal indice, usa-se nimeros para
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determinar o nivel de maturagdo da tecnologia. O TRL de 1 a 4
discrimina tecnologias em estdgio inicial, enquanto 5 e 6
indicariam nivel intermediério e 7 a 9 seriam, por fim, o estagio
mais avangado. O tipo de contrato celebrado devera se adequar
a tais peculiaridades, sendo certo que mesmo em estagio inicial
de prontidao, ou ainda em processo de andlise patentédria o

licenciamento é possivel, desde que ressalvadas as tais condi¢des

(NASA, 2010).

Ademais, o processo de transferéncia de tecnologia
necessita de um instrumento juridico que formalize essa troca de
informacOes e conhecimentos onde estardo estabelecidas os
obrigacdes e contrapartidas. Para diferentes tipos de negociacdes
existem instrumentos juridicos distintos a serem utilizados, de
forma a atender melhor as peculiaridades de cada processo de
transferéncia de tecnologia. O Instituto da Propriedade
Industrial (INPI) estabelece trezes modelos contratuais para a
transferéncia de tecnologias. Sao eles: 1) Licenca para Uso de
Marca; 2) Cessdao de Marca; 3) Licenca para Exploragao de
Patente; 4) Cessdao de Patente; 5) Licenca Compulsoéria de
Patente; 6) Licenga para Exploracdo de Desenho Industrial; 7)
Cessdao de Desenho Industrial; 8) Licenca de Topografia de
Circuito Integrado; 9) Cessdao de Topografia de Circuito
Integrado; 10) Licenca Compulséria de Topografia de Circuito
Integrado; 11) Franquia; 12) Fornecimento de Tecnologia; e 13)

Servigos de Assisténcia Técnica e Cientifica (BRASIL, 2019).
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POLITICA DE INOVACAO

A inovagdo, cada vez mais, desempenha um papel
importante na economia mundial. E imprescindivel que uma
organizacdo, qualquer que seja, possua diretrizes e objetivos
estratégicos alinhados a uma visdo inovadora para que ela
consiga se desenvolver economicamente em mercados,

atualmente, tdo competitivos.

Neste sentido, a existéncia de uma politica de inovacdo,
nos mais diversos ambitos organizacionais, faz-se cada vez mais
necessaria. E um alinhamento entre as estratégias de uma nacao
e de seus respectivos membros é requisito primordial para o
sucesso de uma politica nacional de ciéncia, tecnologia e

Inovacao.

Diante disto, em 11 de janeiro de 2016 o Brasil aprovou a
Lei n° 13.243 que dispde sobre estimulos ao desenvolvimento
cientifico, a pesquisa, a capacitagao cientifica e tecnoldgica e a
inovagdo. Esta Lei trouxe importantes alteracdes na Lei de
inovacdo, no sentido de estabelecer, por exemplo, a
obrigatoriedade dos Ntcleos de Inovagao Tecnolédgica (NIT's)
pertencentes as Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de
Inovagao (ICT’s) de direito publico de estabelecerem suas

politicas de inovagao.

Neste panorama, toda ICT de direito puablico devera

instituir sua politica de inovagdo em alinhamento com as
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prioridades da politica nacional de ciéncia, tecnologia e inovagao
e com a politica industrial e tecnoldgica nacional. Ainda em 2016
o Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e Comunicagdes
(MCTIC) revisou e atualizou a sua Estratégia Nacional de
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (ENCTI) com a previsdao de

vigéncia de 2016 a 2022 (MCTIC, 2016).

A nova ENCTI possui como desafios nacionais para a
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (CT&lI) posicionar o Brasil entre
os paises com maior desenvolvimento em CT&I; aprimorar as
condigdes institucionais para elevar a produtividade a partir da
inovagao; reduzir assimetrias regionais na produgao e no acesso
a CT&I; desenvolver solugdes inovadoras para a inclusao

produtiva e social; e fortalecer as bases para promogao do

desenvolvimento sustentavel (MCTIC, 2016).

Além disso a ENCTTI estabelece como seu eixo estruturante
a expansao, consolidacdo e integracdo do Sistema Nacional de
CT&I e como seus pilares fundamentais a promogao de pesquisa
cientifica basica e tecnoldgica; a modernizacdo e ampliacdo da
infraestrutura de CT&l; a ampliacdo do financiamento para o
desenvolvimento da CT&I;, a formacao, atracdo e fixacao de
recursos humanos; e a promogdo da inovagdo tecnolégica nas

empresas.

Assim como a Estratégia Nacional de Ciéncia Tecnologia

e Inovagdo, uma politica de inovagdo, conforme artigo 15-A,
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paragrafo inico da Lei de Inovagao, deve estabelecer diretrizes e
objetivos estratégicos de atuacdo institucional. Esta atuagado
institucional, estabelecida em diretrizes e objetivos estratégicos,
deve prever préticas no ambiente produtivo local, regional e
nacional. Tal determinacdo esté prevista no inciso I do paragrafo
tnico do artigo 15-A acima mencionado. Sendo assim, a
elaboracdo de uma politica de inovagao deve prever em suas
diretrizes e objetivos estratégicos a atuagdo da ICT diante do
ambiente produtivo local e regional a qual estd inserida. Isso
significa, por exemplo, a necessidade de realizacdo de um estudo
a respeito do ecossistema de inovagao local e regional da ICT,

além de entender o papel da ICT dentro deste ecossistema.

Entender as principais demandas deste ambiente
produtivo, bem como as diferentes expertises e possibilidades de
ofertas da ICT a sociedade é primordial para se estruturar e
propor uma politica de inovacdo, pois a partir deste
levantamento serd possivel estabelecer diretrizes e objetivos
estratégicos coerentes com a atuacdo da ICT e o contexto do

ecossistema a qual ela pertence.

O inciso II do paragrafo tinico do artigo 15-A da Lei de
Inovagao determina que a ICT deve também abordar, em sua
politica de inovagdo, as diretrizes e objetivos de
empreendedorismo, de gestdo de incubadoras e de participacdo

no capital social de empresas. Este é um ponto que deve ser
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trabalhado com a ICT publica de forma que atenda a realidade e
necessidades dos diversos atores internos e externos que estejam
envolvidos com as atividades de pesquisa tecnolégica. As
instituicdes cientificas publicas de modo geral possuem um
namero significativo de pesquisas tecnologicas desenvolvidas e
em desenvolvimento. Existe, contudo uma grande dificuldade
de se fazer com que boa parte destas pesquisas gerem,

posteriormente, uma inovagao.

Neste sentido, desenvolver um ambiente de
empreendedorismo e de gestao de incubadoras de empresas
pode ser uma ferramenta estratégica para transformar as
pesquisas realizadas nas ICT’s ptiblicas em modelos de negdcios
para startups e pequenas empresas de base tecnolodgica, que
impulsionardo tais pesquisas para que elas sejam testadas,
validas e tornem-se produtos e processos inovadores e

transformadores da regido onde se encontra aquela ICT.

Além disso, as pesquisas que anteriormente estavam
somente no ambito interno daquela ICT, gerando novos
conhecimentos, importantes publicacdes e formando
profissionais capacitados, passard a gerar também a novas
oportunidades empreendimentos inovadores, desenvolvendo
economicamente a regido e trazendo, inclusive, retorno

financeiro a ICT, seja por meio da transferéncia de tecnologia ou
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com a possibilidade da participacao da prépria ICT participar do

capital social de empresas.

Sendo assim, uma politica de inovagao deve abordar estas
questdes previstas inciso II do pardgrafo tinico do artigo 15-A da
Lei de Inovacdo de forma a planejar essas possiveis interagdes e
normatizar as hipéteses em que elas poderao ocorrer no ambito
da ICT, bem como os procedimentos a serem adotados para a
abertura de editais de incubacao, a forma de selecao e ofertas das
pesquisas e tecnologias a serem disponibilizadas as startups e
empresas integrantes do programa de incubagdo, bem como
outros fatores relevantes e importantes para a consecugao do

apoio ao empreendedorismo que a ICT pretende promover.

Ja os incisos I1I e IV do paragrafo anico do artigo 15-A da
Lei de Inovacdo diz que uma Politica de Inovagdo deve
estabelecer diretrizes e objetivos estratégicos para extensdo
tecnolégica e prestacio de servicos técnicos, para
compartilhamento e permissao de uso por terceiros de seus
laboratérios, equipamentos, recursos humanos e capital
intelectual. Estes dois incisos sdo pontos importantes a serem
abordados em uma Politica de Inovagdo, pois podem ser uma
habilidosa ferramenta de captacao de recursos para a ICT, se

bem trabalhado em sua politica.

Utilizar da extensdo tecnolégica, dos servicos técnicos e

das modalidades de compartilhamento e permissao de uso, por
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terceiros, de seus laboratérios e equipamentos de forma
desburocratizada e eficiente pode significar uma excelente forma
de gerar riquezas e dar acesso a sociedade aos bens que a propria
sociedade construiu ao criar e manter uma ICT publica operante
e em contrapartida pode beneficiar a ICT por meio da geracao de
recursos para que esta invista e melhore a infraestrutura de seus
laboratorios participantes do programa de extensao tecnoldgica,
dos servicos técnicos e das modalidades de compartilhamento e
permissdo de wuso, por terceiros, de seus laboratdrios e
equipamentos. E uma via de mao dupla onde a sociedade sera
beneficiada, pois tera acesso a laboratdrios e equipamentos de
alta tecnologia, até entdo s6 acessiveis a quem faz parte do corpo
discente, docente e técnico da ICT e a propria ICT sera

beneficiada, pois conseguird recursos para a manutengao e

melhoria de sua infraestrutura.

Sendo assim, é imprescindivel se pensar em uma Politica
de Inovagdo que utilize bem a previsdo dos incisos III e IV do
paragrafo tnico do artigo 15-A, levando em consideragao que a
natureza desse tipo de instrumento exige que a ICT normatize
tais questdes de maneira que elas possam funcionar com a maior
celeridade e eficiéncia possivel, pois criar procedimentos
demasiadamente burocraticos podem inviabilizar a atuacdo da
ICT nestas modalidades, visto que os interessados neste tipo de
instrumento necessitam ter acesso a eles em tempo habil para

atender as suas demandas.
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O préximo inciso do paragrafo tnico do artigo 15-A da
Lei de Inovacao, inciso V, determina que uma Politica de
Inovacgao deve, ainda, tratar a respeito da gestao da propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia, objeto principal do
presente trabalho e que serd amplamente abordado do préximo
capitulo. Neste sentido, fica claro que uma Politica de Inovagao
deve possuir em si politicas de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia. Isto ndo significa, contudo, que uma
Politica de Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
seja uma DPolitica de Inovagdo, pois, conforme estamos
verificando na presente andlise do artigo 15-A da Lei de
Inovacdo, uma Politica de Pl e TT corresponde apenas a um dos
oito incisos que determinam os topicos obrigatérios que uma

Politica de inovacdo deve possuir.

O inciso VI do paragrafo tinico do artigo 15-A da Lei de
Inovacdo determina que a ICT publica deve estabelecer diretrizes
e objetivos estratégicos para institucionalizacdo e gestdo do
Ntcleo de Inovagao Tecnolégica (NIT). O NIT, conforme artigo
16 da Lei de Inovacdo, possui suas atribui¢cdes e competéncias

proprias, que serdo abordadas também no préximo capitulo.

Tratando-se ainda do paragrafo tnico do artigo 15-A da
Lei de inovacao, em seu inciso VII, determina que uma Politica
de Inovacdo deve abordar as diretrizes e objetivos estratégicos

para orientacdo das ac¢Oes institucionais de capacitacao de
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recursos humanos em empreendedorismo, gestao da inovacao,

transferéncia de tecnologia e propriedade intelectual.

Por fim o inciso VIII do paragrafo tnico do artigo 15-A da
Lei de Inovacdo determina que a Politica de inovagao deve
prever as formas de estabelecimento de parcerias para
desenvolvimento @~ de  tecnologias com  inventores

independentes, empresas e outras entidades.

Outro artigo importante da Lei de inovacdo que deve ser

mencionado é o artigo 18 que determina que:

A ICT publica, na elaboragio e na execugio de seu
orcamento, adotard as medidas cabiveis para a
administragdo e a gestdo de sua politica de inovagio para
permitir o recebimento de receitas e o pagamento de
despesas decorrentes da aplicacdo do disposto nos arts. 40
a 90, 11 e 13, o pagamento das despesas para a protegio
da propriedade intelectual e o pagamento devido aos

criadores e aos eventuais colaboradores.

Em seu paragrafo tinico, o artigo 18 ainda dispde que:

A captagio, a gestdo e a aplicagdo das receitas proprias da
ICT publica, de que tratam os arts. 40 a 8o, 11 e 13,
poderdo ser delegadas a fundagio de apoio, quando
previsto em contrato ou convénio, devendo ser aplicadas

exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa,
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desenvolvimento e inovacdo, incluindo a carteira de

projetos institucionais e a gestdo da politica de inovagio.

Neste sentido, é importante que a ICT preveja em sua

Politica de Inovacdo as formas de permitir o recebimento de

receitas e o pagamento de despesas decorrentes da execugao:

1.

de contratos e convénios de para compartilhamento e
permissao de uso de laboratérios e de capital intelectual
da ICT;

da participacdo minoritdria da ICT em capital social de
empresas com o proposito de desenvolver produtos ou
processos inovadores, nos moldes do artigo 5° da Lei de
Inovacao;

da celebracdo de contratos de transferéncia de
tecnologia;

da obtencdo de o direito de uso ou de exploragao de
criagao protegida;

da celebracdo de contratos de prestacdo de servicos
técnicos especializados em atividades voltadas a
inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no
ambiente produtivo;

da celebracdo de acordos de parceria com instituigdes
publicas e privadas para realizacdo de atividades

conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de
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desenvolvimento de tecnologia, produto, servigo ou
processo;

7. de cessdo dos direitos sobre a criacao de titularidade da
ICT a terceiros;

8. do recebimento dos ganhos econdmicos, auferidos pela
ICT, resultantes de contratos de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito
de uso ou de exploracdo comercial de criacdo protegida,
bem como o respectivo repasse dos valores devidos aos

inventores.

Além disso, a Lei de Inovagao abriu a possibilidade da ICT
publica delegar a uma Fundagao de Apoio a captagao, a gestao e
a aplicacdo das receitas proprias da ICT, de que tratam os artigos.
4° a 8° 11 e 13 da Lei. Essa autorizacdo pode ser de extrema
importancia da estruturacao de NITs ligados as ICTs publicas,
visto a possibilidade de desburocratizacdo das atividades ligadas
as questdes administrativas da gestdo do NIT, principalmente as

ligadas a execucdo do seu or¢amento.

Neste sentido é importante que uma politica de inovagao
estabeleca as formas de captacdo de recursos destinados ao
funcionamento do NIT, bem como as formas de permitir o
recebimento de receitas e o pagamento de despesas decorrentes
da execugao do or¢camento da ICT, conforme dispde o artigo 18

da Lei de Inovacao.
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NUCLEO DE INOVACAO TECNOLOGICA

Conforme ja foi mencionado anteriormente a Lei de
Inovacdo é a legislagao responsavel por dispor sobre incentivos
a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo brasileiro. Para tanto, esta Lei estipula que toda
Instituicdo Cientifica, Tecnologica e de Inovacao (ICT), deve,
obrigatoriamente, instituir um Ntcleo de Inovagao Tecnolégica
(NIT) para realizar as acOes de gestao de sua politica de inovagao,
conforme se verifica em seu artigo 16, caput, que determina:

Para apoiar a gestdo de sua politica de inovagdo, a ICT

publica devera dispor de Niicleo de Inovagio Tecnologica,

proprio ou em associagdo com outras ICTs.
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Segundo a Lei de Inovagdo, em seu artigo 2° inciso V,

Institui¢do Cientifica, Tecnoldgica e de Inovagao (ICT) é:

orgdo ou entidade da administragio publica direta ou
indireta ou pessoa juridica de direito privado sem fins
lucrativos legalmente constituida sob as leis brasileiras,
com sede e foro no Pais, que inclua em sua missio
institucional ou em seu objetivo social ou estatutirio a
pesquisa bdsica ou aplicada de cardter cientifico ou
tecnologico ou o desenvolvimento de novos produtos,

servigos ou processos.

Como construir uma politica de Pl e TT para ICT’s publicas




52

Ainda segundo a Lei de Inovagdo, em seu artigo 2°, inciso

VI, Nucleo de Inovacao Tecnolégica (NIT) é:

estrutura instituida por uma ou mais ICTs, com ou sem
personalidade juridica propria, que tenha por finalidade a
gestio de politica institucional de inovagio e por

competéncias minimas as atribuigoes previstas nesta Lei.

O artigo 16 da Lei de inovacdo abre a possibilidade das
ICTs ptblicas instituirem seus NITs individualmente ou em
associacdo com outras ICTs. Essa autorizacdo da Lei pode ser
bastante relevante e estratégica para as ICTs publicas que ndo
possuem uma grande ocorréncia de demandas a ponto de

justificar a criacdo e manutencdo de um NIT em tempo integral.

Ao mesmo tempo, algumas demandas podem surgir
esporadicamente, e a inexisténcia de um NIT para atender em
plenitude tal demanda significaria uma irregularidade. Uma
alternativa é a contratacdo pontual de prestacao de servicos de
terceiros a fim de atender tais demandas esporadicas. Contudo,
a contratacdo desse tipo de servico pode significar um alto custo,
podem este dispéndio chegar a ser igual ou maior do que criar e
manter um NIT plenamente funcional, sendo impossivel prever
as demandas futuras a ponto de se poder mensurar qual opgao

serd a mais benéfica em um periodo de tempo especifico.
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Nesta hipotese, é mais interessante, que tais ICTs

instituam um NIT conjuntamente, de modo que eles terdo um

namero de demandas suficientes a serem atendidas que

justifique a criagdo e manutencdo de um NIT bem estruturado e

capaz de atender qualquer necessidade daquelas ICTs a ele

vinculadas, aumentando assim a qualidade dos trabalhos e

diminuindo significantemente os gastos.

Ainda sobre o artigo 16 da Lei de Inovagao, em seu

paragrafo primeiro, estdo definidas as competéncias do NIT,

sendo elas:

§ 1o Sao competéncias do Niicleo de Inovagio Tecnologica

a que se refere o caput, entre outras:

I - zelar pela manutencdo da politica institucional de
estimulo a protegio das criagoes, licenciamento, inovagao

e outras formas de transferéncia de tecnologia;

IT - avaliar e classificar os resultados decorrentes de
atividades e projetos de pesquisa para o atendimento das

disposigoes desta Lei;

III - avaliar solicitacdo de inventor independente para

adogdo de invengio na forma do art. 22;

IV - opinar pela conveniéncia e promover a protecio das

criacoes desenvolvidas na instituicdo,

V - opinar quanto a conveniéncia de divulgagio das
criagoes desenvolvidas na instituigdo, passiveis de

protegio intelectual;
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VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a
manutengdo dos titulos de propriedade intelectual da
instituicao.

VII - desenvolver estudos de prospecgio tecnologica e de
inteligéncia competitiva no campo da propriedade

intelectual, de forma a orientar as agoes de inovagdio da

ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a

transferéncia de inovagdo gerada pela ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT
com empresas, em especial para as atividades previstas

nos arts. 60 a 9o;

X - negociar e gerir o0s acordos de transferéncia de

4 tecnologia oriunda da ICT.

E importante ressaltar que a politica de inovacido de uma
ICT publica devera estabelecer qual das suas estruturas serd o
seu Ntcleo de Inovagao Tecnolégica. Além disso, tais atribui¢des
ndo podem ser delegadas a outros setores da ICTs, que ndo o seu
NIT sob pena de irregularidade quanto a disposi¢ao do artigo 16
da Lei. Descentralizar tais atribui¢des significaria enfraquecer o
NITs, prejudicando seriamente a boa gestdo da propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia da ICT, um fator

indesejavel e que deve ser evitado a todo custo por uma ICT que
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preze pelo estimulo ao desenvolvimento cientifico, tecnologico e

a inovacao.

Deve-se perceber o NIT como um organismo vivo, que
possui cabeca, tronco, membros e 6rgaos. Assim como um
organismo somente vive em plenitude e em bom funcionamento
se estiver completo, isto é, possuindo sua cabega, tronco,
membros e Orgdos; ndo se pode desmembrar e dividir as
atribuicdes do NIT, sem que isso prejudique o seu bom
funcionamento ou até mesmo a sua propria existéncia. Nao
adianta simplesmente que a ICT publica institua o seu NIT no
papel se na prética ele ndo funcione e ndo exerca todas as
atribuicdes previstas no pardgrafo primeiro do artigo 16 da Lei
de Inovacdo e é por isso que é tdo importante incluir na politica
de inovagao da ICT publica todos os meios que possibilitem a

aplicagdo do artigo 16 da Lei de Inovacao.

Sabe-se, contudo, que infelizmente, muitas ICTs ptublicas
ainda ndo zelam por este prisma, possuindo NITs somente no
papel e enfraquecendo, consequentemente, todo o ecossistema
nacional de inovagdo, pois uma ICT que ndo viabiliza as
condi¢des minimas para que o seu NIT funcione devidamente é
uma ICT que produz apenas criagdes sem transforma-las,
contudo, em inovagdes. Em ouras palavras, ¢ uma ICT que
recebe recursos da sociedade mas ndo devolve plenamente, a

quem de direito, as riquezas, conhecimentos e bens por ela
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produzidos, sendo, portanto, uma ICT que nao transforma e nao

impacta o contexto social ao qual ela esta inserida.

56

Como construir uma politica de Pl e TT para ICT’s publicas




POLITICA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Conforme foi abordado no tépico anterior, uma politica de
inovacdo, além de outros fatores, deve abordar as questdes
relacionadas a gestdo da propriedade intelectual e transferéncia
de tecnologia. E importante frisar que uma politica de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia nao se
confunde com uma politica de inovagdo, sendo uma parte da

outra.

Antes da tltima alteragdo na Lei de Inovagao, trazida pela
aprovacdo da Lei n° 13. 243 /2016, muitas Institui¢cdes Cientificas,
Tecnolégicas e de Inovacdo (ICT’s) publicas ja possuiam uma
politica de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia
aprovada e instituida internamente, inclusive algumas ja bem
amadurecidas e com alguns anos de pratica. Uma politica de
inovagao, contudo, é um instituto novo e obrigatorio trazido pela
alteracao provocada pela Lei de 2016. Neste sentido, é possivel
que muitas ICT’s publicas que ja possuem politicas de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia vigentes,
aproveitem esta obrigatoriedade de elaboracao da politica de
inovagdo para atualizarem suas respectivas normas internas de

propriedade intelectual.

Por outro lado, sabe-se que muitas outras ICT’s carecem,

ainda hoje, do estabelecimento e prética de uma politica de
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propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. Estas ICT’s
terdo um desafio ainda maior, pois precisardo que discutir e
propor uma politica de inovagdo quase que inteiramente do zero.
O presente topico se propde a discutir uma politica de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, abordando
os aspectos que este tipo de politica deve trazer e propondo
diferentes formas de uma ICT puiblica construir a sua politica de

propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia.

Neste sentido é relevante mencionar alguns aspectos
minimos que devem ser abordados em wuma politica de
propriedade intelectual e transferéncias de tecnologia, sendo

eles:

1. o reforco de que toda a propriedade intelectual
produzida no ambito da ICT é de titularidade dela,
cabendo aos autores, criadores, inventores ou
melhoristas, apenas os direitos morais decorrentes dos
resultados passiveis de protegao, conforme estabelece o
artigo 88 da Lei n°® 9.279/1996;

2. as penalidades e responsabilizacdes cabiveis nos casos
em que o pesquisador com vinculo com a ICT proceda
com a protecdo em nome proprio ou de terceiro de
criagao por ele desenvolvida no ambito da execucdo de

suas atividades inatas ao seu trabalho junto a ICT ou
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que utilizou ou desenvolvida utilizando-se recursos
humanos, financeiros ou matérias da ICT;

. 0s recursos da ICT e a forma de repasse que serao
destinados a protecdo e manutencdo da protecdao da
propriedade intelectual pelo NIT;

. o sigilo e confidencialidade das informag¢des no ambito
dos trabalhos, projetos e pesquisas que sdo
desenvolvidos na ICT;

. a obrigacao de comunicacdo dos resultados obtidos da
consecucdo dos trabalhos, projetos e pesquisas
desenvolvidos na ICT, vislumbrando a avaliacdo pelo
NIT e posterior protecdo quando for o caso, bem como
0os respectivos procedimentos que devem ser
obedecidos;

. 0s procedimentos adotados pelo NIT para avaliacdo e
classificacao dos resultados decorrentes de atividades e
projetos de pesquisa;

. as hipoéteses em que o NIT deverd decidir pela
conveniéncia e promogdo da protecdo das criagdes
desenvolvidas na instituicao;

. as hipoteses em que o NIT podera optar pela
divulgacdo das criacdes desenvolvidas na instituicdo,
passiveis de protecao intelectual;

. as hipéteses em que o NIT podera se manifestar pela

conveniéncia da ndo protecio de um criagdo e
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autorizagao da protecdo ser realizada pelo inventor em
nome proprio;

10. a divisdao dos ganhos econdémicos advindos da
transferéncia de tecnologias;

11. os procedimentos para formalizacdo da cotitularidade
com outras instituicoes

12. ainstituicao e delimitacao da atuacao de um Conselho
Deliberativo do NIT com participagdo de docentes e

servidores de diferentes areas da ICT para apoiar as

decisdes do NIT.

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

Algumas modalidades de protecdao por propriedade
intelectual exigem, como requisito legal, que o sigilo das
informagodes passiveis de protecao seja mantido até que a devida
protecdo junto ao 6rgdo responsdvel pela sua concessao seja

devidamente solicitada.

A exemplo, os artigos 8° e 9° da Lei n° 9.279/1996 (Lei da
Propriedade Industrial), estabelecem que somente sera
patentedvel a invengdo ou o modelo de utilidade que preencher

o requisito da novidade.

Além disso, mesmo apds a protecdo, em algumas
hipéteses ainda podera persistir o interesse em manter parte das

informacdes em sigilo, por questdes estratégicas por parte do
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NIT no momento de negociar ou ofertar a tecnologia para

transferéncia de tecnologia a terceiros.

Neste sentido, a Politica de PI e TT deve estabelecer que o
seu corpo técnico, docente e discente tome as devidas
providéncias para zelar pelo sigilo e confidencialidade das
informagdes em todo o processo de desenvolvimento de projetos
e pesquisas de ciéncia tecnologia e inovagdo sob pena de serem,
futuramente, impossibilitados de solicitar a protecao junto ao
NIT, podendo inclusive, existir algum tipo de responsabilizacao
do divulgador nos casos haverem prejuizos a ICT decorrentes da
divulgacdo indevida de informagdes passiveis de protecao por

propriedade intelectual.

Deve existir a obrigatoriedade de celebracdo de Termos de
confidencialidade com cada pesquisador que atue em pesquisa
no ambito da ICT, seja ele um pesquisador interno ou externo,
com ou sem vinculo com a instituicdo. Além disso, apds a
conclusdo dos trabalhos de pesquisa, o NIT deve ser
rapidamente consultado com a finalidade de se verificar se existe
a possibilidade e conveniéncia em proceder com a protecdo dos

resultados.

Antes da manifestacdo do NIT, nenhuma publicacdo a
respeito dos resultados deve ser realizada pelo grupo de
pesquisadores envolvidos, incluindo-se trabalho de conclusao de

curso, dissertacoes de mestrado e teses de doutorado.
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Em casos excepcionais e havendo a necessidade de defesa
de trabalhos, o NIT deve ser consultado para que todos os
procedimentos necessarios para resguardar a confidencialidade
das informagdes sejam tomados. Esses procedimentos precisam
estar previamente estabelecidos institucionalmente dentro da
ICT, por meio da sua Politica de PI e TT. Cita-se como exemplo a
possibilidade de realizagao da banca em um sessao fechada, ndao
no sentido de proibir que a banca seja assistida por terceiros
interessados pois as bancas devem ser acessiveis ao publico, mas
no sentido de se exigir dos participantes da banca assinem um

Termo de sigilo antes de adentrarem o local da apresentacao.

Outro ponto importante a ser observado diz respeito aos
procedimentos a serem adotados apds a devida solicitacdo de
protecdo da propriedade intelectual e inicio dos trabalhos de
transferéncia de tecnologia. A Lei da Propriedade Industrial
determina, em seu artigo 30, que o pedido de patente depositado
junto ao 6rgdo de protecao devera ser mantido em sigilo durante
18 (dezoito) meses contados da data do depdsito ou da
prioridade mais antiga. Este periodo de sigilo pode ser
estratégico para que a ICT negocie a tecnologia com empresas
que tenham o interesse de serem as primeiras a colocar a
tecnologia no mercado, e tal sigilo faz-se importantissimo para

as negociagoes junto a essas empresas.
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Sendo assim, mesmo ap0ds a solicitacdo de protecao, é
necessario cuidar do sigilo e confidencialidade das informacdes
nos termos das negociagdes que poderao ser realizadas pelo NIT,
sendo, portanto, importante a celebracio de Acordo de
confidencialidade junto as empresas interessadas para
resguardar, ambas as partes, quanto as informacdes
confidenciais que serdo repassadas entre as instituicdes na

consecugao das negociagoes.

Ademais, a negociagdo de uma tecnologia de titularidade
da ICT junto a uma empresa interessada pode envolver a
necessidade de divulgacdo de informagdes confidenciais quanto
a tecnologias da prépria empresa interessada. Sabe-se, que
muitas vezes, uma tecnologia é desenvolvida para ser utilizada
e aplicada em conjunto com outras tecnologias, ndo sendo
incomum que ocorra a necessidade de testes e validagdes entre
as tecnologias das institui¢cdes negociantes, ficando assim, ainda
mais evidente a importancia de celebracdo de instrumentos
juridicos de sigilo e confidencialidade mesmo apés a solicitagao

de protecdo da tecnologia.

A necessidade de celebragao de Acordos de Cooperagao
Técnica e Cientifica também pode ocorrer no ambito da
transferéncia de tecnologia, justamente para regulamentar e
estabelecer as condi¢des para realizagdes de possiveis testes e

validacoes, visando, caso os testes demostrem bons resultados,
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um futuro licenciamento para uso e exploragao comercial. Nesta
hipotese é imprescindivel a existéncia de clausula de
confidencialidade nestes instrumentos juridicos, além da
previsdo da propriedade intelectual decorrente daquela parceria,
principalmente em relacdo a propriedade intelectual existente
antes da celebracdo do Acordo de Cooperacdo, que deve,
inclusive, manter-se sendo de titularidade do seu detentor

original.

Outrossim, no ambito da transferéncia de tecnologia, sabe-
se que existem informagdes que ndo necessariamente precisam
constar do documento de solicitacdo da protegao da propriedade
intelectual mas que ndo deixam de ser informacdes valiosas para
a aplicagao da tecnologia no mercado. Essas informacdes podem
ser também objeto das negociacdes entre a ICT e a empresa
interessada o que reforca, novamente, a relevancia de se celebrar
instrumentos de confidencialidade mesmo ap6s a solicitacdo da

protecao da propriedade intelectual.

Alguns modelos de instrumentos de confidencialidade
podem ser encontrados ao final do presente Guia, na seccdo

MODELOS DE MINUTAS.

DIVISAO DOS GANHOS ECONOMICOS

A Instituicdo Cientifica, Tecnolégica e de Inovagao (ICT)
de direito publico podera celebrar contratos de transferéncia de

tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou
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de exploragao de criagdo por ela desenvolvida isoladamente ou
por meio de parceria. Estes contratos de transferéncia de
tecnologia podem prever o pagamento, pela empresa licenciada,
de uma contrapartida que gerard ganhos econdmicos a ICT por

meio do recebimento de royalties.

Destarte, é imprescindivel que a ICT preveja em sua
Politica de Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia
a forma como se dard a divisdo dos ganhos econémicos por
ventura recebidos pelo Nucleo de inovacdo Tecnologica em
decorréncia da execucdo de contratos de transferéncia de

tecnologia.

A Lei de Inovagdo em seu artigo 13 assegura aos
inventores a participacdo minima de 5% e maxima de 1/3 sobre
nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de
contratos de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para

uso e exploragao comercial de criagdo protegida.

Sendo assim, é de extrema importancia que a ICT publica
determine em sua Politica de PI e TT a divisdo dos ganhos
econdmicos dentre as instincias internas da instituicdo. A
exemplo, podemos citar a Universidade de Brasilia que em sua
Politica de Propriedade Intelectual e Transferéncia de
Tecnologia, instituida pela Resolugao CAD n° 005/1998, que faz
a divisdo dos ganhos econdmicos recebidos pelo NIT da

Universidade da seguinte forma:
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Art. 6° Respeitados os direitos de terceiros resultantes de
acordo, convénio, contrato e outros instrumentos de
cooperagiao celebrados pela Universidade de Brasilia, os
rendimentos de que trata o art. 2° que couberem a UnB,
assim entendidos conforme os termos descritos no item
VII do art. 4° desta Resolucio, serdo distribuidos da

seguinte forma:

I-  Um terco do total dos rendimentos ird para o

inventor, autor ou melhorista;

II-  Os dois tercos restantes serdo  assim

compartilhados:

a)  vinte por cento a Faculdade a que pertencer ou
estiver vinculado o inventor, ou autor, ou melhorista,
66 cujo montante serd destinado a atividades de pesquisa e

desenvolvimento;

b)  trinta por cento ao Departamento ou a Faculdade
ou Instituto quando esta ou este nao possuir
departamentos onde o inventor, ou autor ou melhorista
estiver lotado ou vinculado quando da realizagdo da obra,
criagdo, invento e demais realizacoes previstas nesta
Resolugdo, cujo montante serd destinado a atividades de

pesquisa e desenvolvimento;

c) vinte por cento para a Unidade Gestora da propriedade

intelectual e transferéncia de tecnologia da UnB;

d) trinta por cento para a Unidade da Administragdio

Superior, cujo montante serd destinado a um fundo de
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reserva para financiar atividade de pesquisa e

desenvolvimento tecnoldgico e industrial.
COTITULARIDADE COM OUTRAS INSTITUICOES

Outro ponto que deve ser trata em uma Politica de
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia diz
respeito aos casos em que a protecdo é realizada em parceria com

outras instituicoes.

A Lei de Inovagao, em seu artigo 9° afirma que é facultado
as ICT’s celebrar instrumentos juridicos de parceria com outras
instituicdes. O pardgrafo segundo estabelece que as partes
deverdo prever em instrumento juridico especifico, a titularidade
da propriedade intelectual e a participacdo nos resultados da
exploracao das criagdes resultantes da parceria, assegurando aos
signatarios o direito a exploragdo, ao licenciamento e a

transferéncia de tecnologia.

Sendo assim, é importante que a ICT estabeleca os
procedimentos e formalidades internas a serem obedecidas no
momento da celebragdo deste instrumento juridico, indicando
quais as instancias internas da ICT devem ser consultadas e quais
documentos devem constar na instru¢do processual do
instrumento juridico a ser celebrado. Trata-se da formalizacdo da
cotitularidade existente entre as duas ou mais institui¢cdes que
contribuiram para o desenvolvimento dos resultados passiveis

de protecao.
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Neste instrumento juridico devera constar no minimo as

seguintes clausulas:
 Divisdo da titularidade;
* Gestao da propriedade intelectual;
* Ressarcimento dos gastos;
* Gestdo da exploracdo econdmica da tecnologia.

E importante ressaltar que deve-se respeitar o que foi
estabelecido no instrumento juridico celebrado para
formalizacdo da parceria, exceto se as partes concordarem em

alterar alguma disposicao anterior.

Além disso, para se estabelecer o percentual de
titularidade de cada instituicdo, pode-se utilizar como
parametros o aporte de recursos humanos, recursos materiais,
recursos financeiros, bem como o aporte do conhecimento prévio

aplicado no desenvolvimento da tecnologia.

PROCEDIMENTOS INTERNOS PARA PROTECAQ

A Politica de PI e TT de uma ICT ptblica deve deixar claro
a obrigatoriedade do pesquisador de procurar o NIT sempre que
houver a expectativa de que um resultado por ele gerado possa

ser passivel de protecdo por propriedade intelectual.

O NIT deve dispor a comunidade de pesquisadores a ele

vinculado uma estrutura minima que possibilite o atendimento
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daquele pesquisador que o procure no sentido de poder orienta-

lo quanto a politica de Pl e TT da ICT.

O NIT pode possuir pessoal proprio devidamente
capacitado e treinado para fazer o atendimento ao pesquisador
ou pode dispor de uma parceria ou convénio com instituicao
terceirizada especializada para realizacdo do atendimento,
devendo o NIT realizar essa ponte com a institui¢do autorizada
a fazer o atendimento e orientando o pesquisador a respeito dos

procedimentos a serem adotados.

O atendimento deve consistir na avaliagdo prévia dos
resultados passiveis de protecio para que seja possivel
identificar a modalidade mais adequada de protecao: direito de
autor, programa de computador, patentes, marcas, desenho

industrial, topografia de circuitos integrados ou por know-how.

Realizada essa avaliagdo prévia o pesquisador deve ser
orientado em relacdo aos proximos procedimentos para uma
verificagdo mais aprofundada quanto ao preenchimento dos
requisitos legais de protecdo, onde o pesquisador devera
fornecer ao NIT as informagdes necessdrias para o bom

andamento da demanda.

E importante que na Politica de PI e TT esteja previsto a
obrigacdo do pesquisador de repassar todas as informagodes
necessdarias para realizacdo da protecdo ao NIT, bem como as

informacOes em relacdo aos autores, criadores, melhoristas ou
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inventores envolvidos no desenvolvimento da tecnologia além

dos possiveis parceiros cotitulares.

Os trabalhos para uma avaliagdo mais aprofundada serao
iniciados a partir das informagdes fornecidas pelo pesquisador.
A titulo de exemplo, se a tecnologia for passivel de protecao pela
modalidade de patente, seja de invencdo ou de modelo de
utilidade, uma verificacdo mais detalhada é realizada para
identificar se a tecnologia preenche os requisitos de novidade,

atividade inventiva e aplicacdo industrial.

Na hipétese dessa segunda avaliacdo do NIT ser negativa
em relacdo a protecdo pela Lei da Propriedade Industrial a
demanda serd encaminhada para o setor de transferéncia de
tecnologia para andlise quanto a possibilidade de transferéncia
de know-how. Se a avaliacdo for favordvel passa-se aos
procedimentos e elaboragdao da documentagao técnica e juridica
de apropriagdo necesséria para realizacdo da protecdo junto ao

respectivo 6rgdo responsavel.

Um dos procedimentos mais comuns é a realizagdo de
buscas de anterioridade nos bancos de patentes nacional e
internacionais em diferentes momentos do processo de protecdo,
a fim de se verificar o requisito na novidade. Realizar as buscas
em diferentes momentos aumenta a margem de seguranga em
relacdo a novos documentos que podem ter se tornado publicos

durante o processo de elaboracdo dos documentos técnicos de
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apropriacdo da propriedade intelectual. Pode-se citar como
exemplo a elaboracdo de uma redacdo de patente que pode
demorar alguns meses para ser finalizada. Sabe-se que a Revista
da Propriedade Industrial (RPI) publica novos documentos
semanalmente. Sendo assim, uma busca de anterioridade
realizada no inicio do processo de protecio pode ndo ter
encontrado nenhum documento impeditivo. Se, contudo, for
realizada a mesma busca meses depois é possivel encontrar

algum documento que possa comprometer a protegao.

Deve-se ressaltar, ainda, que para a elaboracdo da
documentacdo técnica necessaria para a protecao algumas
normas especificas do 6rgdo responsavel pela concessdao sejam

observadas e cumpridas.

Por esta razdo é essencial que o NIT possua um corpo de
profissionais  especializados para a elaboracdo desta
documentagdo ou que possua parceria com instituigao
especializada em propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia para poder atender esse tipo de demanda. Sendo
assim, para possibilitar que tais atividades de responsabilidade
do NIT possam ser executadas a ICT deverd prever em seu
orcamento recursos financeiros para tal destinacdo, conforme

prevé o artigo 18 da Lei de Inovagao.
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MODELOS DE MINUTAS

Nesta parte do presente GUIA é possivel se obter alguns
modelos de minutas para auxiliar aqueles que gostariam de
aprofundar os seus conhecimentos em relagdo as diferentes
modalidades contratuais existentes no ambito da propriedade

intelectual e transferéncia de tecnologia.

As minutas devem ser utilizadas apenas para fins
académicos. Nao é recomendavel que os modelos aqui dispostos
sejam utilizados sem o devido acompanhamento de um
profissional da area do direito devidamente especializado em
contratos de propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia tendo em vista a complexidade que abarca o tema.
Cada tipo de ativo intangivel, de negociagdo ou parceria a ser
formalizada possui especificagdes muito proprias e quase

sempre € necessario se fazer adequacdes e adaptacdes.

Cabe ressaltar ainda que a utilizacdo de modelos nao
exime a ICT de obedecer aos tramites internos que lhes sdo

cabiveis e de observar a legislacao aplicavel.

Segue a listagem de todos os modelos de minutas

disponiveis:
1. Modelo de minuta de procuracdo (cotitularidade);

2. Modelo de minuta de Termo de sigilo (GERAL);
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3. Modelo de minuta de Termo de compromisso de

confidencialidade para os membros de banca examinadora;

4. Modelo de minuta de Termo de compromisso de

confidencialidade para apresentacdo de banca em sessdo

fechada;

5. Modelo de minuta de Acordo de Confidencialidade

(entre instituicdes);

6. Modelo de minuta de Acordo de Propriedade

Intelectual;

7. Modelo de minuta de Contrato de Propriedade

Intelectual entre Inventores.

74
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MODELO DE MINUTA DE PROCURACAO (COTITULARIDADE)

PROCURACAO

O(A) [NOME DA INSTITUICAO OUTORGANTE],
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°. [XX. XXX/ XXXX-XX], com
sede na [endereco completo com CEP], neste ato representada
por seu(ua) [nome completo do representante legal da empresa],
no uso de suas atribui¢cdes conferidas pelo respectivo [citar
documento que delega poderes. Exemplo: contrato social,
procuracdo, Ata de eleicdo, Ato da Reitoria, Nomeacao do cargo
ou funcao etc] inscrito(a) no CPF sob n° [XXX XXX XXX-XX] e
portador(a) da Carteira de Identidade n° [DXOOOXX XXX/ XX],
residente em [Cidade e UF], por este instrumento de mandato,
confere amplos poderes o(a) [NOME DA INSTITUICAO
OUTOGADA-GESTORA](a instituicao outorgada-gestora € a
instituicao responséavel por realizar o processo de solicitacdo da
protecao junto ao orgao competente), inscrita no CNPJ/MF sob
0 n°. POCXXX XXX/ XXXX-XX], com sede na [endereco completo
com CEP], para representar a [NOME DA INSTITUICAO
PARCEIRA] no Pais, perante o(a) [nome do érgao competente
por conceder a protecao](exemplo: Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI),Biblioteca Nacional, Ministério da
Agricultura, Pecudria e Abastecimento etc), para o fim de
requerer e processar direitos de propriedade intelectual face ao

depésito  do(a) pedido de  patente/programa  de
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computador/desenho  industrial/topogratia de  circuito
integrado/cultivar/direito autoral denominado “[titulo da
tecnologin]” para manté-lo(a) em vigor com amplos poderes para
assinar peticdbes e documentos, pagar taxas, anotar
transferéncias, fazer prova de uso, apresentar oposicdes,
recursos, réplicas, anotar, elaborar notificacdes extrajudiciais, e
praticar para os fins mencionados, todos os atos necessarios
perante as autoridades administrativas competentes no Brasil,

em beneficio da Outorgante, ratificando os atos ja praticados.

[Cidade]/[UF],  de de
76

(Assinatura)

[nome do representante legal da outorgante]

[cargo do representante legal da outorgante]

LEGENGA:
TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.

Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul: texto meramente

explicativo. Deve ser removido.
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MODELO DE MINUTA DE TERMO DE SIGILO (GERAL)

TERMO DE SIGILO para

[descri¢ao sucinta do objetivo].

[nome completo do declarante], inscrito(a) no CFP n° [n° do
CPF], DECLARO, em razdo de minha participa¢do no ambito do
projeto/ da pesquisa/ do trabalho académico/ grupo de estudo
/grupo de trabalho/ conselho/ comissao denominado “[nome
do projeto]”, que terei acesso a dados confidenciais relacionados
a [nome da ICT] no ambito do [nome do centro, 6rgao ou
Unidade Académica] e instituicdes ou empresas parceiras,
manterei sigilo em relagdo a toda e qualquer informacgao obtida.
Declaro, ainda, estar ciente de que a divulgacdo destas
informagdes a terceiros sem autoriza¢do por escrito do NIT da
[nome da ICT] constitui infragdo punivel no ambito civil, penal e
administrativo. ~Dentre outras, as penalidades pelo

descumprimento deste termo sao:
1. Multa, conforme o artigo 325 do Cédigo Penal;

2. Indenizacgdo por perdas e danos causados a [nome da

ICT].

Declaro estar ciente de que os resultados obtidos em qualquer
projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovagao no ambito da
[nome da ICT] a pertencem exclusivamente a ele(a), de acordo
com os artigos 93, combinado com os artigos 88, 89, 90, 91 e 92,

da Lei n® 9.279/1996, e a [citar as demais normas internas da ICT
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que tratam de propriedade intelectual e transferéncia de

tecnologial, a Lei 10.973/04, bem como as demais normas

vigentes.
[Cidade]/[UF], de de
NOME:
CPF: ASS.:
LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.
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MODELO DE MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE
CONFIDENCIALIDADE PARA OS MEMBROS DE BANCA
EXAMINADORA

TERMO DE COMPROMISSO DE
CONFIDENCIALIDADE PARA OS
MEMBROS DE BANCA
EXAMINADORA

O abaixo assinado, na qualidade de membro de banca
examinadora da [nome da ICT], considerando que para anélise
do projeto de monografia/trabalho de conclusao de curso/
dissertacdo/tese denominado [titulo completo do trabalho],
do(a) discente [nome completo do(a) discente]|, matricula n°
[informar matricula], submetido ao processo de defesa de projeto
do [NOME DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAQ] do
Instituto/da Faculdade [NOME DA UNIDADE ACADEMICA],
poderd vir a ter informagdes passiveis de protecdo por

propriedade intelectual e assim consideradas confidenciais,

compromete-se a manter sigilo em relagao a tais informacaes.

Compromete-se ainda a usar as informagoes sigilosas a
que tiver acesso apenas com o proposito de avaliacdo, nado
revelando as mesmas a qualquer titulo sob nenhum pretexto ou
meio. Devera ainda garantir a protecio adequada das
informagdes confidenciais contra revelacdo, cépia ou wuso

indevido e ndao autorizado.
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A obrigacdo ora assumida exclui aquelas informagdes que

estejam sob dominio ptblico antes da assinatura deste termo.

O presente compromisso sera valido por xx (xxxx) anos,
ou até que os direitos dos envolvidos tenham sido devidamente
protegidos sob as cautelas legais exigiveis, ou tornando-se
pablico pelo pesquisador ou pelo Instituto Nacional de

Propriedade Industrial (INPI).

Caso o examinador descumpra quaisquer obrigagdes
previstas no presente termo, deverd indenizar os autores e
titulares da pesquisa, nas implicacdes e sangdes de cunho civil e

criminal cabiveis.

E para todos os efeitos, firma o presente termo.

[Cidade]/[UF], de de

Nome do examinador:

CPF: Ass.:

LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.

Como construir uma politica de Pl e TT para ICT’s publicas



MODELO DE MINUTA DE TERMO DE COMPROMISSO DE
CONFIDENCIALIDADE PARA APRESENTACAO DE BANCA EM
SESSAO FECHADA

TERMO DE COMPROMISSO DE
CONFIDENCIALIDADE PARA
APRESENTACAO DE BANCA EM
SESSAO FECHADA

Os abaixo assinado assumem o compromisso de manter
confidencialidade e sigilo sobre todas as informacdes técnicas e
outras relacionadas a/ao [monografia/trabalho de conclusao de
curso/dissertacio de  mestrado/tese  de  doutorado]
denominado(a) “[titulo completo do trabalho académico]” de
autoria do(a) discente [nome completo do(a) discente],
devidamente matriculado sob n°® [informar n° da matricula],
vinculado ao curso [informar o curso] e orientado(a) pelo(a)
professor(a)  [nome  completo do  orientador] do

Instituto/Faculdade [informar a unidade académical].

Neste Termo, as seguintes expressoes serdo assim

definidas:

“Informagao Confidencial” significard toda informagao
revelada relacionada ao trabalho acima descrito, por meio da
execucdo do projeto, a respeito de, ou, associada com a Avaliacao,

sob a forma escrita, verbal ou por quaisquer outros meios.
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“Informacdao Confidencial” inclui, mas nao se limita, a
informacao relativa as operagdes, processos, planos ou intengoes,
informacdes sobre producao, instalacdes, equipamentos, segredos
de negoécio, segredos de fabrica, dados, habilidades
especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas,
especificacdes, componentes, férmulas, produtos, amostras,
diagramas, desenhos, desenhos de esquema industrial, patentes,
oportunidades de mercado e questdes relativas a negocios

revelados durante a execugao do projeto.

“Avaliagdo” significard todas e quaisquer discussoes,
conversagdes ou negociacdes entre, ou com as partes, de alguma
forma relacionada ou associada com a apresentagao da proposta

acima mencionada.

Por este Termo de Confidencialidade os abaixo assinados

se comprometem:

1. anao utilizar as informagdes confidenciais a que tiver
acesso, para gerar beneficio proprio exclusivo e/ou
unilateral, presente ou futuro, ou para uso de terceiros;

2. a nao efetuar nenhuma gravacdo ou cdpia da
documentagao confidencial a que tiver acesso relacionada
a tecnologia acima mencionada;

3. ando apropriar-se para si ou para outrem de material
confidencial e/ ou sigiloso que venha a ser disponivel por

meio da tecnologia ora mencionada;
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4. a ndo repassar o conhecimento das Informacdes
confidenciais, responsabilizando-se por todas as pessoas
que vierem a ter acesso as informagdes, por seu
intermédio, e obrigando-se, assim, a ressarcir a ocorréncia
de qualquer dano e/ ou prejuizo oriundo de uma eventual

quebra de sigilo das informagdes fornecidas.

A vigéncia da obrigacdo de confidencialidade, assumida
por meio deste termo, terd validade por xx (xxxx) anos, ou
enquanto a informacgao nao for tornada de conhecimento ptblico
por qualquer outra pessoa, ou ainda, mediante autorizagao
escrita, concedida a qualquer pessoa pelas partes interessadas

neste termo.

Pelo ndo cumprimento do presente Termo de
Confidencialidade, fica o abaixo assinado ciente de todas as

sancoes judiciais que poderao advir, sendo elas:
1. Multa, conforme o artigo 325 do Cédigo Penal;

2. Indenizagdo por perdas e danos causados a [nome da

ICT] e a terceiros.

[Cidade]/[UF], de de 20 :

Nome CPF Assinatura
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LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.
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MODELO DE MINUTA DE ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
(ENTRE INSTITUICOES)

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE
QUE ENTRE SI CELEBRAM O(A)
[NOME COMPLETO DA INSTITUICAO
DIVULGADORA] - [SIGLA DA
INSTITUICAO DIVULGADORA] E
O(A) [NOME COMPLETO DA
INSTITUICAO RECEPTORA] - [SIGLA
DA INSTITUICAO RECEPTORA].

Pelo presente ACORDO o(a) [NOME DA INSTITUICAO
DIVULGADORA], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°.
XXX XXX/ XXXX-XX], com sede na [endereco completo com
CEP], doravante denominada como INSTITUICAO
DIVULGADORA, neste ato representada por seu(ua) [nome
completo do representante legal da empresa], no uso de suas
atribuicdes conferidas pelo respectivo [citar documento que
delega poderes. Exemplo: contrato social, procuracdo, Ata de
eleicdo, Ato da Reitoria, Nomeagdo do cargo ou fungao etc]
inscrito(a) no CPF sob n° [XXX.XXX.XXX-XX] e portador(a) da
Carteira de Identidade n° [XXXXX XXX/XX], residente em
[Cidade e UF], e o(a) [NOME DA INSTITUICAO
RECEPTORA], doravante denominada INSTITUICAO
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RECEPTORA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
[POCXXXXXX S XXXX-XX], com sede na [endereco completo com
CEP], neste ato representada Por seu(ua) [nome completo do
representante legal da empresa], no uso de suas atribui¢cdes
conferidas pelo respectivo [citar documento que delega poderes.
Exemplo: contrato social, procuracao, Ata de eleicdo, Ato da
Reitoria, Nomeacao do cargo ou funcao etc] inscrito(a) no CPF
sob n° POXXXXXXXX-XX] e portador(a) da Carteira de
Identidade n°® [XXXXX XXX/ XX], residente em [Cidade e UF], e

considerando:

1)  Considerando que a INSTITUICAO DIVULGADORA ¢
uma instituicdo [descrever instituicao divulgadora];

2) Considerando que como resultado das atividades e
pesquisas realizadas sob coordenacio da INSTITUICAO
DIVULGADORA foi desenvolvida a denominada “[titulo
completo do pedido de patente]”, depositada junto ao Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o n°® BR xxxxxxxx
em dd/mm/aaaa, de titularidade da INSTITUICAO
DIVULGADORA e da [NOME DA INSTITUICAO
COTITULAR SE HOUVER];

3) Considerando que a INSTITUICAO RECEPTORA é uma
instituicao [descrever instituicao receptoral;

4)  Considerando que como resultado das atividades e
pesquisas realizadas sob coordenacio da INSTITUICAO
RECEPTORA foi desenvolvida a tecnologia denominada
“[titulo completo do pedido de patente]”, depositada junto ao
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o n°® BR
xxxxxxxx em dd/mm/aaaa, de titularidade da INSTITUICAO
RECEPTORA e da [NOME DA INSTITUICAO COTITULAR SE
HOUVER];

5) A INSTITUICAO DIVULGADORA e a INSTITUICAO
RECEPTORA possuem interesse em trocar informagoes
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confidenciais entre si para estudar uma possivel parceria em
[descrever a motivacdo para o compartilhamento de informacodes
confidenciais];

6) Para analisar a viabilidade da referida parceria, cada Parte
poderd ter acesso a certas informagdes, incluindo, mas nao
limitada a dados e documentos confidenciais que fazem parte
dos acervos técnicos, financeiros, corporativos e comerciais da
Parte Provedora;

7)  As Partes desejam proteger sua Informagao Confidencial
contra qualquer utilizagao, ou divulgacdo, ndo autorizada ou nao
controlada pela Parte Receptora;

8) [Acrescentar mais alguma consideracdo que se fizer
necessaria].

Resolvem, em comum acordo, celebrar o presente
ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE, como condigado para a
troca e a divulgacdo de Informacdo Confidencial e mediante
clausulas e condigdes a seguir:

1. INFORMACAO CONFIDENCIAL

1.1. No ambito deste Acordo, “Informacdo Confidencial”
significa toda informacao legalmente possuida ou de
propriedade de uma das Partes, que é desconhecida da outra
Parte ou de qualquer terceira parte exceto aquelas terceiras
partes que também detenham titulo legitimo ou direitos de
propriedade sobre a Informacdo, ou que tenham recebido tal
Informacdo Confidencial consoante uma obrigacao de
confidencialidade, e que a Parte possuidora ou proprietaria da
informacdo deseja e estd legalmente habilitada a revela-la a outra
Parte.
1.1.1. Toda e qualquer informacao que se enquadre na
definicdo acima e é revelada, transmitida e/ou divulgada
por uma Parte a outra, por quaisquer meios, sejam estes
orais, escritos, mecanicos, eletronicos ou magnéticos, e
podendo incluir, mas sem limitar-se a, invengdes, projetos,
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segredos industriais, férmulas secretas, novos produtos,
descobertas de “know-how”, métodos e processos,
patenteados ou nao, praticas comerciais e administrativas,
planos societarios, financas, novas oportunidades de
negodcio, copias, modelos, fluxogramas, programas de
computador, data drives e midias similares, nomes ou lista
de clientes, nomes ou lista de fornecedores, parceiros,
socios e/ou outras informacdes técnicas, financeiras ou
comerciais, serd doravante designada simplesmente como
“Informacdao Confidencial”, e sera considerada sigilosa,
confidencial, restrita e de propriedade exclusiva da Parte
Provedora da informacao.

1.1.2. Adicionalmente a definicdo contida na clausula
1.1, sdo também consideradas “Informacao Confidencial”
todos os termos, condicoes e fatos relativos as discussoes
e negociagoes relacionadas a este Acordo e a noticia de
existéncia de uma negociacao em curso entre as Partes e a
situacdo de tais negociacdes.

1.2. No ambito deste Acordo, “Propésito de Revelagao”
significa exclusivamente o propdsito de avaliar a viabilidade e
oportunidade de um relacionamento de negécio entre as Partes
para fins de projetos e atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovagdo e na comercializagdo dos respectivos produtos e
tecnologias.

2. USO DA INFORMACAO CONFIDENCIAL

2.1. As Partes concordam que a divulgagao nao autorizada, ou
a utilizagdo intencional ou ndo, de qualquer Informacdo
Confidencial, inclusive qualquer uso ou divulgacdo fora do
Propésito de Revelacdo, é altamente prejudicial a Parte que é
titular da Informacdo. Por esta razdo, cada uma das Partes
concorda em s6 dispor da Informacdo Confidencial recebida da
outra Parte com a finalidade tnica e exclusiva de atender ao

Propdsito de Revelacao deste Acordo, conforme descrito Bo e
1.2 da CLAUSULA PRIMEIRA.
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2.2. AsPartes mutuamente asseveram o seu reconhecimento da
legitimidade do titulo da outra Parte sobre a respectiva
Informagdo Confidencial na forma aqui acordada e
comprometem-se a respeitar aqueles direitos e titularidade, e
confirmam seu entendimento de que qualquer autorizagdo que
lhes seja outorgada sob este Acordo para poder ter acesso a tal
Informagdao Confidencial nao implicara em nenhum direito,
titulo ou licenga para o uso comercial ou ndo comercial a tal
Informacao Confidencial. Tais direitos, titulo ou licenca sé
poderdao ser outorgados se e quando um contrato escrito
especifico para tal fim for assinado pelos representantes legais de
ambas as Partes.

23. As Partes obrigam-se a ndo utilizar a Informacao
Confidencial da outra Parte para uso, negbcio ou pesquisa
proprios ou de qualquer terceira parte, ou para cessdo a
quaisquer outros terceiros. Qualquer outro uso além daquele
estritamente requerido para o alcance do Propésito de Revelacdo
esta vetado, exceto se a Parte Receptora da informagao obtiver
prévia autorizagdo escrita por meio de um novo e especifico
instrumento juridico.

2.4. Nao obstante o aqui acordado, uma das Partes pode revelar
Informacdo Confidencial da outra Parte as suas Entidades
Afiliadas que precisarem ter acesso a mencionada Informacdo
Confidencial, desde que previamente a tal revelacdo tais
Afiliadas comprometam-se em ficar obrigadas pelas disposi¢des
deste Acordo. A expressao “Entidade Afiliada” significara uma
entidade controladora, controlada por, ou sob o controle comum
de uma das Partes, sendo que a existéncia de “controle” sera
medida pela titularidade direta ou indireta de pelo menos
cinquenta por cento (50%) das agdes ou quotas de capital com
direito a voto na eleicdio de Diretores, ou de pelo menos
cinquenta por cento (50%) do total das participagdes no capital
de uma pessoa juridica que ndo adote o sistema de eleicdo para
designacao de seus diretores ou gerentes méximos, ou, ainda, do
direito de designar pelo menos cinquenta por cento (50%) do
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total de administradores ou membros do Conselho de
Administracdo, ou corpo dirigente da entidade.

2.5. As obrigagdes assumidas por cada Parte sob este Acordo
incluem a respectiva responsabilidade por qualquer ato ou
omissdo praticado por suas Entidades Afiliadas, ou pelos
respectivos empregados, diretores, gerentes, prepostos,
advogados, assim como por quaisquer bolsistas, pessoas em
treinamento ou estagiarios trabalhando em suas dependéncias, e
por empresa, associacdo ou instituicao em que os Diretores ou
Gerentes de uma das Partes possuam relevantes investimentos,
acOes ou interesses.

3. CONDICOES DE REVELACAO

3.1. A partir da assinatura do presente Acordo pelas Partes e
pelo prazo de duracdo nele previsto, as Partes deverao:

3.1.1. Transmitir a Informacao Confidencial somente a
seus empregados, representantes, diretores, gerentes,
prepostos, advogados e Entidades Afiliadas ou bolsistas,
pessoas em treinamento e estagidrios trabalhando em suas
dependéncias, que tenham necessidade de tomar
conhecimento de tal Informacao Confidencial para fins de
andlise, avaliagao, ou decisdao concernente ao Propdsito de
Revelagdo, abstendo-se de divulgar Informacao
Confidencial a qualquer pessoa cujo acesso a referida
Informacgdo nao seja requerido ou necessario.

3.1.2. Assegurar que seus empregados,
representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados
e Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em
treinamento e estagidrios trabalhando em suas
dependéncias sejam devidamente conscientizados da
natureza confidencial da informacdo sendo manuseada
nas dependéncias da empresa, seja ela ou ndo transmitida
ou compartilhada com eles, orientando-os acerca das
cautelas a serem tomadas para a preservacdo do
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respectivo sigilo e informando-os das obrigacdes
assumidas por forga do presente Acordo.

3.1.3. Exigir que seus empregados, representantes,
diretores, gerentes, prepostos, advogados, Entidades
Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento e
estagidrios trabalhando em suas dependéncias, se
manusearem Informacdo Confidencial da outra Parte,
utilizem o mesmo grau de cuidado e sigilo no manuseio
daquela Informacao Confidencial que aquele utilizado
para informagdes confidenciais de propriedade da Parte
Receptora da Informacao.

3.1.4. Sempre que possivel, revelar a seus empregados,
representantes, diretores, gerentes, prepostos, advogados,
Entidades Afiliadas ou bolsistas, pessoas em treinamento
ou estagiarios trabalhando em suas dependéncias, apenas
aquela parte da Informacdo Confidencial necessaria ao
desempenho das respectivas tarefas, atribuicdes, ou a
instrucao de suas decisoes.

3.2. Caso uma das Partes venha a ser obrigada por ordem
judicial, ou por determinacdo legal a revelar Informacgao
Confidencial recebida da outra Parte, a Parte Receptora da
informacao devera tentar, em boa fé, comunicar imediatamente
a outra Parte a exigéncia de que é destinataria, de modo que a
Parte que é titular da informacdo possa, as suas préprias custas,
intentar as medidas cabiveis para preservar a confidencialidade
de tal informagao. Contudo, a Parte Receptora da informagao
colaborara, sem assuncao de custos, com a Parte Provedora da
informacdo, na respectiva defesa e preservacgao.

3.3. Na eventualidade de qualquer atraso, insucesso, ou
negativa judicial das medidas de defesa ou protecdo tomadas
pela Parte titular da informagdo, a Parte obrigada a revelar a
Informagao Confidencial compromete-se a revelar apenas aquela
parcela da Informacdo Confidencial estritamente necesséria para
atender a determinacdo judicial, ou a disposicdo legal,
envidando seus melhores esforcos para que a Informacdo
Confidencial receba tratamento sigiloso.
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3.4. As Partes concordam que qualquer futuro contrato
assinado por elas, ou entre quaisquer delas e as suas Entidades
Afiliadas, deverd incluir clausula de confidencialidade para a
protecio da Informacdo Confidencial das Partes, com
estipulacOes similares as contidas neste Acordo.

3.5. Independente de notificagao judicial ou extrajudicial pela
Parte Provedora, quando expirado o prazo deste Acordo, e em
caso de extingao por qualquer outro motivo, ou, ainda, quando
uma decisdo final tenha sido tomada com respeito ao nao
interesse no conteido de uma Informacao Confidencial, a Parte
Receptora devera devolver a Parte Provedora toda
documentagao, registros e material de suporte fisico contendo a
Informagao Confidencial, incluindo quaisquer cépias, extratos,
transcricoes, resumos, calculos, analises, estudos e elaboracoes
feitas daquela informacdo, com excegdo a copia que devera ser
mantida em confidencialidade pela Parte Receptora somente
para comprovar o cumprimento das cldusulas deste Acordo.
Como alternativa, a Parte Receptora podera, sob seu proprio
risco e responsabilidade, destruir aqueles documentos, registros,
matérias de suporte fisico, copias, extratos, transcricOes,
resumos, calculos, analises, estudos ou elaboragdes, seja
mediante destruicdo, seja apagando completamente a
Informagao Confidencial neles contida, contanto que, neste caso
de destruicdo, envie comunicacdo escrita a Parte Provedora
informando a data em que a destruigao foi finalizada

4. INFORMACAO NAO CONFIDENCIAL

41. O termo “Informacao Confidencial” nao inclui informacao
que:

41.1. Seja considerada de dominio publico, ou tenha
se tornado de conhecimento publico, desde que sua
revelagdo, publicidade, ou divulgacdo ndo tenha sido
causada, de qualquer forma, por um ato ou omissao da
Parte Receptora daquela Informacao;
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4.1.2. Ja estava na posse da Parte Receptora antes de
sua transmissdo pela Parte Provedora;

4.1.3. Tenha sido obtida legalmente de um terceiro
detentor de direito a sua divulgacdo na forma e para os
propositos em que foi divulgada;

4.1.4. Tenha sido desenvolvida pela Parte Receptora
independentemente, ou em conjunto com terceiros que
ndo tenham tido prévio acesso a, ou conhecimento da
informacdo da Parte Provedora, ou que ndo tenham
assumido obrigacdo de confidencialidade com relacdo a
tal Informacao;

4.1.5. Seja transmitida a Parte Receptora depois de que
a Parte Provedora tenha sido notificada por escrito que
nao deseja mais receber Informacao Confidencial, ou apo6s
a extingdo deste Acordo, assegurado, porém, que, em
todos os casos pertinentes, permanecerdo validas e

obrigatorias as estipulacdes [ IIEIISITIRCIANSHEA

deste instrumento; e

93
4.1.6. Tenha sido revelada em observancia de uma

ordem judicial, ou de uma exigéncia legal manifestada
pela autoridade competente, ndo obstante que a Parte
Receptora deverda demonstrar haver cumprido

tempestivamente as disposicdes _

5. PENALIDADES E INDENIZACAO

5.1. As Partes acordam que a infracdo deste Acordo por
qualquer das Partes, incluindo as infra¢des praticadas por outras
Partes cujos atos e omissdes uma das Partes acordou em

responsabilizar-se na forma do estipulado B0 HEM 285 04
CEAUSUEA SECUNDA, sujeitara a Parte infratora a todas as

responsabilidades, indeniza¢des, san¢des e/ou penalidades de
natureza civil, comercial e criminal que possam ser aplicéveis
nos termos da legislagao aplicavel.
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6. PROPRIEDADE INTELECTUAL

6.1. Nada neste ACORDO seré interpretado como assegurando
a Parte Receptora qualquer licenca ou direitos sobre a
Informacdo Confidencial recebida sob sua égide, ou sobre o seu
uso, exceto nos limites expressamente definidos no Propésito de
Revelacdo. A Parte Receptora ndo postulard a obtencdo de
qualquer patente ou outra forma de protecdo da propriedade
intelectual que seja baseada em, ou no uso de qualquer
Informacao Confidencial recebida sob este Acordo.

7. GARANTIAS

71. Cada Parte garante que tem o direito de revelar a
Informacdo Confidencial contemplada sob este Acordo. Nada
neste Acordo serd considerado como significando ou como
garantia da precisdo, seguranca, ou utilidade, para qualquer
proposito, de qualquer informacdo revelada sob este Acordo,
inclusive, mas ndo se limitando a, todas as garantias implicitas
de comercializacdo e de adequagao a qualquer propésito.

8. VIGENCIA

8.1. Este Acordo terd duragao de xx (xxxx) anos contado a partir
da na data de sua assinatura pelos representantes legais das
Partes. Em caso de sua assinatura pelas Partes em datas
diferentes, a ultima data prevalecera.

8.2. O direito da Parte Receptora em manusear e usar qualquer
Informacao Confidencial revelada sob este Acordo terminara ao

final do prazo de sua vigéncia estabelecido B& ifem 81 da
CLAUSULA OITAVA.

9. PRAZO DE RESPONSABILIDADE

9.1. Toda Informacao Confidencial transferida sob este Acordo
serd mantida como sigilosa pela respectiva Parte Receptora pelo
prazo de 10 (dez) anos, ap6s a data de término de sua vigéncia.
Este prazo fica aqui definido como o “Prazo de
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Responsabilidade”. Igualmente, todas as obrigacdes assumidas
elas Partes nas

permanecerdo validas e exigiveis durante a
totalidade deste Prazo de Responsabilidade.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1. Nenhuma disposigao contida neste ACORDO podera ser
interpretada como obrigacao de qualquer das Partes de celebrar
contratos relativos ao Propésito de Revelagdo, ao uso da
Informacao Confidencial revelada ou a concessao de uma licenca
para manufaturar, usar, desenvolver, adaptar, validar, testar,
produzir em escala, explorar, ou comercializar qualquer
processo, material ou produto derivado de Informacdo
Confidencial, ou o objeto de qualquer patente, ou pedido de
patente, existente agora ou no futuro.

10.2. Nada contido neste ACORDO podera ser objeto de cessao
ou transferido por qualquer Parte sem o prévio consentimento
escrito da outra Parte, exceto quando uma das Partes, com o
consentimento prévio da outra Parte, for autorizada a ceder os
termos deste ACORDO a qualquer adquirente de todos ou
substancialmente todos os ativos na linha de negécio a que este
Acordo se refere, ou a qualquer empresa sucessora que resulte
da fusao, reincorporagao ou consolidacdo de tal Parte, ou com o
adquirente de tais ativos ou da empresa. Apds o consentimento
da outra Parte, a cessdo, os direitos e obrigagdes decorrentes do
presente Acordo serdo vinculativos e reverterao em beneficio do
referido adquirente ou sucessor. Contudo, em todos os casos, o
direito de usar a Informacdo Confidencial dependeré de prévia
comunicacdo por escrito daquele que foi beneficiario da cessao
ou transferéncia do Acordo a Parte Provedora da Informacao
Confidencial, fazendo referéncia a este Acordo e ratificando sua
aceitacdo de todas as obrigacdes e responsabilidades aqui
contidas, inclusive a limitagdo de uso exclusivamente para o
Propdsito de Revelagdo. Caso a Parte Provedora ndo consinta
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com o compartilhamento das Informagdes Confidenciais, a Parte
Receptora devera devolver a Parte Provedora todos os
documentos que contenham Informacdes Confidenciais.

11. JURISDICAO E FORO

11.1. Qualquer controvérsia surgida em relacdo ao presente
ACORDO devera ser resolvida da seguinte maneira:

a) Solucdo amistosa: as Partes tentardo de boa fé resolver a
controvérsia mediante negociacdo;

b) Mediacao: se a controvérsia nao for resolvida mediante
negociacdo, as Partes poderdo optar pela mediacdo de uma
terceira parte neutra elegida de comum acordo;

c) Arbitragem: quando a controvérsia ndo for resolvida

mediante negociagdo ou mediacdo, fica eleito o Foro da

Justica xxxxxx, Secao Judiciaria de [Cidade] - [UF], nos

termos do art. 109, I, da Constituicao Federal, como o foro

competente para dirimir as davidas ou litigios oriundos do

96 presente Acordo, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

COMO TESTEMUNHO DO PACTUADO, as Partes
determinaram a assinatura deste Acordo por seus representantes
legais, em 2 (duas) vias originais de igual teor e forma, na
presenga das testemunhas igualmente identificadas e subscritas
abaixo.

Pela INSTITUICAO DIVULGADORA:

[Cidade]/[UF], de de
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[nome do representante legal]

[cargo do representante legal]

Pela INSTITUICAO RECEPTORA:
[Cidade]/[UF], de de

[nome completo do representante legal]

[cargo do representante legal]

TESTEMUNHAS:
97
Assinatura: Assinatura:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.

IEXIOOX0 ORI O RGO VEE: verificar se ndo houve alteragao

na referéncia a outra clausula ou item do Acordo.
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MODELO DE MINUTA DE ACORDO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL

ACORDO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL E DIVISAO DE
TITULARIDADE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A FUNDACAO [NOME DA
INSTITUICAO GESTORA] - ([SIGLA
DA INSTITUICAO PARCEIRA]), E O(A)
[NOME DA INSTITUICAO PARCEIRA]
-  (SIGLA DA INSTITUICAO
PARCEIRA]).

Pelo presente = ACORDO, o(a) [NOME DA
INSTITUICAO GESTORA], inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°.
[PXOCXXXXXX S XXXX-XX], com sede na [endereco completo com
CEP], doravante denominada como INSTITUICAO GESTORA,
neste ato representada por seu(ua) [nome completo do
representante legal da empresa], no uso de suas atribuicdes
conferidas pelo respectivo [citar documento que delega poderes.
Exemplo: contrato social, procuracao, Ata de eleicao, Ato da
Reitoria, Nomeagao do cargo ou funcao etc] inscrito(a) no CPF
sob n°% [XXXXXXXXX-XX] e portador(a) da Carteira de
Identidade n°® [XXXXX XXX/ XX], residente em [Cidade e UF], e
o(@) [NOME DA INSTITUICAO PARCEIRA], doravante
denominada INSTITUICAO PARCEIRA, inscrita no CNPJ]/MF
sob 0 n® XX XXX XXX/XXXX-XX], com sede na [endereco
completo com CEP], neste ato representada Por seu(ua) [nome
completo do representante legal da empresa], no uso de suas
atribuicdes conferidas pelo respectivo [citar documento que
delega poderes. Exemplo: contrato social, procuracdo, Ata de
eleicdo, Ato da Reitoria, Nomeacdo do cargo ou fungao etc]
inscrito(a) no CPF sob n°. [XXX. XXX XXX-XX] e portador(a) da
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Carteira de Identidade n° [XXXXX XXX/XX], residente em
[Cidade e UF], resolvem, de mutua vontade, firmar o presente
ACORDO, consubstanciado na Lei n° 9.456/1997, Decreto n°
2.366/1997 (para cultivares), Lei n° 13.123/2015, Decreto n°
8.772 /2016 (casos em que ocorra acesso ao patrimdnio genético),
Lei n° 9.609/1998 (para programas de computador), Lei n°
9.610/1998 (para direito autoral), L.ei n°. 9.279/1996 (para marca,
desenho industrial e patentes), Lei n° 11.484/2007 (para
topografia de circuitos integrados). Lei n°. 10.973/2004, no
Decreto n°. 9.283 /2018 e na Lei n°. 8.666/1993 e suas alteracoes
posteriores, mediante as clausulas a seguir pactuadas:

1. DO OBJETO

1.1. O presente ACORDO tem por objeto o reconhecimento
mutuo de direitos, bem como o estabelecimento de obrigacdes,
relativos a propriedade intelectual no Brasil e no exterior,
referente aos resultados da tecnologia denominada “[titulo
completo da tecnologia]”, desenvolvida entre a INSTITUICAO
GESTORA e a INSTITUICAO PARCEIRA.

1.2. Sdo autores/inventores/melhoristas da tecnologia [nome
completo de todos os inventores da INSTITUICAO GESTORA];
pela INSTITUICAO GESTORA. Sao
autores/inventores/melhoristas [nome completo dos inventores
da instituicao parceira]; pela INSTITUICAO PARCEIRA.

2. DA RESPONSABILIDADE, DOS DIREITOS E DAS
OBRIGACOES

2.1. As partes resolvem que a propriedade intelectual sera
compartilhada na proporcao de xx% (xxxxx por cento) para o
INSTITUICAO PARCEIRA e yy% (yyyyyyy por cento) para a
INSTITUI(;AO GESTORA, tanto no ambito nacional quanto no
ambito  internacional, pela efetiva contribuicdo da
INSTITUICAO PARCEIRA com [conhecimento pré-existente/
recursos humanos/ recursos materiais/ recursos financeiros], e
da INSTITUICAO GESTORA com [conhecimento pré-
existente/ recursos humanos/ recursos materiais/ recursos
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financeiros]; para o desenvolvimento da tecnologia de que trata
este ACORDO.

2.2. A INSTITUICAO GESTORA tem por obrigagdo requerer
e manter perante os 6rgdos competentes no Brasil a protecdo da
propriedade intelectual, sempre em nome da INSTITUICAO
GESTORA e da INSTITUICAO PARCEIRA, obedecendo a
proporcio especificada folten 2 da CEAUSURASSECUNDA,
nos prazos estabelecidos pela legislacdo vigente.

2.3. A INSTITUICAO GESTORA fica obrigada a fornecer
coOpia, para a INSTITUICAO PARCEIRA, de todos os
documentos que envolvam a propriedade intelectual.

2.4. A INSTITUICAO PARCEIRA outorga poderes para que a
INSTITUICAO GESTORA adote, em seu nome, as
providéncias necessdrias para a respectiva manutencao da
protecdo, no Brasil, da tecnologia objeto deste ACORDO perante
aos orgaos competentes.

2.5. Os custos da protecdo, manutencdo e avaliacdo da
tecnologia, no Brasil e no exterior, serdo de responsabilidade das
partes na proporcio estabelecida no item 2.1 da CLAUSULA
SEGUNDA, sendo que tais custos poderao ser transferidos para
eventuais empresas licenciadas.

2.6. Caso os custos ndo sejam transferidos para empresas
licenciadas, a parcela de custos de responsabilidade da
INSTITUICAO PARCEIRA sera cobrada pela INSTITUICAO
GESTORA periodicamente, apdés a assinatura do presente
ACORDO. Os gastos com a protecdo realizados anteriormente a
assinatura deste instrumento serdo cobrados junto as despesas
do primeiro ano subsequente a celebragcdo, ou conforme a
conveniéncia da INSTITUICAO GESTORA.

2.6.1. Mediante solicitacao, a INSTITUI(;AO GESTORA
enviara Relatorio de Gestao contendo as informacoes
referentes aos pagamentos relativos as taxas e outras
despesas incorridas para o correto acompanhamento do

pedido de protecdo da propriedade intelectual para a
INSTITUICAO PARCEIRA.
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2.6.2. A INSTITUICAO PARCEIRA deverd efetuar o
pagamento, devidamente corrigido, por meio de deposito
bancério identificado, no prazo maximo de xx (xxxx) dias,
contados da data de recebimento das cépias mencionadas,
na [especificar o meio pelo qual sera realizado o
ressarcimento].

2.6.3. Ocorrendo alteracio na Conta da INSTITUICAO
GESTORA, esta se obriga a passar as informagoes corretas e
atualizadas a INSTITUICAO PARCEIRA.

264. A INSTITUICAO PARCEIRA poders,
excepcionalmente, realizar pagamentos das taxas de
protecdo, manutencdo ou avaliacdo da tecnologia, com a
prévia anuéncia da INSTITUICAO GESTORA. Nesta
hipotese cabera a INSTITUICAO GESTORA ressarcir a
INSTITUICAO PARCEIRA na proporcio dos direitos
estabelecida no item 2.1 da CLAUSULA SEGUNDA.

2.7. Cada parte poderd, com aprovacdo da outra, ceder, total ou
parcialmente, os direitos que lhe couberem sobre a propriedade
intelectual, obtendo para si o0s resultados financeiros
decorrentes, garantidos aos cotitulares da propriedade
intelectual o direito de preferéncia na aquisi¢do, respeitadas as
disposi¢des contidas na legislacdo que regula a matéria.

2.8. .No caso de transferéncia de direitos a terceiros, esses ficam
obrigados a assumir o estabelecido neste ACORDO, na
proporcao dos direitos estabelecida fio item 2.1 da CLAUSULA
SEGUNDA. Tal modificacdo da titularidade sera consignada por
meio de termo de aditamento ao presente instrumento.

29. Em caso de litigio com terceiros que utilizem
irregularmente a propriedade intelectual, a INSTITUICAO
GESTORA e a INSTITUICAO PARCEIRA arcardo com as
custas e despesas processuais na proporc¢ao estabelecida no item
2.1 da CLAUSULA SEGUNDA.

29.1. A INSTITUICAO GESTORA podera, entretanto,
livremente decidir pela tomada ou nao de medidas no caso
de utilizagado irregular por terceiros, tendo em vista critérios
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de conveniéncia e oportunidade, ndo respondendo perante
a INSTITUICAO PARCEIRA caso decida nido tomar
providéncias a respeito. Neste caso, a INSTITUICAO
GESTORA ira notificar a INSTITUICAO PARCEIRA e sera
facultado a INSTITUICAO PARCEIRA agir em seu proprio
nome, nao arcando a INSTITUICAO GESTORA com as
despesas correspondentes.

292, Também fica assegurado a INSTITUICAO
PARCEIRA o direito de decidir livremente pela tomada ou
ndo de medidas em caso de utilizagao irregular por terceiros,
tendo em vista critérios de conveniéncia e oportunidade, ndo
respondendo perante a INSTITUICAO GESTORA, caso
decida ndo tomar providéncias a respeito. Nesse caso, a
INSTITUICAO PARCEIRA ira notificar a INSTITUICAO
GESTORA e sera facultado a INSTITUICAO GESTORA
agir em seu préprio nome, nao arcando o(a) INSTITUICAO
PARCEIRA com as despesas correspondentes.

3. DA EXPLORACAO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1. Para a exploracdo comercial da propriedade intelectual por
terceiros devera ser firmado contrato de exploracdo de
propriedade intelectual, contendo clausulas de utilizacdo,
pagamento, controle, uso de marcas e propriedade intelectual
sobre aperfeicoamentos.

3.2. Cabera a INSTITUICAO GESTORA celebrar contratos de
transferéncia de tecnologia com ou sem exclusividade com
terceiros, obedecendo a legislacio vigente e devendo os

resultados serem repartidos na proporcao definida Ho item 2.1
da CLAUSULA SEGUNDA.

3.3. A INSTITUICAO PARCEIRA autoriza a INSTITUICAO
GESTORA a realizar todos os procedimentos previstos na
legislacdo vigente e assinar contratos de transferéncia de
tecnologia, tais como licenciamento, comercializacdo, exploracao
e transferéncia, de forma unilateral mediante notificacao prévia.

3.3.1. A INSTITUICAO GESTORA deverd enviar a
INSTITUICAO PARCEIRA uma via dos contratos de
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transferéncia de tecnologia celebrados, juntamente com a
publicacao no Didrio Oficial da Unido e todos os seus anexos,
para que esta tenha ciéncia dos termos contratados, do Plano
de Trabalho e dos ganhos a serem recebidos, quando for o
caso.

3.3.2. A previsdo gdojitem oo da CEAUSURANTERCEIRA
ndo se aplica aos casos de celebracdo de cessdo e
transferéncia total da tecnologia, de modo que a
INSTITUICAO GESTORA e a INSTITUICAO PARCEIRA
deixem de ser titulares da propriedade intelectual de que
trata o presente ACORDO, devendo, nestes casos, ocorrer a
celebracao da cessdo e transferéncia de forma conjunta.

3.3.3. A INSTITUICAO GESTORA deverd manter a
INSTITUICAO PARCEIRA informada sobre todas as acdes
concernentes a contratagdo de terceiros para exploragao de
propriedade intelectual.

34. A INSTITUICAO PARCEIRA podera divulgar a
tecnologia e manter contato com empresas interessadas na
exploracdo da propriedade intelectual, devendo encaminhar o
contato da empresa para que a INSTITUICAO GESTORA
possa dar prosseguimento a celebracdo do contrato de
transferéncia de tecnologia.

3.5. Eliberado o usonao comercial e interno da tecnologia pelos
titulares, ndo cabendo, neste caso, nenhum tipo de remuneracéo.
3.6. Na hipoétese da tecnologia objeto do presente ACORDO néo
ser concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
o know-how e demais direitos de propriedade intelectual

decorrentes da referida tecnologia serao regidos pelas clausulas
estabelecidas neste ACORDO.

4. DA PROMOCAO/DIVULGACAO DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL

4.1. As partes envolvidas ficardo responsaveis pela promocgao e
divulgacdo do objeto propriedade intelectual, devendo ser
sempre citadas as titulares e os inventores, observadas as
reciprocas comunicagdes entre as partes.
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4.2. Caso a tecnologia citada _

PRIMEIRA deste ACORDO resulte em direitos autorais
diferentes daqueles que recaem sobre programas de
computadores, tais como obras literdrias, artisticas ou cientificas,
nos termos da legislacio brasileira, das convencdes
internacionais de que o Brasil é signatdrio ou ainda da legislacdo
nacional dos paises onde haja interesse de protecdo, a
participacdo de cada parte e sua eventual utilizacdo sera
regulada nos termos do presente ACORDO.

5. DA COORDENACAO DA EXECUCAO DO AJUSTE

5.1. Para coordenar técnica e administrativamente a execucao
do presente ajuste ficam indicados:

Pela INSTITUICAO GESTORA:
Coordenacao Administrativa
[nome do representante legal]
Fone: ()

E-mail:

Coordenacao técnica

[nome do(a) coordenador técnico]
[nome do Departamento/Instituto/Faculdade/Area dentro
da instituicao]

Fone:

E-mail:

Pela INSTITUICAO PARCEIRA:
Coordenacao Administrativa
[nome do representante legal]
Fone: ()

E-mail:

Coordenacao técnica

[nome do(a) coordenador técnico]
[nome do Departamento/Instituto/Faculdade/Area dentro
da instituicao]

Fone:

E-mail:
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5.2. Cabera a coordenacdo técnica e administrativa a
responsabilidade pela solucao e pelo
encaminhamento de questdes técnicas,
administrativas e financeiras que eventualmente
surgirem durante a vigéncia do presente ajuste, bem
como supervisionar e gerenciar a execucdo do ajuste,
inclusive financeiramente, obedecendo-se, no que

aplicavel ao caso, as previsdes da Lei Federal n.
8.666/1993.

6. DA CONFIDENCIALIDADE

6.1. De forma a garantir a protecdo dos direitos relativos a
propriedade intelectual, as partes ficam obrigadas a manter
absoluto sigilo sobre as informacdes confidenciais referentes a
tecnologia objeto do presente ACORDO.

6.2. A expressao “Informacdao Confidencial” abrange toda
informagao que esteja associada a tecnologia objeto do presente
ACORDO, sob as formas escrita, verbal e por quaisquer outros
meios de comunicacdo, inclusive eletrénicos.

6.3. Fica excluido do conceito “Informacao Confidencial” todo
contedo que se tornar publico pelo INPI ou pelo Orgao
competente em admbito internacional.

6.4. A obrigacdo de confidencialidade prevista na presente
Cldusula perdurard até que os direitos de propriedade
intelectual decorrentes da tecnologia objeto do presente
ACORDO tenham sido devidamente protegidos junto aos 6rgaos
competentes em dmbito nacional e internacional, se for o caso.

7. DAS PENALIDADES

71. A parte inadimplente sujeitar-se-4 as seguintes
penalidades:

I.  Multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido,
pelo descumprimento ou atraso no cumprimento da
obrigacdo estipulada no item 26 da CLAUSULA
SEGUNDA;
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II.  Multa de 100% (cem por cento) sobre o valor de mercado
da tecnologia objeto deste ACORDO pelo
descumprimento do disposto fia CLAUSULA SEXTA.

7.2. Para fins de cumprimento do inciso II, quando ndo houver
ACORDO entre as partes, o valor de mercado serd apurado por
um terceiro especialista, indicado pela parte ndo inadimplente,
no momento da aplicagdo da multa, devendo a parte
inadimplente arcar com os respectivos custos.

7.2.1. Os gastos referentes a afericdo do valor de mercado da

tecnologia serdo suportados exclusivamente pela parte
inadimplente da obrigacio prevista fia CLAUSULA SEXTA.

8. DA VIGENCIA

8.1. O presente ACORDO vigoraré pelo periodo de vigéncia da
protecdo legal da propriedade intelectual.

8.2. No caso de indeferimento do(s) pedido(s) de protecao da
propriedade intelectual ou de nulidade da protecdo da(s)
propriedade(s) intelectual(is), o presente ACORDO tera vigéncia
pelo prazo de 5 (anos) anos, a contar da data da publicacao da
decisao de indeferimento ou de nulidade.

9. DA EXTINCAO

9.1. Constituem motivos para a extingao do presente ACORDO:

I. o vencimento do prazo da vigéncia, previsto nd
CLAUSULA OITAVA;

II. oacordo entre as partes, por meio de distrato;

III. arendncia de uma das partes ao direito de propriedade,
que deve ser, necessariamente, em favor da(s) outra(s)

parte(s), observada a proporgao estabelecida no item 2.1
da CLAUSULA SEGUNDA.

10. DAS CONDICOES GERAIS

10.1. Eventuais alteragdes que se fagam necessarias neste ajuste
deverao ser objeto de termo de aditamento.
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10.2. A obrigacao de pagar os valores devidos por ambas as
partes ndo se extingue com o término do prazo de vigéncia deste
ajuste, mas apenas quando o efetivo pagamento do valor
corrigido for devidamente realizado.

10.3. A tolerdncia de qualquer das partes quanto a falta de
cumprimento das obrigacdes previstas neste ajuste nao exime
a(s) outra(s) parte(s) de responsabilidade, podendo ser exigido o
adimplemento da obrigagao.

10.4. Fica convencionado que o nado exercicio de direito
reconhecido por meio do presente ACORDO, por qualquer das
partes, bem como a falta de exigéncia de seus direitos, inclusive
a eventual aceitacdo do atraso ou ndo cumprimento pela outra
parte, serdo considerados como mera liberalidade, ndo

implicando novagao, rentincia ou perda dos direitos decorrentes
desse ACORDO.

10.5. Quaisquer comunica¢des ou solicitagdes previstas neste
ajuste serdo efetuadas por carta ou e-mail e serdo enviadas entre
as partes nos seguintes enderegos:

INSTITUICAO GESTORA
Responsavel:

Endereco:

E-mail:

Telefone: ( )

INSTITUICAO PARCEIRA
Responsavel:

Endereco:

E-mail:

Telefone: ( )

10.6. Qualquer comunicacdo ou solicitacdo prevista neste ajuste
serd considerada como tendo sido legalmente entregue e eficaz:

I. quando entregue em maos a algum diretor ou
funciondrio responsavel da parte a quem foi dirigida;
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II. se enviada por correio, registrada ou certificada, com
porte pago e destinada aos enderecos e pessoas
mencionados acima;

III. se enviada por correio eletronico, desde que confirmado
o recebimento pelo destinatario.

10.7. Qualquer das partes poderd, mediante comunicagdo por
escrito as outras partes, alterar os enderecos para os quais as
comunicagdes ou solicitacdes devem ser enviadas.

10.8. O presente ACORDO, juntamente com eventuais anexos e
termos de aditamentos, contém o acordo integral entre as partes
e substituird todo e qualquer entendimento feito anteriormente,
quer por escrito, quer verbalmente.

10.9. Se, durante a vigéncia do ajuste, qualquer disposicdo nele
contida vier a ser declarada ilegal ou inexequivel, tal declaracao
ndo afetara a validade e/ou exequibilidade do texto
remanescente, que permanecerd em pleno vigor e efeito.

10.10. Os casos omissos relativos a este ajuste serdo
resolvidos pelas partes, que se comunicardo para definir as
providéncias a serem tomadas.

11. DA PUBLICIDADE

11.1. O extrato do presente ACORDO serd publicado na
Imprensa Oficial, no prazo estabelecido no Paragrafo tinico, do
art. 61, da Lei n°® 8.666/1993, a expensas da INSTITUICAO
GESTORA.

12. DO FORO

12.1. Para dirimir davidas ou controvérsias quanto a execugdo e
interpretacdo do presente ACORDO fica eleito o Foro da Justica
xxxxxxx, Secdo Judiciaria de [Cidade]/[UF], com rentncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam
o presente ACORDO em xx (xxxx) (tantas quantas forem as
partes) vias de igual teor e forma e para um so efeito.

[Cidade]/[UF], de de

[NOME DO [NOME DO

REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE I:EGAL

DA INSTITUICAO DA INSTITUICAO

GESTORA] PARCEIRA] 3
[INOME DA [NOME DA INSTITUICAO

INSTITUICAO GESTORA] PARCEIRA]

TESTEMUNHAS:
110

Ass: Ass:

Nome: Nome:

CPF: CPF:

LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.

RO ERRGBRIBHER. verificar se ndo houve alteracdio

na referéncia a outra cladusula ou item do Acordo.

Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul: texto meramente

explicativo. Deve ser removido.
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MODELO DE MINUTA DE CONTRATO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL ENTRE INVENTORES

CONTRATO DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
CELEBRADO ENTRE
INVENTORES

Por este instrumento, [nome completo do(a) inventor(a)
1] , doravante denominado INVENTOR(A) 1, [nacionalidade],
[estado civil], [profissdao], portador(a) do CPF n° [n° do CDPF], e
do RG n° [n° do RG] SSP/[UF], residente e domiciliado(a) em
[Cidade]/[UF]; [nome completo do(a) inventor(a) 2], doravante
denominado INVENTOR(A) 2, [nacionalidade], [estado civil],
[profissao], portador(a) do CPF n° [n° do CDPF], e do RG n° [n°
do RG] SSP/[UF], residente e domiciliado(a) em [Cidade]/[UF],
[nome completo do(a) inventor(a) 3] , doravante denominado
INVENTOR(A) 3, [nacionalidade], [estado civil], [profissao],
portador(a) do CPF n° [n° do CDPF], e do RG n° [n° do RG]
SSP/[UF|; doravante denominados conjuntamente como

INVENTORES, e considerando:

Que os INVENTORES sao diretamente responsaveis pelo
desenvolvimento da tecnologia “[titulo da tecnologia]”,
depositada junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), sob 0 n°® xxxxxxx em dd/mm/aaaa, de titularidade do(a)
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[nome de todas as instituicoes titulares|, doravante denominada

TECNOLOGIA.

RESOLVEM firmar o presente Contrato, observando o
disposto na Lei n° 9.279 de 14 de maio de 1996, Lei n° 10.973 de
02 de dezembro de 2004, alterada pela Lei n° 13.243/2016 e no
[citar normas internas da ICT sobre propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia] e demais normas referentes a
propriedade intelectual, bem como o disposto nas cldusulas e

condigdes ora pactuadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objetivo regular a divisao de
royalties entre os INVENTORES, dos ganhos econdmicos
advindos da exploracdo comercial da TECNOLOGIA.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA UTILIZACAO DO OBJETO

2.1. Os ganhos econdmicos advindos da exploracdo comercial da
TECNOLOGIA, destinados aos INVENTORES da [nome da ICT]
serdo distribuidos de acordo com a participagdo de cada
INVENTOR no desenvolvimento da propriedade intelectual,

idealizacdo e geracdo.

2.2. A divisdao dos ganhos econdmicos entre os INVENTORES se

daré da seguinte maneira:
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Inventor 1 - xx% (xx por cento);
Inventor 2 - yy% (yy por cento)

Inventor 3 - zz% (zz por cento)

2.3. A divisdo dos ganhos econdmicos descritos RO item 2.2
observard o disposto no [citar norma interna da ICT que trata

sobre a destinacdo dos ganhos econdmicos aos seus inventores].
3. CLAUSULA TERCEIRA - DO FORO

3.1. Fica eleito o Foro da Justica xxxx, Secdo Judiciaria de
[Cidade]/[UF] como o foro competente para dirimir as davidas
ou litigios oriundos do presente Contrato, com rentincia expressa

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este
Contrato em xx (xxxx) (tantas quantas forem as partes + 1 via
para ser entregue no NIT da ICT) vias de igual teor e forma, na
presenga de 02 (duas) testemunhas, devendo uma via original ser

entregue ao NIT da [nome da ICT].

[Cidade]/[UF], de de

INVENTOR(A) 1:

CPF: ASS.:
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INVENTOR(A) 2:

CPF: ASS.:
INVENTOR(A) 3:
CPF: ASS.:
TESTEMUNHAS:
Ass: Ass:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
114
LEGENGA:

TEXTO VERMELHO: pendente de preenchimento.

RO IREBRIBHAR. verificar se nio houve alteraco

na referéncia a outra clausula ou item do Acordo.

Texto sublinhado, roxo e com o fundo azul: texto meramente

explicativo. Deve ser removido.
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