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Prefácio

O Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e 
Inovação tem em seu DNA a formação de profissionais facilitadores para a concretização 
da inovação, sendo esses agentes que buscam transformar o conhecimento em produtos 
e processos para o crescimento econômico e social de uma nação.

Entendendo que o investimento em inovação traz a reboque o desenvolvimento, 
o Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 
para a Inovação (PROFNIT) busca maximizar o debate nessa área de forma a não 
apenas para compreender os gargalos da inovação como para proporcionar soluções 
abrangentes com base na discussão de elevado nível.

Manuscritos como este, produzidos pelo próprio discente do Profnit, revelam 
que o caminho pavimentado pela academia no campo da inovação pode contribuir 
consideravelmente não só na formação de excelência de uma geração, mas, sobretudo, 
na construção de uma nação desenvolvida tecnologicamente.

É, nesse sentido, que este livro apresenta de forma sistematizada e fundamentada 
um manual prático de Contratos de Transferência de Tecnologia, divido em capítulos 
e em seções com o intuito de descrever desde os conceitos que regem os contratos e a 
sua elaboração até o seu custo de averbação e de registro.

Incialmente apresenta-se uma contextualização sobre a Transferência de Tecnologia, 
contemplando a conceituação, a sua relação com as políticas públicas e as normas 
jurídicas sobre a Transferência de Tecnologia. Em seguida, aprofunda-se a discussão 
sobre o contrato de Transferência de Tecnologia.

O livro tem uma seção específica que trata dos tipos de contratos de Transferência de 
Tecnologia que podem ser averbados ou registrados no Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). Salienta-se que é muito importante conhecer previamente os tipos de 
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contratos no sentido de evitar frustações sobre o que foi acordado entre as partes e o 
que é passível de averbação ou de registro junto ao INPI.

Os procedimentos para averbação ou registro dos contratos de Transferência 
de Tecnologia, também detalhados nesta obra, apresentam informações relacionadas: 
a como se faz o pedido de averbação; ao envio de recursos ao exterior; às principais 
cláusulas; aos efeitos da averbação; e à documentação necessária para a averbação ou 
registro de contratos no INPI. 

Com certeza, o conhecimento e a formação, aliados ao entusiasmo dos autores, 
resultaram numa obra que vem ao encontro de uma demanda quando o tema é 
Transferência de Tecnologia, uma vez que o contrato é o documento final no qual fica 
registrado o que foi acordado entre as partes.

Considerando-se que esta obra se trata na verdade de um manual, acredita-se 
que ela fornecerá o suporte necessário para auxiliar os operadores de contratos nas suas 
atividades do dia a dia. 

Desejo bom proveito!

Irineu Afonso Frey

Diretor Administrativo da Associação Acadêmica de Propriedade Intelectual



Apresentação

É inegável que aliar os conhecimentos de conteúdos técnico-científicos, baseados 
na pesquisa e na experiência profissional, contribui para solidificação do saber. E, por 
si, tal solidificação do saber possui como consequência natural o desenvolvimento. Nos 
variados capítulos desta obra será possível compreender de forma simples, didática e 
objetiva conceitos comuns na área de Transferência de Tecnologia.

O livro está dividido em duas partes distintas. Na primeira, existem diversos conceitos 
técnicos básicos capazes de proporcionar ao leitor uma visão clara e um entendimento 
direto sobre os temas que orbitam a Transferência de Tecnologia. Na segunda parte, são 
demostradas algumas abordagens práticas, inclusive com sugestões de cláusulas e de 
modelos para serem aplicados após o entendimento dos conceitos básicos. A primeira 
parte apresenta do Capítulo 1 ao Capítulo 6, e a segunda parte traz os Capítulos de 7 a 8. 

O primeiro capítulo sinaliza os conceitos básicos derivados do direito brasileiro, 
mormente no que se refere aos contratos escritos de forma geral. Tais conceitos vão da 
natureza jurídica que o contrato possui, passando por sua formação, até sua extinção. 

O segundo capítulo também aborda as noções básicas de contratos, porém, dessa 
vez, sob a ótica dos contratos administrativos, que são aqueles celebrados com entes 
públicos. Na mesma sistemática, aborda-se a natureza jurídica, a formação, os princípios 
mais importantes e, por fim, a extinção desses tipos de contratos de direito tipicamente 
administrativo.

O terceiro capítulo da obra é didaticamente muito esclarecedor, pois estabelece 
a diferenciação sobre minuta, intenção de contratar, documento, contrato preliminar e 
contrato final.

O Capítulo 4 condensa os conhecimentos dos dois primeiros capítulos sob o ponto 
de vista do Contrato de Transferência de Tecnologia, com definições interessantes, por 
exemplo, o fato de que não são apenas produtos acabados que podem ser transferidos 
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no conceito de Transferência de Tecnologia. Sabe-se que o contrato é a instrumentalidade 
da vontade, é a formalização do desejo dos envolvidos em uma relação e é justamente 
isso que os autores trazem nesta obra, as definições simples e claras.

O manuscrito é denso e tem muito detalhes. É no quinto capítulo que são 
apresentadas outras modalidades de Transferência de Tecnologia, inclusive abordando 
convênios administrativos e contratos de pesquisa e de desenvolvimento em parceria.

O sexto capítulo surpreende o leitor com a estruturação de ferramentas que 
auxiliam na elaboração de Contratos de Transferência de Tecnologia. E o destaque desse 
capítulo é a abordagem entre as estruturas contratuais e o estágio de amadurecimento 
de determinada tecnologia que podem influenciar na forma como o documento de 
acompanhamento da vontade das partes – o contrato – se manifestará. O capítulo 
ainda aborda alguns instrumentos contratuais de forma padronizada, como forma de 
uniformidade ou sintetização de padrão em determinados aspectos. Este capítulo também 
encerra a Parte I do livro. 

Na Parte II do livro, denominada Aspectos Práticos, é perceptível que o espírito 
dos autores restou voltado para a construção prática da abordagem teórica ministrada 
na Parte I.

O sétimo capítulo inicia a Parte II do livro apresentando em verdade uma 
experiência prática vivenciada por um discente do Profnit no escritório de inovação do 
Instituto Federal da Bahia, sem, contudo, após a verificação da experiência, se tratar de 
experiência particularizada de um instituto ou de uma universidade. O que se deseja 
transmitir é que na leitura deste capítulo fica claro que as experiências em inovação, nos 
ambientes de ICTs públicas, são muito semelhantes, ressalvados os casos destacados 
como os da Unicamp, da UFRJ, da UFMG, da UnB e de outras apoucadas universidades 
tupiniquins com destaques positivos no campo da Transferência de Tecnologia.

O oitavo capítulo trata de modelos de contrato sugeridos como forma de padrão 
para utilização em universidades, empresas, operadores do direito, operadores de inovação, 
órgãos públicos e afins, já que estes são documentos jurídicos capazes de atender às 
necessidades de determinado caso, sobretudo, oferecendo um Norte.

Ainda no último capítulo, são destacados conceitos mais modernos a serem 
inseridos nos contratos de tecnologia atualizados, como sublicenciamento, royalties 
mínimos, terceirização e titularidade de patentes em contratos colaborativos.

Ao caminhar para a finalização do livro, por suas considerações finais, após 
excursionar de forma empolgante os conceitos básicos e os mecanismos da prática 
da transferência de tecnologia, o leitor toma ciência de que os autores elaboraram 
uma espécie de Guia Prático que, de forma ilustrativa, orienta aqueles que necessitam 
aprender a como realizar a Transferência de Tecnologia de forma prática. Pretende-se, 
aqui, apresentar um material complementar. Essa informação desperta a curiosidade para 
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se ter acesso a tal material. Por isso, espera-se que todos tenham interesse em degustar 
o denominado “Guia” indicado também.

Qualquer profissional que buscar auxílio sobre Transferência de Tecnologia, 
sobretudo no conteúdo da prática diária, encontrará, neste livro, um excelente material 
para esclarecer dúvidas e para formar ideias. 

Desejo a todos uma excelente leitura!

Wagna Piler Carvalho dos Santos



Introdução

Não há dúvidas de que o conhecimento científico e tecnológico, a pesquisa e 
a inovação são molas propulsoras para o desenvolvimento de uma nação. Por meio 
das pesquisas contínuas, sobretudo nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), 
ocorre significativa alavancagem do potencial de desenvolvimento. A Transferência de 
Tecnologia (TT) se insere justamente na possibilidade de avanços no setor industrial 
e nos demais agentes produtivos de uma sociedade (MAZZOLENI, 2005; SAMPAT; 
MOWERY; ZIEDONIS, 2003). Segundo Carvalho et al. (2013, p. 1), a Transferência de 
Tecnologia é essencial para a integração das instituições geradoras de ciência e tecnologia, 
as chamadas ICTs, e do mercado. Nesse contexto, a Transferência de Tecnologia, que 
ainda é embrionária e burocrática no Brasil (PÓVOA; RAPINI, 2010, p. 231-256), se 
torna a bússola orientadora das possíveis soluções de competitividade, de lucratividade 
e de disseminação do conhecimento.

No contexto macro, a TT também é instrumento de desenvolvimento das nações, 
principalmente das nações em desenvolvimento, que, geralmente, se alimentam 
das tecnologias das nações já desenvolvidas (CORRÊA; BARBOSA, 2017, p. 152).  
Os países desenvolvidos, por sua alta produção intelectual privilegiada, agregam valor 
econômico em seus produtos, que, no mais das vezes, vão para países com menor grau 
de desenvolvimento. 

No âmbito nacional percebe-se que o Brasil, como um país em desenvolvimento, 
tem buscado já há algumas décadas se inserir no contexto mais aprimorado de TT, 
investindo também na aproximação entre entes públicos e privados. A bem da verdade, 
é possível identificar que, havendo parcerias entre entidades públicas e privadas para 
desenvolvimento ou comercialização de direitos de propriedade intelectual ou mesmo 
ocorrendo licenciamento ou cessão de formas diversas, a transferência de tecnologia 
ainda é desafiadora no Brasil e demanda um olhar sensível para que sejam vencidos 
os entraves existentes nesse campo (FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017, p. 341-355).
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Um fator que faz aumentar os entraves e cria gargalos entre a produção intelectual 
e as parcerias de mercado para transferência de tecnologia é o estágio tardio em que os 
agentes de inovação começam a pensar nas negociações e nos contratos que envolvem 
tecnologia (QUINTELLA; TORRES, 2012, p. 192). Para Siedel (2016, p. 65), um fator 
que pode superar os gargalos da inovação é a capacidade de negociar e de se antecipar 
às dificuldades para celebração de contratos exitosos. Santos et al. (2009, p. 84-85) 
entendem que o Brasil, por meio de seus órgãos, tem buscado constante aperfeiçoamento 
para garantir, com agilidade, a tramitação de procedimentos no campo da Propriedade 
Intelectual, inclusive, quanto ao aprimoramento da TT.

No Brasil, a literatura sobre o tema de TT é diversa, no entanto, em que pese um 
considerável número de documentos denominados de “Contrato de Transferência de 
Tecnologia”, não se tem conhecimento de um efetivo manual prático que sirva como 
um guia para os operadores de inovação nas ICTs utilizarem como parâmetro na fase 
contratual de forma ampliativa, com conceitos básicos contratuais e, ao mesmo tempo, 
com um passo a passo do registro. Por isso, este trabalho se propõe a sugerir tal manual 
prático. É de fundamental importância que os operadores de inovação entendam, desde 
o início de uma pesquisa ou da intenção de se aprofundar em um tema de pesquisa, se 
a estruturação da propriedade intelectual está sujeita à transmissibilidade, quer seja no 
final de um estudo capaz de solucionar problemas da indústria, quer seja no início dos 
estudos, por meio de formação de parcerias para o desenvolvimento de tecnologias. 
Perceber a Transferência de Tecnologia – que pode ocorrer no início, durante ou no final 
do processo inovativo – é importante pelo fato de que, embora as ICTs públicas não 
possuam função típica mercantilista, são elas, em sua maioria, que detêm conhecimento 
técnico suficiente para mover de forma inovadora o mercado.

É necessário reafirmar que a Transferência de Tecnologia pode ocorrer por meio 
da transmudação da técnica e do saber de uma pessoa para outra (BOZEMAN, 2000,  
p. 627-655). Para Macedo e Barbosa (2000, p. 164), a Transferência de Tecnologia 
também pode ser chamada de Transferência de Informação, na medida em que ocorre 
intercâmbio de saberes. E, nesse intercâmbio de saberes, é inegável que a TT ganha maior 
relevância pelo contínuo crescimento de produção industrial e pela comercialização de 
ativos de Propriedade Intelectual. Nesse sentido, Garnica e Torkomian (2009, p. 632) 
sinalizam que, com base na pesquisa e na inovação, promovidas nas ICTs, a aproximação 
com o mercado e os fatores de transmissão do conhecimento por diversos instrumentos 
jurídicos também aumentam. 

Com esse espírito, Debackere e Veugelers (2005, p. 321-342) ressaltam que o 
desenvolvimento de uma estrutura apropriada para a cooperação universidade-empresa 
demanda uma atenção especial sobre os interesses da universidade e, sobretudo, os 
interesses empresariais. É exatamente desse ângulo que se pode absorver a necessidade 
de elaboração de um material instrucional na forma de manual prático para Transferência 
de Tecnologia.
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Para reforçar, Barbosa (2006a, p. 1) acentua que tais contratos – de tecnologia 
– são tão significativos que existem casos nos quais há a necessidade de averbação no 
órgão competente para que possam não apenas gerar indicadores de inovação, mas, 
sobretudo, produzir efeitos jurídicos. Tomando como referência a sistematização do 
Guia Básico de Transferência de Tecnologia do INPI, se tem a noção da imprescindível 
necessidade de adequação dos procedimentos técnicos para a prática do dia a dia dos 
operadores de inovação. Além disso, o novo marco da inovação, Lei n. 13.243, de 
11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016), conferiu ao Núcleo de Inovação Tecnológica 
(NIT) o poder-dever de ser o agente mais adequado para viabilizar a transferência de 
tecnologia, de modo a contribuir decisivamente com o desenvolvimento. E, quanto a 
isso, Dias e Porto (2013a, p. 263-284) chancelam o que disse Videira (2010), quando 
ele aduziu que a TT é tão indispensável que foi estruturada para que na cultura das ICTs 
fosse marcante o cultivo da ideia de não só produzir conhecimento, mas de transferir ou 
compartilhar esse conhecimento.

Na Região Nordeste do Brasil, para fortalecer a inovação e por consequência da 
TT, as políticas têm se desenvolvido no intuito de contribuir com tal avanço. Para Pires 
e Quintella (2015, p. 179), o exemplo dessa busca nordestina é a criação do Fórum dos 
Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC), em 2006, e da Rede 
de Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste (Rede-NIT-NE), que surgiu em 2005.

O Estado da Bahia também se insere nesse contexto devido à criação, em 2005, 
da Rede de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da Bahia (REPITTec), 
cujo maior intuito foi integrar e fortalecer o sistema de inovação e TT do estado (PIRES; 
QUINTELLA, 2015).

No Estado da Bahia, o Instituto Federal da Bahia tem buscado a participação 
cada vez mais assídua e ativa não apenas no envolvimento das políticas regionais como 
também em seu próprio contexto institucional. No IFBA, uma instituição multicampi, e 
por assim ser, a complexidade em gerenciar TT se acirra por envolver vários ambientes 
em uma só instituição (SANTOS et al., 2015, p. 1). Estruturalmente, o IFBA passou a 
ter uma Coordenação de Inovação Tecnológica (CIT), com atribuições de um Núcleo 
de Inovação e, depois, foi criado um Departamento de Inovação, que passou a gerir 
a política institucional de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Nesse 
cenário micro, apenas a disseminação da TT não resolve os gargalos e nem supera os 
desafios, contudo, é possível aduzir que a concentração de esforços na dinâmica do 
fluxo de TT é capaz de auxiliar na transmissão, na capacitação e na gestão das nuances 
que envolvem a TT.

Em torno dessa conjuntura, este trabalho propõe discussões e reflexões sobre as 
questões básicas de contrato de TT no intuito de sugerir um manual prático, com modelo 
aprimorado de Contrato de Transferência de Tecnologia, a fim de que este possa ser 
utilizado como parâmetro nas transferências de tecnologia, sobretudo, pelo Núcleo de 
Inovação Tecnológica do IFBA.
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Ainda considerando a situação emblemática entre a produção de tecnologia e 
a transferência de tecnologia, o intuito desta pesquisa é auxiliar no desbravamento do 
processo de transmissão. Assim, se formulou a seguinte problemática: De que forma 
os Núcleos de Inovação Tecnológica das ICTs públicas, sobretudo o IFBA, por 
meio do Departamento de Inovação (DINOV) e dos operadores de inovação, 
podem, com um manual prático, promover Contratos de Transferência de 
Tecnologia, disponibilizando o conhecimento científico e tecnológico emanado 
das ICTs públicas para o mercado?

Este trabalho é composto desta Introdução, na qual é possível verificar a 
contextualização, a delimitação do problema de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a 
estrutura do trabalho. Após esta seção, estão apresentadas a fundamentação teórica, que, 
por sua vez, explana os conceitos pertinentes ao tema e revisa a literatura concernente 
à proposição tratada neste texto. Posteriormente, aborda-se a metodologia utilizada; na 
sequência, é possível verificar os resultados e as discussões e, por fim, as considerações 
finais e as sugestões de estudos futuros são apresentadas.
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Como a proposta deste trabalho não é especificamente verificar o mérito do 
contrato de forma exaustiva, e sim fugir de qualquer pragmatismo dogmático, não se 
pretende esgotar as definições contratuais e nem seu histórico, já que o objetivo aqui 
é oferecer noções básicas sobre o tema para que qualquer operador de inovação, seja 
ele formado em área jurídica ou não, possa refletir sobre o que é um contrato e sua 
importância, primeiro na esfera privada, depois na esfera da administração pública.

Um contrato é um veículo de instrumentalização de relações jurídicas.  
É possível entender o contrato como um arcabouço de ajustes que obrigam pessoas a 
cumprirem sua palavra. Para Gonçalves (2012), contrato é uma fonte de obrigação que 
gera repercussão jurídica. 

Maria Helena Diniz (2004, p. 23) tem a compreensão de que:

O contrato constituiu uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou 
plurilateral, dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das 
partes, por ser ato regulamentador de interesses particulares, reconhecida pela 
ordem jurídica, que lhe dá força criativa. 

Parte I
Noções Básicas
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Sendo assim, entende-se que o contrato é uma maneira de reproduzir de maneira 
formal e geralmente escrita aquilo que foi combinado entre as pessoas que desejam se 
relacionar. E essa combinação formal, atendendo aos requisitos, é reconhecida pelo 
direito brasileiro.

Contrato

O vocábulo contrato se alinha à ideia de realização das vontades das partes 
com um fim específico. Para Flávio Tartuce (2014, p. 18), além do termo contrato ser 
muito antigo, ele denota um ato ou relação jurídica dependente de pelo menos duas 
manifestações de vontade, com objetivo de criar, alterar ou extinguir direitos e deveres.

Em seus estudos, Beviláqua (1977, p. 194) afirma que o contrato é um acordo 
de vontades voltado para determinado fim, quer seja adquirir, resguardar, modificar ou 
extinguir relações. Já Diniz (2004, p. 25) ensina que contrato é um “acordo de vontades”, 
e esse acordo de vontades é regido pelo direito e está direcionado a um fim, no sentido 
de regulamentar interesses entre aqueles que manifestam sua vontade.

Em uma concepção mais moderna, Nalin (2005, p. 255) define o contrato como 
uma relação jurídica que produz efeitos “nucleada na solidariedade constitucional” no 
intuito de reger questões patrimoniais e existenciais.

Natureza Jurídica do Contrato

Quando alguém deseja saber a natureza jurídica de algo, é por que pretende 
saber, em verdade, o que determinado fenômeno percebido juridicamente significa para 
o direito brasileiro. Nesse sentido, o contrato é um negócio jurídico. 

Um negócio jurídico é um conjunto de atos que são lícitos, existentes, válidos e 
eficazes, conforme apontam as regras do ordenamento jurídico brasileiro (GONÇALVES, 
2010; AMARAL, 2003). Nessa avaliação fica claro que a natureza jurídica contratual é 
de negócio jurídico que deve possuir os requisitos estabelecidos em lei para produção 
integral de seus efeitos, necessitando de duas ou mais partes (GONÇALVES, 2012).

Princípios dos Contratos

Para Leite (2013), os contratos guardam para si variados princípios que devem reger 
aqueles que os celebram ou que os confeccionam, a saber: (i) princípio da autonomia da 
vontade; (ii) princípio da força obrigatória das convenções; (iii) princípio da relatividade 
dos efeitos contratuais; (iv) princípio da boa-fé; e (v) princípio da função social.
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A autonomia da vontade pode ser conceituada, conforme prevê Nanni (2011, 
p. 168), como a possibilidade de estipular livremente o que se deseja, criando regras 
próprias para os interesses existentes. Inclusive, as partes podem celebrar contratos 
atípicos, da forma como lhes convier, segundo consta no texto da própria Lei Civil:  
“É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste 
Código” (BRASIL, 2002, art. 425).

Vale dizer que, se as partes não conseguem encontrar uma forma definida 
para celebrar um contrato direto no ordenamento jurídico, elas podem se utilizar do 
princípio da autônima da vontade para estabelecer o que pretendem de forma escrita, 
preferencialmente.

Também é um princípio contratual a força obrigatória daquilo que foi convencionado. 
Em regra, como afirma Leite (2013 apud SANTOS, 2002, p. 36-37), as pessoas devem 
cumprir o que se obrigaram livremente. Santos (2002) reforça que esse princípio ganhou 
forma a partir de conceitos de Rousseau, por manifestar a força obrigatória da combinação 
entre as pessoas em um negócio jurídico. No entanto, ocorrendo situações não previstas 
pelos contratantes, ao invés de cumprir o contrato, este pode sofrer alterações, conforme 
for o caso (MARTINS, 2009).

Outro princípio do contrato é o de sua relativização perante terceiros. Ensina 
Azevedo (2004, p. 141) que o contrato celebrado entre as partes livres não pode vincular 
ou criar empecilhos e nem mesmo repercutir na esfera de um terceiro que a ele não se 
obrigou.

Em sequência, o princípio da boa-fé se estabelece quando o assunto é contrato. 
A boa-fé é fruto direto da regra do direito brasileiro, conforme prevê o Código Civil 
Brasileiro, estabelecida nos artigos 112, 113 e 422 (BRASIL, 2002). 

Segundo o ensinamento de Gomes (2002), a boa-fé, em seu aspecto objetivo, é 
traduzida como a conduta e o comportamento humano adequados. É como uma ponte 
entre o que é ético e o que é jurídico (SAMPAIO, 2004). 

Ainda falando sobre o princípio da função social do contrato, que, por sua vez, 
é o mecanismo que veda qualquer espécie de anomalia dentro da relação contratual 
(FERREIRA, 1999), esse princípio aborda que todos que estão vinculados ao contrato 
devem buscar, além de seus próprios desejos particulares, circunstâncias externas que 
possuem relevo social (TEPEDINO, 2009, p. 153). Ou seja, esse princípio não diz respeito 
apenas aos entes ou às partes contratantes, mas alcança a coletividade, na medida em 
que os efeitos positivos para sociedade devem ser levados em consideração nos contratos 
(THEODORO JÚNIOR, 2004).

Conforme aponta Leite (2013, p. 35), existe ainda, como princípio do contrato, 
o equilíbrio. O equilíbrio contratual, como o nome já preceitua, é uma forma de ajustar 
desigualdades, em outras palavras, é a possibilidade de mutação do que foi inicialmente 
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contrato quando ocorrerem circunstâncias que justificam a mudança. O Código Civil 
Brasileiro de 2002 previu a possibilidade de mudança no artigo 478 (BRASIL, 2002).

Para Verdan (2017, p. 1), o princípio do equilíbrio se manifesta de forma superveniente 
ao contrato por uma causa que era até então não percebida pelas partes, mas, uma vez 
existente, ele muda de forma significativa a estabilidade da relação contratada.

Cláusulas Básicas de Contratos 

Não é exagerado mencionar que, se antes vivíamos em um contexto de massivo 
tráfego de negócios (CORDEIRO, 1984, p. 655-660), hoje, com a universalização das 
relações, estamos mais negociais do que antes. Nessa linha de pensamento, no campo 
dos contratos, há de se perceber que, ao firmar compromissos jurídicos, algumas são as 
cláusulas que devem sediar o pacto para que haja segurança jurídica, clareza, utilidade, 
força cumpridora e até eficiência no desenvolvimento do que foi ajustado.

Para Melo (2006, p. 90), uma formatação adequada dos contratos faz emergir 
características como predisposição contratual com generalidade, utilidade e rigidez 
necessária entre as partes. 

O Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002) estabelece no artigo 104 alguns elementos 
importantes que tratam da validade dos contratos, que são: agente capaz; objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

E o artigo 104 estabelece as denominadas cláusulas principais de um instrumento 
jurídico (BRASIL, 2002). Verifica-se que a identificação das partes, traduzida nos dados 
pessoais de registros públicos dos envolvidos, como: se é ou não brasileiro, se é casado 
ou solteiro, qual a profissão, número da cédula de identidade, inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física, o endereço, fazem parte de uma adequada identificação. Essa qualificação 
conduz a ideia de ser a pessoa capaz ou não para firmar um contrato (MARTINS-COSTA, 
2003, p. 296-348).

A Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, estabelece parâmetros para a qualificação, 
conforme aponta o artigo 319, inciso II, se percebe como itens da qualificação: os nomes, 
os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 
o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu (BRASIL, 2015).

Os dados na cláusula de qualificação são itens mínimos e não são exaustivos, 
podendo o redator da minuta, documento preliminar ou contrato, incluir dados outros 
como data de nascimento, número de registro da empresa na junta Comercial do Estado, 
etc. Ainda importa dizer que embora o artigo acima referendado denomine principalmente 
a figura do autor e do réu, é possível, analogamente, para efeito de qualificação, ampliar 
os dados de qualificação de que falam o artigo 319 do Código de Processo Civil para 
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os denominados contratante e contratado, cedente e cessionário, minutante e minutado, 
parceiros, convenente e conveniado e etc. 

A Figura 1 traz os exemplos das cláusulas essenciais e complementares utilizadas 
em minutas de contratos privados em geral.

Figura 1 – Exemplos de principais cláusulas essenciais e complementares utilizadas em 
minutas de contratos privados em geral

CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO DE DIREITO PRIVADO

Cláusulas Essenciais ou Principais
Art. 104, Lei 10.406/2002

(Deve Constar no Documento)

Qualificação das Partes

Objeto Contratual

Remuneração ou Contrapartida

Prazo de Execução

Direitos e Deveres das Partes

Formas de Extinção

Foro de Eleição

Preâmbulo (Facultativo)
(Pode Constar no Documento)

Considerandos

Aplicação Normativa

Cláusulas Acessórias ou Facultativas

Cláusula de Sigilo e Confidência

Cláusula de Arrependimento

Cláusula de Multas e Juros pela 
Rescisão e/ou Descumprimento

Cláusula de Métodos Alternativos de 
Solução de Conflitos

Demais Cláusulas do Caso Concreto
(Sem limitação)

Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

Formas de Extinção dos Contratos

Normalmente, os contratos possuem um lapso temporal. Após passado o prazo 
estabelecido, o contrato deixa de produzir efeitos se não for renovado nos casos que o 
permitam. Para Orlando Gomes (2002), a relação contratual pode chegar ao fim por 
meio da resilição, rescisão, cessação e resolução. É importante verificar essas hipóteses.
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Resilição e Distrato

A resilição é a hipótese estabelecida no próprio Código Civil Brasileiro e está 
estabelecida nos artigos 472 e 473 (BRASIL, 2002).

Conforme prevê a norma jurídica supracitada, resilição ou distrato são complementares. 
O distrato ocorre de forma consensual entre as partes, por mútuo acordo, pondo fim 
ao contrato. A resilição ocorre de forma unilateral, quando uma das partes não deseja 
a continuidade dos efeitos do contrato e, por isso, pede o seu fim (BARRETO; ONÇA, 
2017, p. 24).

Rescisão

Como ensina Venosa (2003, p. 499), a rescisão é uma cisão, um desfazimento no 
contrato, não é tecnicamente por que uma das partes deseja unilateralmente ou ambas 
as partes desejam consensualmente. A rescisão ocorre geralmente por identificação de 
um vício, uma falha na contratação. Entende-se que a extinção do contrato, nesse caso, 
não decorre apenas da vontade livre em desfazer o negócio de uma ou de ambas as 
partes, mas do desejo de desfazimento por ter ocorrido um vício que, se antes fosse 
identificado, nem haveria o contrato entre as partes. 

Cessação

Gomes (2001, p.189) ressalta que a cessação decorre de um ato que inviabiliza 
a continuidade do contrato. Por exemplo, quando ocorre o fechamento da empresa 
celebrante do contrato, ou o falecimento da pessoa com quem se contratou, ou seja, 
ocorre de modo que a impossibilidade superveniente de uma das partes, sem vícios no 
documento, gera o fenômeno da Cessação.

Resolução

Para Gagliano e Filho (2017, p. 342-343), a resolução de um contrato ocorre 
quando, no próprio instrumento formal, existem cláusulas que definem os motivos e as 
condições em que esse contrato poderá ser extinto. Ou seja, o contrato explica os motivos 
ou as condições em que ele será resolvido, com denominadas cláusulas resolutivas.
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Administrativos

Reforçando o objetivo deste trabalho, que é o de sugerir um manual prático para 
elaboração de documentos jurídicos, sobretudo os modelos de Contratos de Transferência 
de Tecnologia entre ICTs públicas e as empresas, ainda é oportuno lastrear, após os 
aspectos gerais no campo privado, os elementos atinentes ao campo público. 

Conceito de Contrato Administrativo

De forma simples e objetiva, Carvalho Filho (2011, p. 145) define o contrato 
administrativo próprio como o ajuste firmado entre a Administração Pública e um 
particular, regulado basicamente pelo direito público e tendo por objeto uma atividade 
que, de alguma forma, traduza interesse público.

Justen Filho (2016, p. 507) define o contrato administrativo da seguinte forma:



29

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 
aspectos teóricos e práticos sobre Contratos

Capítulo 2
Principais Informações sobre Contratos Administrativos

O contrato administrativo é um ato jurídico [infralegal] destinado a gerar direi-
tos e obrigações previamente autorizados (ainda que de modo implícito) pelo 
direito. O contrato cria direitos e obrigações, mas apenas na medida da exis-
tência de uma autorização legislativa para tanto. A normatividade do contrato 
é, portanto, um reflexo de sua vinculação a uma norma legal autorizativa.

A afirmação indicada anteriormente preconiza que a lei geralmente estabelece as 
disposições em um contrato de direito administrativo e não somente isso, independentemente 
da vontade de partes privadas que estejam no contrato, estas se submeterão integralmente 
aos preceitos da norma pública.

Espécies de Contratos Administrativos

Carvalho Filho (2011, p. 144-149) entende que existem duas espécies de contratos 
administrativos (no seio público). Uma delas é denominada “contratos privados da 
administração pública”, que são regulados pelo direito civil privado que não faz parte 
do corte epistemológico deste trabalho. No entanto, embora não faça parte do recorte 
a que se propõe aqui, apenas a título de conhecimento, este primeiro tipo de contrato 
administrativo é o do tipo que a administração pública, independentemente do órgão, age 
regida pelos princípios do direito civil, de modo que não haverá relação de superioridade 
entre o particular (privado) e o ente público.

 Em sucessão, há o denominado contrato administrativo próprio, ou propriamente 
dito. Segundo Carvalho Filho (2011, p. 159), uma forte característica desse tipo de 
contrato é que nele existem cláusulas denominadas exorbitantes que favorecem mais 
a administração pública do que o particular. Além disso, essas cláusulas chamadas de 
exorbitantes sempre põem os entes públicos em lugar de privilégio na relação contratual.

Na Figura 2 apresenta-se uma forma de estabelecer os contratos administrativos 
em sentido amplo e em sentido restrito.
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Figura 2 – Espécies de contrato administrativo

Contrato administrativo 
(sentido amplo)

Acordos de Vontade da Administração

Contratos Administrativos 
(sentido restrito)

Contratos de Direito Privado

convênios públicos
contratos de consórcios públicos
contratos de programa
contratos de rateio
contratos de gestão
termos de parceria
termos de colaboração
termos de fomento 
contratos de fomento 
TAC
acordo de leniência

contratos de delegação 
contratos de colaboração

Fonte: Justen Filho (2016, p. 506)

Percebe-se que, de forma ampla, contrato administrativo inclui termos e parcerias, 
bem como as relações de fomento e os demais tipos de acordos. Contrato administrativo 
é plural e multifacetário, de forma que, em muitas figuras jurídicas, ele pode se manifestar 
(JUSTEN FILHO, 2016, p. 506-511).

No Quadro 1 é possível visualizar a diferença entre os aspectos do contrato 
administrativo regido pelo direito privado e os aspectos do contrato regido pelas normas 
públicas.

Quadro 1 – Diferenças básicas entre Contrato Administrativo e Contrato Privado da 
Administração

Contrato Administrativo Contrato Privado da Administração

Presença da Administração em um dos polos da 
relação contratual (regra).

Presença da Administração em um dos polos da 
relação contratual (regra).

Finalidade pública imediata ou direta. Finalidade pública mediata ou indireta.

Regido por normas de direito público, aplicando-se 
o direito privado de modo supletivo.

Regido predominantemente por normas de direito 
privado, parcialmente derrogadas por normas de 

direito público.

Presença obrigatória de cláusulas exorbitantes, 
as quais estarão presentes na relação contratual, 

mesmo que não estejam expressas no instrumento 
contratual.

Não é obrigatória a presença de cláusulas 
exorbitantes, que somente existirão se constarem 

expressamente do instrumento contratual.

Fonte: Alexandre e Deus (2017, p. 246)

Um destaque que se apresenta no Quadro 1 é que os contratos administrativos 
possuem cláusulas exorbitantes, assim denominadas por conceder aos entes públicos 
poderes e direitos especiais em relação aos entes privados na relação negocial, além 
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do fato de que, nesses tipos de contrato, o interesse público deve prevalecer sobre o 
interesse privado.

Norma Jurídica Básica sobre Contratos Administrativos

A norma básica que rege as relações contratuais da administração pública é a Lei 
n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993). Nos termos dessa norma, princípios 
gerais e requisitos são expostos para aqueles que desejam celebrar ou elaborar tais 
acordos. O artigo 1º, parágrafo 2º, trata da abrangência da norma para aduzir que a 
abrangência legal alcança todos os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios.

O conceito derivado da própria lei para os contratos administrativos emana no 
artigo 2º, parágrafo único, da mencionada lei, como é possível verificar:

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 
que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação 
de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. (BRASIL, 
1993, art. 2º)

Nota-se que, quando se fala em contrato na administração pública, as características 
definidas na lei de licitações ficam explícitas e acabam incidindo nas demais esferas.

Sujeitos dos Contratos Administrativos

Nas relações onde há a figura do contrato administrativo, no mais das vezes, estará 
de um lado a Administração Pública, por meio de uma IES ou ICT, por exemplo, e do 
outro lado, o particular, uma empresa, por exemplo. Em que pese haver literatura que 
entende não haver contrato administrativo entre entes públicos (GASPARINI, 1992), 
prevalece, desde sempre, que há possibilidade de figurar duas ou mais personalidades 
públicas no contrato administrativo, por exemplo, duas ICTs em contrato de licença ou 
parceria, ou uma prefeitura e uma IES em contrato de know how (MEIRELLES, 2010).

Das Características do Contrato Administrativo

Existem características do contrato administrativo que são próprias da situação de 
superposição que a natureza pública ocupa em relação aos particulares. A lei de regência 
básica estabelece o seguinte:
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Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláu-
sulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
(BRASIL, 1993, art. 54)

Merece observação o fato de que o contrato administrativo possui complementação 
do contrato privado tratado no tópico anterior, de modo que supletivamente é possível 
utilizar princípios e cláusulas capazes de complementar o contrato administrativo, mesmo 
que sejam cláusulas que comumente são usadas em contratos particulares. Um exemplo 
são os considerandos, os preâmbulos explicativos, o percentual de multas, entre outras.

Quando se tratam de prerrogativas que regem os contratos administrativos, o 
artigo 58 da Lei de Licitações (BRASIL, 1993) prevê, com relação aos contratos, que 
pode existir a possibilidade: de rescindi-los, unilateralmente; de fiscalização da execução; 
de aplicação de sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; de, nos 
casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar 
apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado e na hipótese de rescisão 
do contrato administrativo.

Assim, resta claro que a regalia que prepondera na seara do contrato administrativo 
é o do interesse público sobre o privado e da supremacia do interesse público. 

Na Figura 3 é possível perceber as cláusulas exorbitantes comumente encontradas 
em contratos típicos de normas administrativas.

Figura 3 – Cláusulas exorbitantes do artigo 58 da Lei de Licitações

P RI NC IP AIS  
CLAU S ULA S 

EX ORBITANTE S
Contratos de Direito Privado

a) alteração unilateral do contrato pela Administração;
b) rescisão unilateral do contrato pela Administração;
c) fiscalização da execução do contrato;
d) aplicação de sanções;
e) ocupação temporária;
f) exigência de garantia;
g) retomada do objeto;
h) restrição ao uso do princípio da exceptio non 
adimpleti contractus (exceção de contrato não 
cumprido);
i) anulação do contrato.

CLAU S ULA S 
EX ORBITANTE S

EXPRESSAS
(quando houver

EXPRESSAS

IMPLICITAS

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATOS DE DIREITO PRIVADO 
FIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

Fonte: Alexandre e Deus (2017, p. 248)

As cláusulas exorbitantes habitarão o contrato de forma expressa ou tácita, pois 
seu conteúdo emana da força da lei, de modo que, se um contrato administrativo é 
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celebrado sem determinadas cláusulas de privilégio, a administração ainda assim poderá 
invocar o apanágio contra o particular.

Ainda com relação às características dos contratos administrativos, Carvalho Filho 
(2011, p. 149) aponta que esses contratos seriam formais, comutativos, intuitu personae 
e bilaterais. São formais pelo fato de que não basta apenas ter vontade para produzir 
efeitos. Alexandrino et al. (2012, p. 246) sinalizam que sempre que a lei exigir forma 
determinada para um contrato, como elemento essencial, o desatendimento da forma 
prevista na lei implicará nulidade do contrato.

É necessário que, além da vontade, os requisitos da lei sejam cumpridos.  
O contrato administrativo é comutativo pelo fato de que as obrigações ajustadas devem 
ser cumpridas nos termos acordados. Os contratos são de confiança na pessoa (intuitu 
personae), de modo que, deixando de existir a pessoa, poderá ocorrer o fim do contrato. 
E são ainda bilaterais, pois existem obrigações e direitos de cada parte envolvida.

Dos Princípios dos Contratos Administrativos

Nesta seção serão conceituados os mais importantes princípios dos contratos 
administrativos.

Cláusulas Exorbitantes ou de Privilégio

Carvalho Filho (2011, p. 158) orienta que uma das principais características do 
contrato administrativo reside na denominada cláusula de privilégio. Essas cláusulas 
de privilégio são aquelas que estabelecem o predomínio, em regra, da vontade da 
administração (TÁCITO, 1975, p. 252).

Indisponibilidade do Interesse Público

Quanto à indisponibilidade do interesse público, seria outro princípio desses 
contratos. Para Justen Filho (2016, p. 628-630), a indisponibilidade do interesse público 
é a manifestação contratual do que de fato beneficia a sociedade. O agente público, 
quando atua, deve sempre se pautar de modo a tornar benéfica a relação para a 
coletividade, seguindo as normas e as regras estabelecidas. O servidor público defende a 
coletividade e não pode se sentir senhor da coisa pública. Por isso, os interesses públicos 
são indisponíveis, quer dizer, não é possível abrir mão deles. 
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Publicidade

Alexandre e Deus (2017, p. 281) sinalizam que a administração pública deve 
agir em público. Di Pietro (2013, p. 261) ensina que quanto maior for a grandeza em 
que a administração pública está envolvida maior deve ser a publicidade aos atos 
desempenhados. Em outras palavras, não se exige apenas que os contratos sejam 
públicos, mas que sejam transparentes. 

Vinculação ao Edital

Nos exatos termos gramaticais, a Lei que rege os contratos administrativos, no artigo 
41 (BRASIL, 1993), estabelece o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 
que, normalmente, ocorre por meio de um Edital.

Assim, se uma ICT elabora uma minuta editalícia, uma norma procedimental ou 
uma chamada pública, ela estará estritamente vinculada ao que relatou no ato publicado. 
De forma simplificada, percebe-se que a ideia estabelecida nesse princípio é a de que 
uma vez divulgadas previamente as regras, mediante instrumento convocatório formal, 
vinculada estará a administração como se houvesse uma lei interna para gerenciar aquela 
conduta (MEIRELLES, 2010, p. 256-311).

Princípios Correlatos

A literatura ainda aborda diversos outros princípios, como eficiência, economia, 
sustentabilidade pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, sustentabilidade, 
igualdade, sigilo, entre outros (ALEXANDRE; DEUS, 2017; CARVALHO FILHO, 2011). 
Sem embargos aos diversos princípios existentes, destaca-se neste trabalho – sem pretender 
esgotar ou analisar profundamente os princípios contratuais – aqueles que estão, de certa 
forma, mais vinculados aos contratos e que podem influenciar na atuação dos agentes 
de inovação, os quais foram indicados pelo critério da escolha.  

Das Cláusulas dos Contratos Administrativos

A Lei de Licitações também estabelece como requisito contratual a existência de 
cláusulas específicas no contrato, denominadas cláusulas necessárias, que devem constar 
em contratos de cunho administrativo (BRASIL, 1993). Tal previsão está estampada no 
artigo 55 da mencionada lei. 
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Embora a Lei de Licitações aduza que são cláusulas necessárias (como se fossem 
essenciais), as cláusulas listadas no artigo 55, em verdade, não seriam obrigatórias. Entende-
se que a inexistência de algumas dessas cláusulas não tornaria o contrato inexequível. As 
cláusulas no direito administrativo poderiam ser chamadas de necessárias, ou essenciais, 
ou acessórias, ou secundárias. Outras leis podem ainda adotar mecanismos para a 
existência de cláusulas que satisfaçam peculiaridades regionais ou locais, indispensáveis 
ao interesse público, inclusive adotando cláusulas facultativas, não essenciais (JUSTEN 
FILHO, 2016; MEIRELLES, 2010).

De acordo com Justen Filho (2016), seriam essenciais (obrigatórias, necessárias) as 
cláusulas que tratam: (i) do objeto e de seus elementos característicos; (ii) do regime de 
execução ou a forma de fornecimento; (iii) do preço e das condições de pagamento, os 
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização 
monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (iv) 
dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e 
de recebimento definitivo, conforme o caso; e (v) dos direitos e responsabilidades das 
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. 

Seriam então complementares (facultativas, não obrigatórias, dispensáveis, 
completivas), as cláusulas de: (i) reconhecimento dos direitos da Administração, em caso 
de rescisão administrativa prevista no artigo 77 desta Lei; (ii) relativas às condições de 
importação, à data e à taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; (iii) vinculação 
ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor; (iv) legislação aplicável à execução do contrato e especialmente 
aos casos omissos; (v) obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação; (vi) crédito pelo qual correrá a despesa, 
com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica; e 
(vii) garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas.

Não é exagero aduzir que, se a Lei n. 8.666/1993 (BRASIL, 1993) adotou em 
seu texto a importante informação sobre a necessidade de existência de determinadas 
cláusulas nos contratos administrativos, não tendo o contrato contemplado tais cláusulas, 
a sua não existência não impede a incidência de princípios e de regras gerais estabelecidos 
na lei. Em outras palavras, mesmo não havendo previsão de cláusulas obrigatórias no 
contrato, ele será interpretado nos termos e nos limites da lei geral, neste caso, Lei de 
Licitações. 

Ainda importa ressaltar que na literatura há quem defenda que as cláusulas 
estabelecidas no artigo 55 da Lei de Licitações são obrigatórias, pois sua inexistência 
geraria a nulidade do contrato. Noutro giro, prevalece que nem todas as cláusulas 
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referidas como obrigatória no artigo 55 da Lei de Licitações gerariam a nulidade do 
contrato, caso inexista a cláusula (JUSTEN FILHO, 2016; ALEXANDRE; DEUS, 2017).

Na Figura 4 estão sintetizadas as cláusulas contratuais para formatação de um 
contrato administrativo. O que se deve ter sempre em pensamento é que, no contrato 
administrativo, as regras inseridas nas cláusulas contratuais devem possuir clareza, precisão, 
e devem emanar princípios elementares de direito público já citados neste trabalho.

Figura 4 – Exemplos de cláusulas em contratos administrativos

CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Cláusulas Necessárias ou Obrigatórias
Art. 55 da Lei 8.666/193

Qualificação das Partes

Objeto Contratual

Preço ou Pagamento ou Contraprestação

Prazo de Execução

Direitos e Deveres das Partes

Formas de Extinção

Foro de Determinado

Preâmbulo (Facultativo)
(Pode Constar no Documento)

Aplicação Normativa

Cláusulas Acessórias ou Facultativas

Reconhecimento de Direito 
Administrativo em Rescisão

Art. 77 da Lei 8.666/193 

Vinculação ao Edital

Cláusula de Multas e Juros pela 
Rescisão e/ou Descumprimento

Ordenador das Despesas

Demais Cláusulas do Caso Concreto
(Sem limitação)

Solução de Eventual Conflito com a AGU
Portaria n. 1 1.099/2008, AGU

Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

A Figura 5 demonstra que, quanto aos contratos, cláusulas principais ou necessárias 
são mais próximas e uniformes, já, nas cláusulas adicionais ou acessórias, pode ocorrer 
maior variação. 
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Figura 5 – Exemplo da sistemática, diferenças e semelhanças entre contratos de Direito 
Privado e de Direito Público

Contrato de Direito Público 
Fonte Normativa: Art. 55 da Lei 8.666/1993  

CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS 
Impossibilidade de Eleição de Foro 

Supremacia do interesse Público sobre o privado 
Cláusulas Exorbitantes 

CLÁUSULAS ACESSÓRIAS 
Reconhecimento de Direito Administrativo em 
caso de Rescisão (Art. 77 da Lei 8.666/1993) 

Órgão ordenador da despesa 
Vincularão ao Edital

Contrato de Direito Privado 
Fonte Normativa: Art. 104, Lei 10.406/2002 

CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS
Depende da Vontade das Partes 

CLÁUSULAS COMPLEMENTARES
Depende da Vontade das partes 

Sistem ática ,  Di fer enças  e Seme lhança s entre
 Co ntratos  Priva do s e  Púb lic os

CLÁUSULAS
Qualificação das Partes

 Objeto 
Remuneração 

Prazo 
Direitos e Responsabilidades

 Forma de Extinção 
Foro 

Considerandos 
Sigilo e Confidencialidade 

Arrependimento 
Multas e juros 

Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

O Quadro 9 demonstra de forma sinóptica as espécies de contratos de transferência 
de tecnologia, com base em propriedade industrial, que são passíveis de registro ou 
averbação no órgão do INPI, sobretudo trazendo a reboque a ideia de tipos de contratos 
como verdadeiras espécies contratuais, a finalidade como se fosse o conceito ou objeto 
de cada contato, a base legal como o fundamento normativo que cada contrato possui, 
levando em consideração as normas jurídicas atualizadas e o prazo contratual, que 
são, em regra, aqueles prazos utilizados ou que podem ser utilizados entres as partes 
contratantes.

Extinção do Contrato Administrativo

Para Alexandre e Deus (2017, p. 262), quando termina o vínculo obrigacional 
entre a administração e o administrado, o contrato administrativo se extingue. De maneira 
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normal, via de regra, a extinção do contrato administrativo ocorre quando termina o 
prazo do contrato ou quando o objeto é totalmente cumprido. Porém, de forma anormal, 
pode haver a incidência de circunstâncias que afetam a continuidade do contrato, assim 
como na esfera civil. Por exemplo, o contrato administrativo pode ser anulado por ato 
do poder público e pode, ainda, ser rescindido. Em caso de rescisão, tanto o particular 
quanto a administração, com base em questões contratuais, podem requerer o término 
do contrato (ALEXANDRE; DEUS, 2017; JUSTEN FILHO, 2016).



Capítulo 3
Instrumentos Pré-Contratuais: Minuta, Carta 

de Intenção, Documento e Contrato Preliminar 
ou Pré-Contrato

Antes de avançar para o conteúdo do Contrato de Transferência de Tecnologia, 
as noções já ministradas conduzem ao entendimento de que o termo contrato, por si, 
conduz a uma ideia de formalidade finalizada, concreta, validada, em outras palavras, 
aceita pelas partes. Após a expressão da autonomia da vontade, o contrato consolidado 
tem força entre os que se obrigaram. No entanto, vale a pena perceber que, embora 
muitas vezes o termo contrato, minuta, carta de intenção, documento, contrato preliminar 
sejam utilizados como parecidos, sinônimos ou similares em sede de transferência de 
tecnologia, em essência, esses são termos distintos e tal distinção é importante para a 
análise dos resultados deste estudo. 

Minuta

Para Villanueva (2012, p. 49), uma minuta é um documento escrito, não 
obrigacional, que se liga a um contrato propriamente dito, porém, não é definitivo. É 
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possível entender a minuta como substância do desejo das partes em produzir, iniciar 
e continuar negociações, sendo assim, a minuta resume o que se pretende inserir no 
contrato principal. 

Preceitua Villanueva (2012, p. 49): “La primera distorsión tiene fuente doctrinal 
y consiste en afirmar que uma minuta es, por principio, un documento que plasma um 
proyecto, un borrador de contrato, em oposición a un contrato ya formado”.

Vale a pena reafirmar que a minuta é um projeto de contrato, um rascunho, uma 
espécie de esboço do que se pretende contratar.

Villanueva (2012) define ainda a minuta como rascunho ou esboço de algo que 
se pretende passar a limpo. A Enciclopédia Jurídica Omeba (1986, p. 198), tomo XV, 
sinaliza que a minuta é um documento que não possui, em princípio, caráter vinculativo 
para as partes, isso pelo fato de que, embora haja vontade de negociar, a consolidação 
da vontade ainda não se firmou em sua totalidade, pois alguns elementos finais podem 
ser inseridos para formar o contrato definitivo. Essa fase de negociações preliminares 
também é chamada de punctação (MORAES, 2016, p. 69).

Carta de Intenção

Basso (1999, p. 1) afirma que definir carta de intenção é tarefa árdua devido à sua 
variada finalidade. Schmidt (1982, p. 99) expõe que carta de intenção é um documento 
preparatório, ou seja, assim como a minuta se insere no campo das negociações contratuais, 
também o é a carta de intenção. Dominique Blanco (1995, p. 77 apud BASSO, 1999, p. 
1) informa que “[...] não há modelos de cartas de intenção: eles dependem da intenção 
que alguém coloca lá”. Como se pode perceber, as intenções colocadas em uma carta 
são os delineamentos do que se deseja ter no contrato futuro. 

Marcel Fontaine (1977, p. 99 apud BASSO, 1999, p. 1) aponta que variados 
termos acompanham a carta de intenção contratual, por exemplo: “[...] memorando de 
entendimento, penhor de acordo, acordo de princípio, acordo de cavalheiros, acordo 
preliminar [...]”, entre outros nessa mesma linha.

Sá Ribeiro (2003, p. 234 apud BASSO, 1999, p. 1) ensina que alguns princípios 
devem ser observados ao elaborar uma carta de intenção: a boa-fé, a inexistência de 
proposição inaceitável no documento, a ausência de obrigatoriedade, a clareza e a 
objetividade, entre outros. 
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Documento

Como a minuta e a carta de intenção são documentos, no campo da transferência 
de tecnologia, ainda, é importante analisar o que vem a ser documento. 

Villanueva (2012, p. 46) ressalta que um documento é um papel com inscrições que 
pode ou não se relacionar com um contrato. A ideia de se ter um papel com inscrições é, 
por um lado, a ideia de gerar a consequência do não esquecimento do que se escreveu, 
transmitir a alguém uma informação e, por outro lado, serve também para fomentar uma 
prova sobre algo que estava escrito. É possível dizer que todo contrato é um documento, 
mas, nem todo documento é um contrato. Por exemplo, uma carta é um documento, 
mas não é um contrato. Villanueva (2012, p. 47) ensina ainda que:

En resumen, contrato y documento nunca son lo mismo. Lo que no equivale 
a decir que nunca estén ligados. Sílo están y tres tipos de relaciones entre el 
los son posibles (sustancia, forma y función). Segúnello, el documento es un 
elemento de validez, un medio de prueba y/o un requisito para el registro 
público de oponibilidad del contrato.

Entende-se que existe diferença do documento para o contrato. Se fosse possível 
sintetizar, o documento estaria para o treinamento, a minuta estaria para o teste, e o 
contrato estaria para a prova definitiva de uma negociação (VILLANUEVA, 2012, p. 47).

Contrato Preliminar ou Pré-Contrato

A partir do que Sílvio de Salvo Venosa (2003) afirma, percebe-se que nem sempre 
o interesse do negócio se materializa:

Nem sempre o mero interesse em contratar materializa-se em um contrato. 
Os contratos, mormente aqueles em que as partes têm plena autonomia de 
vontade em suas tratativas, são frutos, na maioria das vezes, de ingentes esfor-
ços, de tratativas longas, de minutas, viagens, estudos preliminares, desgas-
te psicológico das partes, contratação de terceiros especialistas que opinam 
sobre a matéria [...]. Em razão disso, pode às partes não parecer oportuno, 
possível ou conveniente contratar de forma definitiva, plena e acabada, mas 
será talvez mais inconveniente nada contratar, sob pena de se perder toda essa 
custosa fase preparatória. Talvez necessitem as partes de completar maiores 
estudos, aguardar melhor situação econômica ou remover algum obstáculo 
que impeça, naquele momento, a contratação. Nessas premissas, partem os 
interessados para uma contratação preliminar, prévia, antevendo um futuro 
contrato. (VENOSA, 2003, p. 420)
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Surge então a figura do pré-contrato nessa seara. Silva Pereira (2005, p. 81) 
mostra que contrato preliminar é “[...] aquele por via do qual ambas as partes ou uma 
delas se comprometem a celebrar mais tarde outro contrato, que será o principal”. Fica 
claro que o contrato preliminar é um projeto no qual as partes se obrigam a celebrar 
o contrato de projetaram no futuro. Inclusive é instrumento muito utilizado quando 
as partes ainda não sabem exatamente as dimensões do futuro, mas já projetam que 
desejam convencionar algumas diretrizes.

Reis Júnior (2017, p. 20) destaca que o contrato preliminar tem condão obrigacional. 
Nesse sentido, a lei brasileira permite arrependimento do que foi construído no contrato 
preliminar, a exemplo dos artigos 462, 463, 464, 465 e 466 da Lei n. 10.406/2002 
(BRASIL, 2002).

Vale dizer que o contrato preliminar pode ser utilizado na esfera do TT, sobretudo 
em situações que envolvem pesquisas entre instituições, ou quando, por exemplo, existe 
um licenciamento de tecnologia em que não se sabe o potencial social e econômico futuro.



Capítulo 4
Contrato de Transferência de Tecnologia

A disseminação dos contratos de transferência de tecnologia é um meio, com 
alternativas eficazes, para que ocorra, por um lado, a diminuição da vitrine tecnológica 
das ITCs e, por outro, uma maneira de aproximação da universidade e da indústria 
e vice-versa. Porém, não é apenas isso, por meio dos contratos de transferência de 
tecnologia formam-se parcerias eficazes para produção conjunta de tecnologia e inovação 
(HEWITT-DUNDAS, 2012).

Yee (2016) aponta que pesquisas interessantes têm demostrado que nem sempre a 
melhor opção para o avanço tecnológico está no contrato de licenciamento ou na cessão 
de transferência de tecnologia, mas sim nos contratos de parcerias para desenvolvimento 
de produtos em conjunto que têm surtido efeitos positivos.

Noções Básicas sobre Tecnologia

Conforme alega Yee (2016), tecnologia é definida como “razão de saber fazer”. 
É originada da junção dos termos gregos tecno ou techné, que significa “saber fazer”, 
adicionado do termo logia ou logus, traduzido como “razão”.
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Assim, considerando o termo utilizado, tecnologia não é necessariamente produto 
objeto de compra ou venda. No entanto, ao se agregar fatores humanos, como a 
criatividade, e fatores sociais, como a educação, a tecnologia surge como um conjunto de 
técnicas, processos e procedimentos que dão razão à existência de produtos, fabricações 
e instrumentos que podem ser comprados ou vendidos (ASSAFIM, 2010).

Para Di Blasi (2010), tecnologia é um concatenado de bens imateriais preenchidos 
com conhecimentos (know how) técnicos e da ciência em diversas áreas, que, quando 
são aplicados em determinada área, fazem surgir bens materiais. Segundo dados do INPI, 
no Brasil, parte significativa das pesquisas, capazes de gerar bens, está nas universidades 
públicas. 

Na Tabela 1 é apresentado um ranking dos 10 principais depositantes de patentes 
de invenção de residentes no país. É perceptível que, entre os residentes, as universidades 
brasileiras se sobressaem consideravelmente quanto aos depósitos. Entre as 10 primeiras 
posições, oito são universidades públicas. Isso reforça o que Di Blasi (2010) defende, 
segundo ele, a tecnologia, inovadora, ainda se concentra nas universidades públicas.

Tabela 1 – Ranking de empresas cedentes – 2016

Posição Nome 2016 Part. n. Total
Residentes (%)

1 Universidade Federal de Minas Gerais 70 1,3

2 Universidade Estadual de Campinas 62 1,2

3 Universidade de São Paulo 60 1,2

4 Universidade Federal do Ceará 58 1,1

5 Universidade Federal do Paraná 53 1,0

6 Universidade Federal de Pelotas 45 0,9

7 Universidade Federal da Paraíba 32 0,6

7 Universidade Federal de Pernambuco 32 0,6

9 Universidade Federal da Bahia 31 0,6

9 Whirlpool 31 0,6

Top 10 474 9,1

Total de Pedidos de Patentes de Invenção por Residentes 5.199 100

Total de Pedidos de Patentes de Invenção (Residentes e não Residentes 28.009

Fonte: INPI (2016, p. 21) 

Na Tabela 2, verifica-se as empresas que mais registraram cessão de contratos de 
transferência de tecnologia no período de 2016.
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Tabela 2 – Ranking de empresas cedentes – 2016
Posição Nome 2016 Part. n. Total (%)

1 HONDA 19 2,8

2 BURGER KING 17 2,5

3 MAHLE 15 2,2

4 ROBERT BOSCH 12 1,7

5 AISIN 9 1,3

6 IAV 8 1,2

6 KOMATSU 8 1,2

8 RAMADA 6 0,9

8 COCA-COLA 6 0,9

10 KSB AKTIENGESELLSCHAFT 5 0,7

10 TOYOTA GOSEI 5 0,7

Subtotal 110 16,1

Total de Contratos 686 100

Fonte: INPI (2016, p. 50) 

De acordo com a Tabela 3, em 2017, as universidades públicas ainda lideraram, 
significativamente, as primeiras posições no indicador de depósito de patente entre os 
residentes.

Tabela 3 – Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção – 2017 – 
Universidades Públicas

Posição Nome 2017 Part. n. Total
Residentes (%)

1 Universidade Estadual de Campinas 77 1,4

2 Universidade Federal de Campina Grande 70 1,3

3 Universidade Federal de Minas Gerais 69 1,3

4 Universidade Federal da Paraíba 66 1,2

5 Universidade de São Paulo 53 1,0

6 Universidade Federal do Ceará 50 0,9

7 CNH Indústria Brasil 35 0,6

8 Universidade Federal do Rio Grande do Sul 34 0,6

9 Pontifícia Universidade Católica – PR 31 0,6

9 Universidade Federal do Paraná 31 0,6

Top 10 516 9,4

Total de Pedidos de Patentes de Invenção por Residentes 5.480 100

Total de Pedidos de Patentes de Invenção (Residentes e não Residentes 25.658

Fonte: INPI (2017c, p. 16) 

Em que pese a Tabela 3 ser encabeçada por ICTs públicas, ainda não se percebe 
efetivamente a transferência de patentes, por exemplo, com significativo avanço. Assim, 
não é sem razão que urge a aplicação da transferibilidade da tecnologia existentes nos 
ICTs no intuito de alavancar a economia, por um lado, e, por outro, desenvolver o país. 
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A Tabela 4 demonstra que em 2017 os cedentes de patentes de invenção, por 
exemplo, também não foram as ICTs públicas.

Tabela 4 – Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção – 2017 – Empresas 
Privadas

Ranking Nome padronizado Nome Cliente (1) Total

1 TACO BELL TACO BELL CORP. 18

2 ICONIX
ICONIX LATIN AMERICA LLC
ICONIX LATIN AMERICA, LLC
ICONIX SPAIN HOLDINGS, S.L

1
14
2

3 JTEKT JTEKT CORPORATION 7

4 ROBERT BOSCH
ROBERT BOSCH GMBH

ROBERT BOSCH LICENSING ADMINISTRATION CV
ROBERT BOSCH PACKAGING TECHNOLOGY B.V.

3
1
2

5 HONDA
HONDA ACCESS CORP.

HONDA LOCK MFG. CO. LTD.
HONDA MOTOR CO. LTD

1
2
3

6 BURGER KINK BURGER KINK CORPORATION 6

7 SHOWA CORPORATION SHOWA CORPORATION 5

8 OFFICINE MACCAFERRI OFFICINE MACCAFERRI S.P.A. 5

9 COCA-COLA THE COCA-COLA COMPANY 5

Total Geral 75

Fonte: INPI (2017c, p. 66)

Guimarães (2002) sustenta que os fatores tecnológicos têm impulsionado as ICTs 
para fora de seu muro no intuito de, por meio de P&D, propagar o progresso inovativo. 
No entanto, por diversos fatores, a Transferência de Tecnologia ainda não foi devidamente 
implementada e é embrionária (REISMAN, 2005). 

Importa registrar que, como exemplo, foram verificados apenas os depósitos 
de patente e as cessões de tecnológica no período de 2016 e 2017, não levando em 
consideração outros tipos de análises quanto a outra possibilidade de proteção intelectual. 
A intenção é tão somente identificar que, mesmo havendo produção científica com 
potencial no país, emanado pelas ICTs, não há, em princípio, transferência expressiva 
de tecnologia no país.

Precedentes Inspiradores da Transferência de Tecnologia

Transferência de Tecnologia (TT) é um tema amplo. No mundo globalizado, 
multidisciplinar, interdisciplinar, envolto em redes, todos necessitam de ressignificação, de 
atualização, e essa é a proposta da transferência de tecnologia (LEDWITH; COUGHLAN, 
2005).
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De forma simples, a TT é nada mais que uma transmissão de conhecimento ou 
compartilhamento de conhecimento que promove evolução (BORSATTO; BERGAMASCO; 
BIANCHINI, 2017).

Rogers (2001) definiu a TT como a movimentação da tecnologia entre organização 
transmitente e organização receptora. Guimarães (2002) concebeu a TT como a máquina 
da inovação.

Contrato de transferência de tecnologia é mais amplo do que um contrato de 
compra e venda de produto (TERRA, 2001). João Marcelo de Lima Assafim (2005,  
p. 1-2) destaca o seguinte sobre o contrato de TT:

Sem dúvida, a própria expressão “transferência de tecnologia” revela por si 
mesma que a tecnologia, isto é, o conjunto de idéias, regras, conhecimen-
tos técnicos e habilidades ou modos de atuação sobre a realidade material, 
não tende a ficar enclausurada no âmbito pessoal do seu criador, pois, da 
mesma forma que os conhecimentos em geral, tem vocação para a expansão, 
a universidade e a permanente mobilidade. Neste sentido, pode-se afirmar 
que, quando no horizonte de alguém que cria uma técnica, não está presente 
a rentabilidade econômica, a maior recompensa será precisamente, “comuni-
car” aos demais a técnica por ele criada e, desse modo, ser reconhecido como 
seu autor. Durante longo tempo isto foi o que ocorreu: enquanto não surgiam 
os interesses de rentabilidade econômica, não houve a necessidade de criar 
mecanismos de proteção à tecnologia. Porém, o panorama mudou com o 
surgimento desses novos interesses nas aspirações dos criadores: somente 
estavam dispostos a “comunicar” suas descobertas e as respectivas técnicas se 
lhe fossem oferecidas condições para satisfazer tais interesses, o que também 
ocorre atualmente: o criador comunica a técnica em troca da concessão de um 
direito de monopólio pela coletividade ou, de forma mais direta e particular, 
em troca de uma contraprestação econômica por parte dos interessados em 
utilizar a técnica por ele criada.

O que se pode extrair disso é que a transferência de tecnologia desvela uma 
realidade até então não necessariamente rentabilizada, porém é rentabilizável na medida 
em que a descoberta, a técnica e a ciência põem em concessão um ativo que, utilizado 
por terceiro, pode gerar transformação econômica. 

Para Terra (2001), os inspiradores ideais criados em 1980 pelo Bayh Dole Act e 
Stevenson-Wydler Technology Innovation Act nos Estados Unidos da América influenciaram 
em muito o Brasil. A lei americana denominada Bayh Dole Act possibilitou intensa 
aproximação entre a academia e a indústria (GUIMARÃES, 2002). Em verdade, houve 
mais que uma indução do governo para que a transferência de tecnologia fosse efetiva, 
ocorreu um verdadeiro redirecionamento intelectual.

A Stevenson-Wydler Technology Innovation Act (1980), no mesmo sentido e ano,
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Seja promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados 
Unidos da América no Congresso, que esta lei possa ser citada como a “Lei 
de Inovação Tecnológica Stevenson-Wydler de 1980. O Congresso conclui 
e declara que: (1) A tecnologia e a inovação industrial são centrais para o 
bem-estar econômico, ambiental e social dos cidadãos dos Estados Unidos. 
(2) A tecnologia e a inovação industrial oferecem um padrão de vida aprimo-
rado, aumento da produtividade do setor público e privado, criação de novas 
indústrias e oportunidades de emprego, serviços públicos aprimorados e maior 
competitividade dos produtos dos Estados Unidos nos mercados mundiais. (3) 
Muitas novas descobertas e avanços da ciência ocorrem em universidades e 
laboratórios federais, enquanto a aplicação desse novo conhecimento para 
fins públicos comerciais e úteis depende em grande parte de ações de negó-
cios e mão-de-obra. A cooperação entre a academia, os laboratórios federais, 
o trabalho e a indústria, de formas como transferência de tecnologia, inter-
câmbio de pessoal, projetos conjuntos de pesquisa e outros, deve ser renova-
da, ampliada e fortalecida.

Entre os princípios que nortearam a legislação americana, na Stevenson-Wydler 
Technology Innovation Act, estavam: 1) A tecnologia e a inovação industrial são centrais 
para o bem-estar econômico, ambiental e social dos cidadãos dos Estados Unidos; 2)  
A inovação tecnológica e industrial oferece um melhor padrão de vida, maior produtividade 
do setor público e privado, criação de novas indústrias e oportunidades de emprego, 
melhores serviços públicos e maior competitividade dos produtos dos Estados Unidos 
nos mercados mundiais; 3) Muitas novas descobertas e avanços na ciência ocorrem em 
universidades e laboratórios federais, enquanto a aplicação desse novo conhecimento a 
propósitos públicos comerciais e úteis depende em grande parte de ações empresariais 
e trabalhistas. A cooperação entre academia, laboratórios federais, trabalho e indústria, 
em formas como transferência de tecnologia, intercâmbio de pessoal, projetos conjuntos 
de pesquisa e outros, deve ser renovada, ampliada e fortalecida.

Com essas bases, os escritórios de tecnologia passaram a robustecer sua atenção. 
Falleiros (2008 apud TERRA, 2001) revela que, após a Bayh Dole Act e a Stevenson-
Wydler Technology Innovation Act, nos Estados Unidos, os registros de proteção de ativos 
aumentaram de 200 por ano em 1980 para 3.000 por ano em uma década. Segundo 
Terra (2001), de 1991 a 1995, as patentes acadêmicas aumentaram 120%. 

Para McMillan, Narin e Deeds (2000), a indústria norte-americana e os institutos 
de pesquisas são fortes aliados para Transferência de Tecnologia.

Em terras brasileiras, mesmo não sendo recentes as discussões em torno da 
transferência de tecnologia, em dezembro de 2004, o marco regulatório da inovação 
foi sancionado. Nesse marco, algumas características com os princípios da lei dos EUA 
podem ser percebidas, por exemplo, a aproximação da indústria e da ICT, estabelecido 
no artigo 1º, inciso V, do marco regulatório de 2004.
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Outras variadas normas foram estabelecidas, porém o objetivo maior, com a 
relevância que se espera, baseado no potencial do país, ainda não é significativo.

Conceito de Contrato de Transferência de Tecnologia

O professor Luiz Otávio Pimentel (2009, p. 255) define o contrato de forma geral, 
considerando:

Contrato todo e qualquer ajuste entre partes (pessoas físicas, jurídicas ou físicas 
e jurídicas), em que haja acordo de vontades para a formação de vínculo e 
a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada 
no documento, como, por exemplo: acordo, compromisso, protocolo, termo 
(adaptado da Lei n. 8.666/1993, art. 2º, parágrafo único).

Resta configurado que o contrato de transferência de tecnologia também é um 
ajuste, pois se insere no conceito geral visto há pouco. No entanto, o contrato de TT 
é também permeado de características gerais de um contrato administrativo. A Lei n. 
10.973, de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), dispõe que:

Art. 6° É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de tecnologia e 
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação 
por ela desenvolvida. 

§ 1° A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que trata o 
caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de edital. 

§ 2° Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou 
ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo poderão ser firma-
dos diretamente, para fins de exploração de criação que deles seja objeto, na 
forma do regulamento. 

§ 3° A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação prote-
gida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação 
dentro do prazo e condições definidos no contrato, podendo a ICT proceder 
a novo licenciamento. 

§ 4° O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse à defesa 
nacional deve observar o disposto no § 3° do art. 75 da Lei n. 9.279, de 14 
de maio de 1996. 

§ 5° A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração de criação 
reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, 
somente poderão ser efetuados a título não exclusivo.

Quando a lei expõe o contrato de transferência de tecnologia, ela o faz no sentido 
de ser este o instrumento jurídico capaz de materializar o objeto do contrato. A Lei n. 
9.279/96 (BRASIL, 1996) reforça a permissão da celebração do contrato para a exploração 
de tecnologia no intuito de transmitir para outrem, in verbis: 
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Art. 61 O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de 
licença para exploração. 

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os 
poderes para agir em defesa da patente. 

Como observado no artigo antes dito, nota-se que há a denominação de licenciante 
como aquele que deseja receber o ativo e de licenciado no sentido de ser aquele que 
transite a possibilidade da exploração. E ainda se percebe que a lei permite a exploração 
da patente ou seu depósito, bem como a transmissão para que um terceiro a explore. 
A Lei n. 8.666, 21 de junho de 1993 (BRASIL, 1993), define o contrato administrativo 
propriamente dito da seguinte forma:

Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 
órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Nesse caso, a definição de contrato de transferência de tecnologia não é outro se 
não a de um contrato administrativo. Barbosa (2006b, p. 46) afirma que a ICT:

Passa a ter poderes de direito administrativo para celebrar contrato de forneci-
mento de tecnologia ou de licenciamento com terceiros, relativos aos direitos 
exclusivos que detenha em face de suas próprias criações. Não há quaisquer 
restrições quanto aos destinatários de tais fornecimentos ou licenças, que 
poderão ser instituições privadas e públicas, nacionais ou não. 

Antunes e Manso (1993 apud FERRARO; CONSELVAN, 2009, p. 65-87) sinalizam 
que uma simples definição de contrato de transferência de tecnologia seria um “acordo 
que transfere conhecimento” elaborado entre o detentor e o receptor do objeto da 
transferência. 

Objeto de Transferência de Tecnologia

Rogers (2001) definiu a transferência de tecnologia como a movimentação da 
tecnologia entre organização transmitente e organização receptora. Nesse contexto, também 
será a TT a transmissão de conhecimento ou o compartilhamento de conhecimento 
(BORSATTO; BERGAMASCO; BIANCHINI, 2017).

Para Assafim (2010), podem ser objeto de transferência de tecnologia as patentes 
de invenções, os modelos de utilidade, os desenhos industriais, os modelos industriais e 
as topografias de circuitos integrados, os segredos industriais ou know how, os programas 
de computador, entre outros. Como a escala de possibilidades de transferência de 
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tecnologia é volumosa, entende-se que aquilo que pode ser objeto de transferência está 
inserido em um rol de situações exemplificativas e não exaustivas. 

Nessa linha de pensamento, Woerter et al. (2008 apud BENEDETTI, 2010) 
relacionaram ainda como possibilidade de TT a troca de informações técnicas e científicas, 
a formação de profissionais qualificados em P&D, os cursos de mestrado ou de doutorado 
para funcionários de empresas, as consultorias, as palestras e os seminários, os usos de 
infraestrutura, outros projetos de cooperação em pesquisa, a transferência de titularidade 
de patente e a cessão de direitos sobre propriedade intelectual.

Pastor e Calderón (2014) afirmam ainda que uma invenção que não seja protegida 
pela propriedade industrial poderá ser objeto de transmissão se representar interesse e 
ganhos econômicos para quem deseja receber a tecnologia. Nesse sentido, os autores 
corroboram com a ideia de que TT é operação de voluntariedade de aquisição e de 
recepção de determinado conhecimento disponível (ASSAFIM, 2010; DIAS; GARNICA, 
2013).

Yee (2016 apud ASSAFIM, 2010) e Dias e Porto (2013a) relacionaram alguns 
canais que a literatura aborda como veículo que conduz a TT. 

(1) o emprego temporário de um acadêmico pela empresa; (2) a efetivação de 
um consórcio de pesquisa, em que a empresa participa em um consorcio com 
universidade, instituto de pesquisa e/ou outras empresas; (3) compra de parte 
minoritária de uma spin-off acadêmica; (4) contratação de uma consultoria e/
ou assessoria de um acadêmico; (5) joint venture de pesquisa, em que uma 
empresa junto com uma universidade ou instituto de pesquisa criam uma enti-
dade de pesquisa independente; (6) contratação de um trabalho de P&D de 
universidade e/ou instituto de pesquisa; (7) por uma empresa através de um 
fundo de pesquisa financia a pesquisa exploratória da universidade e/ou insti-
tuto de pesquisa; (8) pela compra de uma licença ou patente de universidade 
e/ou instituto de pesquisa; e (9) o licenciamento da propriedade industrial. 
(YEE, 2016, p. 46)

Fica claro que a TT de certa forma contribui significativamente para movimentar o 
sistema inovativo, de modo que o desenvolvimento proporciona ganhos econômicos e, 
ao mesmo tempo, evolução social. E é importante notar que, para cada tipo de veículo 
da TT, será necessário, no mais das vezes, ter uma instrumentalização que materializa 
a vontade de quem deseja transmitir e de quem deseja recepcionar a tecnologia. Esse 
instrumento será o Contrato de Transferência de Tecnologia.
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Tipos de Contratos de Transferência de Tecnologia Perante o 
INPI

Os tipos de contratos de transferência de tecnologia, embora possam variar com 
base no princípio da  liberdade contratual neste trabalho, estão descritos como aqueles 
adotados pela classificação do INPI, segundo prevê a Resolução n. 199/2017, sendo: a) 
Licença de Uso de Marca (UM); b) Cessão de Marca (CM); c) Licença para Exploração 
de Patentes (EP); d) Cessão de Patente (CP); e) Licença para Exploração de Desenho 
Industrial (EDI); f) Cessão de Desenho Industrial (CDI); g) Licença Compulsória de 
Patente; Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI); h) Cessão de Topografia de 
Circuito Integrado (CTCI); i) Licença Compulsória de Topografia de Circuito Integrado; 
j)  Fornecimento de Tecnologia (FT); k) Prestação de Serviços de Assistência Técnica e 
Científica (SAT); e l) Franquia (FRA).

Contratos de Transferência de Tecnologia com Base em Propriedade 
Industrial

Os contratos de TT com base na Propriedade Industrial, segundo o INPI, mediante 
Resolução n. 199/2017, são: a) Licença de Uso de Marca (UM); b) Cessão de Marca 
(CM); c) Licença para Exploração de Patentes (EP); d) Cessão de Patente (CP); e) 
Licença para Exploração de Desenho Industrial (EDI); f) Cessão de Desenho Industrial 
(CDI); g) Licença de Topografia de Circuito Integrado (LTCI); e h) Cessão de Topografia 
de Circuito Integrado (CTCI). 

Essas disposições eram previstas na Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, 
que foi revogada pela Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

Contratos de Transferência de Tecnologia com Base no Fornecimento de 
Tecnologia

Os contratos de TT com fornecimento de tecnologia, segundo o INPI (2017a), 
mediante a Resolução n. 199/2017, são: a) o contrato de fornecimento de tecnologia 
(“know how”) que compreende a aquisição de conhecimentos e de técnicas não 
amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações 
tecnológicas destinados à produção de bens e serviços; e b) o contrato ou fatura de 
prestação de serviços de assistência técnica e científica que estipula as condições de 
obtenção de técnicas, métodos de planejamento e programação, pesquisas, estudos e 
projetos destinados à execução ou à prestação de serviços especializados.
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Contrato de Tecnologia na Modalidade de Franquia (FRA)

A franquia é um modelo de negócio. Dias (2010, p. 359-390) destaca que esse 
contrato é: 

[...] o acordo formal em que o franqueador concede ao franqueado o direito 
para explorar marca ou patente, obras intelectuais protegidas pelo direito 
autoral, bem como técnicas operacionais, procedimentos de negócio e marke-
ting em associação à distribuição de produtos e serviços, em contrapartida ao 
pagamento de uma remuneração e por determinado período.

A Franquia é também uma transferência de tecnologia em sentido amplo. Para 
Barbosa (2002, p. 3), franquia pode ser definida como o “[...] tipo de negócio jurídico 
de fundo tecnológico, que importa na padronização do aviamento de várias empresas 
independentes entre si, não necessariamente vinculadas por laços societários diretos ou 
indiretos”.

O ponto de destaque sobre esses contratos é que no Brasil há uma legislação própria 
sobre franquias. Trata-se da Lei n. 8.955, de 15 de dezembro de 1994, que estabelece 
o cumprimento de requisitos da Lei para que o contrato tenha validade perante o INPI. 
Para que haja registro de um contrato de franquia no órgão competente, é necessário 
que seja apresentada a Circular de Oferta de Franquia (COF) ou uma declaração de 
recebimento da Circular de Oferta de Franquia, nos termos da Lei n. 8.955/94. Essa 
circular nada mais é do que as regras do modelo de negócio, os detalhes principais que 
o franqueador deverá ter acesso.

Os contratos de franquia, em regra, são arquivados pelo tempo identificado para 
a realização do serviço, de acordo com o contrato e a vontade das partes.

Quadro 2 – Tipologia Contratual sobre Transferência de Tecnologia

Tipos de Contratos Finalidade Base Legal Prazo Contratual

Licença de Uso de 
Marca (UM)

Autoriza o uso efetivo, por 
terceiros, de marca registrada ou 

com depósito para registro no 
INPI.

Artigos 139, 
140 e 141 da 

Lei n. 9.279/96 
(LPI)

Não poderá 
ultrapassar o prazo de 
vigência das marcas 
registradas que serão 

licenciadas.

Cessão de Marca 
(CM)

Implica a transferência de 
titularidade, para terceiros, 
de marca registrada ou com 
depósito de registro no INPI.

Artigos 133 a 
138 da Lei n. 
9.279/96 (LPI)

Nos termos do 
Contrato. Em regra, 
pelo tempo integral 

de proteção.
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Tipos de Contratos Finalidade Base Legal Prazo Contratual

Licença para 
Exploração de 
Patentes (EP)

Autoriza a exploração, por 
terceiros, de patente concedida 

ou de pedido de patente 
depositada no INPI.

Artigos 61, 62 
e 63 da Lei n. 
9.279/96 (LPI)

Não poderá 
ultrapassar o 

prazo que durará 
a concessão da 

patente.

Cessão de Patente 
(CP)

Implica a transferência de 
titularidade, para terceiros, 

de Patente concedida ou com 
depósito no INPI.

Artigos 58 e 
59 da Lei n. 

9.279/96 (LPI)

Nos termos do 
Contrato. Em regra, 
pelo tempo integral 

de proteção.

Licença para 
Exploração de 

Desenho Industrial 
(EDI)

Autoriza a exploração, por 
terceiros, de Desenho Industrial 

protegido ou com pedido de 
proteção efetuado no INPI.

Artigo 121 da 
Lei n. 9.279/96 

(LPI)

Não poderá 
ultrapassar o 

prazo que durará 
a concessão da 
proteção ao DI.

Cessão de 
Desenho Industrial 

(CDI)

Implica a transferência de 
titularidade, para terceiros de 

Desenho Industrial protegido ou 
com depósito no INPI.

Artigo 121 da 
Lei n. 9.279/96 

(LPI)

Nos termos do 
Contrato. Em regra, 
pelo tempo integral 

de proteção.

Licença 
Compulsória de 

Patente

Ocorre quando não há 
exploração do objeto da patente 
no território brasileiro por falta 

de fabricação ou fabricação 
incompleta do produto, por 3 

anos da concessão.

Artigos 68 
a74 da Lei n. 

9.279/96 (LPI)
Decreto n. 
3.201/99

Decreto n. 
4.830/03

Os contratos são 
averbados no 

máximo pelo prazo 
de vigência das 

patentes que serão 
licenciadas.

Licença de 
Topografia de 

Circuito Integrado 
(LTCI)

Autoriza a exploração, por 
terceiros, de Topografia de 
Circuito protegida ou com 

pedido de proteção efetuado no 
INPI.

Artigos 44 a 
46 da Lei n. 

11.484 de 31 
de maio de 

2007 

Não poderá 
ultrapassar o prazo 

de vigência da 
topografia de circuito 

integrada que será 
licenciada.

Cessão de 
Topografia de 

Circuito Integrado 
(CTCI)

Implica a transferência de 
titularidade, para terceiros, de 

Topografia de Circuito protegida 
ou com deposito no INPI.

Artigos 41 a 
43 da Lei n. 

11.484 de 31 
de maio de 

2007 

Podem ser averbados 
pelo prazo declarado 
no contrato entre as 

partes.

Licença 
Compulsória 
de Cessão de 
Topografia de 

Circuito Integrado 
(CTCI)

Ocorre quando por abuso 
de direitos, abusos de poder 
econômico, não atendimento 
ao mercado ou afronta a livre 

concorrência o titular de direitos 
patentários sofre suspensão do 

exercício destes direitos.

Artigos 47 a 
54 da Lei n. 

11.484 de 31 
de maio de 

2007 

Os contratos são 
registrados no 

máximo pelo prazo 
de vigência da 

topografia de circuito 
integrado que será 

licenciada.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra
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O que chama a atenção, no Quadro 2, são a exploração de patentes, a exploração 
de desenho industrial e a exploração de topografia de circuitos integrados, com relação 
ao tempo em que ainda não tiver sido concedido o registro ou patente efetivamente, pois, 
nesse caso, enquanto não for concedido registro, eventual valor a ser pago – em sede de 
registro ou averbação de contrato – ele estará oficialmente suspenso até a concessão da 
proteção. Concedida a proteção ao ativo intelectual, os pagamentos acobertados pelo 
registro ou averbação do contrato no órgão sofrerão retroação para efeito remuneratório.

No Quadro 3 estão apresentadas as características principais de contrato de 
conhecimento em tecnologia.

Quadro 3 – Tipologia Contratual de contrato de fornecimento de tecnologia

Tipos de  
Contratos Finalidade O que compreende? Base Legal Prazo Contratual

Contrato de 
Fornecimento 
de Tecnologia 

(FT).

Contrato de Fornecimento 
de Tecnologia tem por 
finalidade a aquisição 

de conhecimentos 
e de técnicas não 

amparadas por direitos 
de propriedade industrial 
concedido ou depositado 

no Brasil.

Deve compreender 
o conjunto de 
informação e 

dados técnicos para 
permitir a fabricação 

dos produtos e ou 
processos (know 

how).

Resolução 
INPI n. 

199/2017.

Os contratos 
são registrados 

no máximo 
pelo prazo 
de vigência 

da topografia 
de circuito 

integrado que 
será licenciada.

Contrato de 
Prestação 

de Serviços 
de 

Assistência 
Técnica e 
Científica 

(SAT).

Estipulam as condições 
de obtenção de técnicas, 

métodos de planejamento 
e programação, bem 

como pesquisas, 
estudos e projetos 

destinados à execução 
ou prestação de serviços 

quando relacionados 
à atividade fim da 

empresa, assim como 
os serviços prestados 

em equipamentos e/ou 
máquinas no exterior.

O objeto da 
contratação deverá 
ser detalhado com 

clareza definido 
os serviços que 

serão executados, 
técnicas, métodos 
de planejamento e 
programação, bem 
como pesquisas, 

estudos e projetos 
ou prestação de 

serviços especiais.

Conforme 
prevê o artigo 

211 da Lei 
n. 9.279/96, 

alguns serviços 
técnicos são 

dispensados de 
registro pelo 
INPI. A lista 
dos serviços 

está na 
Resolução INPI 
n. 156/2015.

Os contratos 
são registrados 

pelo prazo 
previsto para 
realização do 

serviço ou pelo 
período de 

realização dos 
serviços, de 

acordo com o 
contrato.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Na Figura 6 é possível sintetizar a representação do artigo 14 do Decreto n. 8.854, 
de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 2016), de modo a perceber uma subdivisão 
clássica dos contratos de tecnologia em gênero e em espécies. Contrato de tecnologia é 
gênero, dos quais são espécies: (i) os contratos de propriedade industrial, traduzidos nas 
subespécies que envolvem o licenciamento e a cessão de produtos patenteados, desenhos 
industriais, marcas e topografias de circuitos integrados;  (ii) as licenças compulsórias 
para exploração de patentes; (iii) os contratos de transferência de tecnologia traduzidos 
na subespécie de fornecimento de tecnologia propriamente dito (know how) e prestação 
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de serviços de assistência técnica e científica; e (iv) os contratos que envolvem franquias 
(MATOS, 2017).

Figura 6 – Modalidades de Contratos de Tecnologia conforme Resolução INPI n. 199/2017

CONTRATOS DE TECNOLOGIA (LPI. 1996. Art. 2111) 
MODALIDADES 

Contratos de Propriedade Industrial 
(Art. 4°. Res. 199/2017, INPI) 

Licença
(Art. 4°. INPI)

Licença Compulsória para Exploração de PI 
(Ali. 5°. 1. 7°. II. Res 19912017, INPI) 

Contratos de Transferência de Tecnologia 
(Art. 8°, I, II, Res. 199/2017, INPI)

Contratos de Franquia 
(Art. 9°, I. II. III Res. 199/2017, INPI)

Cessão
(Art 6°. INPI)

Fornecimento de 
Tecnologia 
(Know-How)

 (Art. 8°. I. INPI)

Fatura de 
Prestação de 
Serviços de 

Assistência Técnica 
e Cientifica 

(Art. 8°. II, INPI)

Subfranquia

Sublicença

Compreendem Compreendem Envolve Envolve Envolve 

Para Licença 
Marca 

Patente 
Desenho Industrial 

Topografia de Circuitos Integrados

Para Cessão
Marca 

Patente 
Desenho Industrial 

Topografia de Circuitos Integrados 

Patente 
 

Topografia de Circuitos Integrados
Aquisição de 

Conhecimento e 
técnica 

Fornecimento de 
informações 
tecnológicas

 
Produção de bens e 

serviços

Uso temporário de Marcas 

Patentes 

Prestação de serviços de assistência técnica
 

Fornecimento de tecnologia 

Obtenção de técnicas
 

Métodos de 
planejamento 

Métodos de 
programação

 
Pesquisas 

Estudos e projetos
 

Execução ou prestação 
de serviços especial

Fonte: Elaborada pelos autores desta obra

Reafirma-se que a Figura 6 mostra uma possível classificação mais adequada para 
a interpretação teleológica das atuais normas do INPI em consonância também com 
as leis de regência (Lei n. 10.332/2001; Lei n. 9.279/1996; e Lei n. 10.973/2004) que 
possibilitam verificar com maior precisão a classificação dos contratos no INPI.

Embora exista essa subdivisão teórica entre contrato de propriedade industrial e 
contratos de transferência de tecnologia, ambos os instrumentos são aptos para transferir 
tecnologia, conforme prevê a Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 1996).  
A diferenciação técnica ocorre tão somente no campo das modalidades instrumentais.

Da Averbação ou Registro de Contratos de Transferência de 
Tecnologia no INPI

O INPI é o órgão competente para apreciar as averbações de contratos e o agente 
de normatização dos procedimentos de propriedade intelectual. O exercício do exame de 
contratos que lhes são submetidos para averbação ou registro é assegurado, sobretudo, 
em virtude da missão que foi confiada ao órgão pelo legislador em sua lei de criação, a 
Lei n. 5.648, de 11 de dezembro de 1970 (BRASIL, 1970). 
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Entende-se, com razão, que a meta fixada para o INPI, em última análise, é 
também a de conferir efetivação às normas de propriedade industrial, sem perder de vista 
suas funções social, econômica, jurídica e técnica e considerando sempre o desejável 
desenvolvimento econômico do país, auxiliando, inclusive, em atos regulamentares sobre 
Transferência de Tecnologia (STJ, 2018).

Em regra, os contratos de transferência de tecnologia devem ser averbados 
no INPI. Porém, para Barbosa (2013, p. 1), não há “[...] obrigação incondicional de 
submeter contratos à averbação do INPI”. Ou seja, se não desejar averbar o contrato, 
não é obrigatório, salvo se desejar possuir os efeitos que o registro gera. Diante dessa 
premissa, a informação de que não é “obrigação incondicional” o registro merece uma 
ressalva, qual seja, se não registrar, não possui os efeitos, e se não há efeitos, não se 
pode pagar ou receber royalties, por exemplo.

Com essas luzes lançadas, é possível asseverar que as empresas brasileiras que 
contratem com outras de mesma origem, ou empresas brasileiras que se comprometam 
com empresas estrangeiras ou domiciliadas fora do país, precisam averbar ou registrar 
os contratos de transferência de tecnologia perante o INPI, garantindo, assim, efeitos 
aos pactos celebrados.

Na Figura 7, é possível verificar as categorias de contratos que foram averbados 
ou registrados no INPI em 2017. Salta aos olhos que a maior parte dos contratos diz 
respeito ao uso de marcas.

Figura 7 – Registros de contrato por categorias – 2017

Fonte: INPI (2017a)

Por meio da Figura 7, é possível notar, portanto, as principais atividades econômicas 
que as empresas registraram e os contratos averbados em 2017 (INPI, 2018).

Ribeiro e Barros (2014, p. 43-55) entendem que a legislação potestativa não 
exauriu quem deve e quem não deve averbar ou registrar contratos de TT no INPI e 
nem quais os contratos a serem averbados de forma taxativa. No entanto, como se verá 
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neste trabalho, existem procedimentos normativos emanados do INPI para albergar as 
averbações e os registros dos contratos de TT. 

De acordo com a Figura 8, o número de registros de contratos de transferência 
de tecnologia tem diminuído no Brasil. 

Figura 8 – Registros de contrato de tecnologia – 2008-2017

Fonte: INPI (2017a)

Percebe-se que, em 2008, foram averbados 979 contratos, em 2016, foram 
averbados 686 e, em 2017, foram 555. Esses dados desvelam que há uma diminuição 
na quantidade de contratos averbados. Porém não significa, necessariamente, que a 
transferência de tecnologia tenha diminuído, sobretudo por que os agentes envolvidos 
na cadeia patentária e registral podem escolher, em alguns casos, não registrarem os 
contratos por estratégia ou opção, mesmo transferindo tecnologia. 

Depois de 2014, a Figura 8 demostra que os contratos passaram a diminuir, e o 
INPI atribui tal queda na dispensa de registro de contratos vinculados à montagem, à 
instalação à manutenção e aos reparos de máquinas (INPI, 2018).

Requisitos do Contrato de Transferência de Tecnologia

A Instrução Normativa INPI n. 16, de 18 de março de 2013, que consolidou 
a disposição do Ato Normativo INPI n. 35, de 15 de abril de 1997, elencou alguns 
requisitos contratuais quando a intenção dos pactuantes for a averbação do contrato no 
órgão. Entre os requisitos, o INPI (1997, art. 3º) destacou que “[...] os contratos deverão 
indicar claramente seu objeto, a remuneração ou os ‘royalties’, os prazos de vigência 
e de execução do contrato, quando for o caso, e as demais cláusulas e condições da 
contratação”.
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De acordo com essa análise, para efeito de contratos a serem averbados no INPI, 
cláusula de objeto, remuneração ou royalties, o prazo de vigência e a forma de execução 
podem ser interpretados como necessárias ou principais. 

É bem verdade que, no caso de uma empresa privada transferir tecnologia para 
outra empresa privada, sujeita à averbação no INPI, não se deve falar, tecnicamente, 
em cláusulas necessárias, acessórias ou secundárias, pois, nesse caso, tratar-se-á de 
contrato privado. Sendo assim, serão cláusulas principais (essenciais) ou complementares 
(adicionais). 

Havendo dois entes públicos celebrando contrato de transferência de tecnologia, ou 
um ente público e uma empresa privada na mesma intenção, o contrato de transferência 
de tecnologia terá feição de contrato administrativo e, assim, tecnicamente, as cláusulas 
contratuais serão denominadas, na rígida tecnicidade, de necessárias (ou obrigatórias) 
ou secundárias (ou facultativas).

Subdivisão dos Contratos quanto ao Registro ou à Averbação no Órgão 
Competente

É importante consignar a complexidade que envolve os contratos de tecnologia, 
posto que alguns são regidos pela Lei n. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterada 
pela Lei n. 10.332, de 19 de dezembro de 2001 (RIBEIRO; BARROS, 2014; BRASIL, 
2000). Outros contratos possuem regulamentação estabelecida pelo INPI, como se verá 
neste trabalho.

Conforme estabelece o Decreto n. 8.854, de 22 de setembro de 2016 (BRASIL, 
2016), artigo 14, estão definidos o registro ou a averbação do contrato de tecnologia, no 
sentido de que são registrados os contratos que impliquem transferência de tecnologia 
e franquia, na forma da Lei n. 9.279/1996; e são averbados os contratos de licença e 
cessão de direitos de propriedade industrial, na forma da Lei n. 9.279/1996.

O marco regulatório da inovação, no artigo 6º, com redação dada pela Lei n. 
13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016), traz que é “[...] facultado à ICT pública 
celebrar contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de 
direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida”. A lei fala em “contrato 
de transferência de tecnologia” e em “licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação”, que, na verdade, também pode ser entendido em sentido amplo 
como contrato de TT, sobretudo se adotarmos o conceito de transferência de tecnologia 
como o processo de comercialização de um bem com fator cognitivo transferindo-o para 
a atividade empresarial (BARBOSA, 2003).

Também para Barbosa (2003), os contratos de transferência de tecnologia seriam 
gêneros cujas espécies poderiam ser assim subdivididas: (i) contratos de transferência 
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de tecnologia de propriedade industrial (por exemplo, licenças e cessões que envolvem 
patentes, marcas, desenhos industriais, etc.); (ii) contratos de transferência de tecnologia 
não patenteada (por exemplo, fornecimento de know how, segredo industrial); (iii) contratos 
de transferência de tecnologia de serviços técnicos (por exemplo, assistência técnica e 
científica); (iv) contratos de transferência de tecnologia de projetos de engenharia (por 
exemplo, “Chave na mão” ou turn-key, para entrega de plantas industriais em pleno 
funcionamento). A essa classificação, filiam-se outros doutrinadores, como Ribeiro e 
Czelusniak (2014).

Embora não seja um ponto fundamental a classificação dos contratos de tecnologia, 
a Instrução Normativa INPI n. 16, de 18 de março de 2013, dispôs o seguinte sobre os 
contratos de TT:

O INPI averbará ou registrará, conforme o caso, os contratos que impli-
quem transferência de tecnologia, assim entendidos os de licença de direitos 
de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho 
industrial ou uso de marcas), os de aquisição de conhecimentos tecnológicos 
(fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de assistência técnica 
e científica), os de franquia e os de licença compulsória para exploração de 
patente. (INPI, 2013, art. 2º)

Em sucessão, a Instrução Normativa INPI n. 70, de 11 de abril de 2017, arremessou 
feixes de luz sobre o tema e, assim, explicou:

Art. 1º Estabelece o procedimento administrativo de averbação de licenças 
e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de 
transferência de tecnologia e de franquia, na forma da Lei n. 9.279, de 14 de 
maio de 1996.

Art. 2º O INPI averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de 
direitos de propriedade industrial e registrará os contratos de transferência de 
tecnologia e de franquia a seguir:

I – Licença de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de licença e de sublicença para exploração de patente concedida 
ou de pedido de patente, conforme disposto nos artigos 61 a 63 da Lei n. 
9.279, de 1996; 

b) o contrato de licença e de sublicença para exploração de registro de desenho 
industrial ou de pedido de desenho industrial, conforme disposto no artigo 
121 da Lei n. 9.279, de 1996; e

c) o contrato de licença e de sublicença para uso de registro de marca ou de 
pedido de marca, conforme disposto nos artigos 139 a 141 da Lei n. 9.279, 
de 1996.

II – Cessão de direito de propriedade industrial:

a) o contrato de cessão de patente concedida ou de pedido de patente, confor-
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me disposto nos artigos 58 a 60 da Lei n. 9.279, de 1996;

b) o contrato de cessão de registro de desenho industrial ou de pedido de desenho 
industrial, conforme disposto no artigo 121 da Lei n° 9.279, de 1996; e

c) o contrato de cessão de registro de marca ou de pedido de marca, conforme 
disposto nos artigos 134 a 138 da Lei n. 9.279, de 1996.

III – Transferência de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que compreende 
a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de 
propriedade industrial ou o fornecimento de informações tecnológicas, desti-
nados à produção de bens e serviços; e

b) o contrato ou fatura de prestação de serviços de assistência técnica e cien-
tífica que estipula as condições de obtenção de técnicas, métodos de planeja-
mento e programação, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou 
prestação de serviços especializados.

IV – O contrato de Franquia empresarial regido pela Lei n. 8.955, de 15 de 
dezembro de 1994.

Art. 3° Os contratos de exportação de tecnologia estão dispensados da aver-
bação ou registro no INPI.

Com base na Instrução Normativa n. 70/2017, percebe-se que faz sentido a 
subclassificação do módulo contratual como: (i) os contratos de propriedade industrial, 
que envolvem o licenciamento e a cessão de produtos patenteados, desenhos industriais, 
marcas e topografias de circuitos integrados; (ii) os contratos de transferência de tecnologia 
de fornecimento de tecnologia propriamente dito (know how) e de prestação de serviços 
de assistência técnica e científica; e (iii) os contratos que envolvem franquias.

Hodiernamente, o INPI editou a Resolução n. 199, de 7 de julho de 2017, alterando 
a Instrução Normativa n. 70/2017, a qual consignou que:

Art. 4° As modalidades averbadas como contratos de licenciamento ou subli-
cenciamento no INPI envolvem marcas, patentes e desenhos industriais e 
topografia de circuito integrado.

Art. 5º A modalidade averbada como licenciamento compulsório de patente 
no INPI.

Art. 6° As modalidades contratuais averbadas como cessão no INPI envolvem 
marcas, patentes, desenhos industriais e topografias de circuito integrado.

Art. 8° As modalidades contratuais registradas como aquisição de conheci-
mentos no INPI envolvem o fornecimento de tecnologia e os serviços de assis-
tência técnica e científica.

Art. 9° As modalidades contratuais registradas como franquia empresarial no 
INPI envolvem a adesão ao sistema de franquia e também, os sistemas máster 
franquia e subfranquia. (INPI, 2017b)
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Uma interpretação sistematizada e teleológica da Instrução Normativa n. 16/2013, 
da Instrução Normativa n. 70/2017 e da Resolução n. 199/2017, todas do INPI, faz surgir 
a compreensão de que os contratos de transferência de tecnologia são os de: (i) licença 
e cessão de direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de 
desenho industrial, uso de marcas e topografia de circuitos integrados); (ii) aquisição de 
conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de serviços de 
assistência técnica e científica); (iii) franquia; e (iv) licença compulsória para exploração 
de patente. 

Ainda é necessário esclarecer, como aponta Matos (2017, p. 29), que as 
expressões “averbar” ou “registrar” os contratos de TT devem ser empregadas conforme 
a modalidade contratual utilizada como forma de transferência. Essa designação estará 
tecnicamente atrelada ao que se pretende consignar no INPI. Por exemplo, quando 
se trata de licenciamento de patente, deve-se adotar o termo averbação do contrato. 
Sendo a referência o fornecimento de know how, o termo a ser utilizado será registro 
de contrato. Depois de conferir essa etapa, é possível verificar os tipos de contratos de 
transferência de tecnologia.

Do Fluxo de Averbação ou Registro de Contratos no INPI

A averbação/registro de contratos de tecnologia tem previsão no artigo 1º da 
Resolução INPI n. 199/2017:

Art. 1° São requisitos para admissibilidade dos requerimentos de averbação ou 
de registro e petições aos processos a apresentação dos seguintes documentos:

I – Formulário de pedido de averbação ou de registro ou da petição ao Proces-
so, protocolado com login do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte ou do 
procurador constituído;

II – Comprovante do recolhimento da retribuição devida, com a respectiva 
Guia de Recolhimento da União (GRU);

III – Procuração digitalizada da via original, observado o disposto nos artigos 
216 e 217 da Lei n. 9.279, de 1996;

IV – Contrato, fatura, ou instrumento representativo do ato digitalizado da 
via original, observando-se as formalidades de atos praticados no exterior, 
quando aplicável;

V – Tradução para o idioma português digitalizada da via original, quando 
documento redigido em idioma estrangeiro;

VI – Formulários Ficha Cadastro da Pessoa Jurídica ou Física contratantes;

VII – Estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última 
alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurí-
dica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou resi-
dente no Brasil, sob pena de exigência para a apresentação desse documento;
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VIII – Documento atualizado que comprove o enquadramento da requeren-
te como beneficiária da obtenção do desconto na tabela de retribuições dos 
serviços do INPI, quando aplicável, sob pena de exigência para a apresenta-
ção desse documento.

IX – Outros documentos, a critério da parte interessada, pertinentes ao negócio 
jurídico.

Na Figura 9 é apresentada uma séria de etapas que condensam o fluxograma do 
pedido de averbação/registro de contratos no INPI.

Figura 9 – Fluxograma de apresentação de pedido de averbação ou registro no INPI

Apresentação do Pedido

Exame Formal

Exigência para Correção

Processo

Exame Técnico

Exigência Técnica?

Expedição de Certificado

Exigência Cumprida?

Exigência Técnica Cumprida?

Documento Arquivado Processo Arquivado

Sim

Sim
Não

Não

Sim

Sim
Não

Fonte: INPI (2012)
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Verifica-se na Figura 9 que, uma vez efetuado o pedido e disponibilizados os 
documentos, inclusive as taxas de análise, o pedido é submetido ao exame. O prazo de 
conclusão da etapa de averbação é de 30 dias, conforme previsto no artigo 211 da LPI 
(BRASIL, 1996). Porém, ocorrendo exigências, estas deveram ser respondidas em 60 
dias, conforme artigo 214 da LPI. 

A atenção precisa estar voltada para o fato de que o INPI adotou uma sistemática 
eletrônica de pedido de averbação e de registros de contratos de transferências, consoante 
com a Resolução n. 147, de 22 de junho de 2015, de modo que do dia 7 de julho de 
2015 para a atualidade, o sistema de requerimento e de colacionamento de documentos 
para averbação é eletrônico.

Dos Efeitos da Averbação dos Contratos de Transferência de 
Tecnologia

Quando se trata dos efeitos dos contratos de transferência de tecnologia, a lei de 
regência manifesta que se presta o registro ou a averbação no órgão competente para: 
(i) legitimar pagamentos para o exterior; (ii) permitir, quando for o caso, a dedutibilidade 
fiscal para a empresa cessionária dos pagamentos contratuais efetuados; e (iii) gerar 
efeitos perante terceiros. 

A Lei de regência de averbação (LPI) prevê que:

Art. 62 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza 
efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de 
sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não preci-
sará estar averbado no INPI.

Art. 140 O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza 
efeitos em relação a terceiros.

Art. 211 O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência 
de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em 
relação a terceiros. (BRASIL, 1996)

Para Barbosa (2013, p. 4), as finalidades do registro ou averbação de contrato 
no INPI são claramente pontuadas:

Reconhecer que há interesse público na transferência de tecnologia em 
questão, permitindo que as empresas envolvidas na operação possam se habi-
litar aos incentivos e vantagens previstos em legislação específica.
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Reconhecer, quando for competência desta autarquia, que os custos e despe-
sas incorridos pelas empresas na obtenção da tecnologia satisfazem os limites, 
as condições e os propósitos da legislação fiscal. 

Reconhecer, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, que os 
respectivos pagamentos atendem às normas legais relativas à remessa de 
divisas para o exterior e, quando for o caso, que há interesse público na utili-
zação das disponibilidades cambiais do País para os propósitos da operação 
analisada. 

Comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições 
legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por tercei-
ros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade 
Industrial.

Reconhecer que, a juízo do INPI, a execução do negócio jurídico, tal como 
estipulado, tem condições de atender à legislação de repressão ao abuso de 
poder econômico. 

Reconhecer que, no tocante à exploração dos direitos de propriedade intelec-
tual e à operação de transferência de tecnologia pertinentes, os atos e contra-
tos em questão não desatendem às normas legais relativas à proteção dos 
direitos dos consumidores. 

No caso de atos ou contratos destinados à exportação, reconhecer que a 
tecnologia é de origem nacional.

Conceder validade ou eficácia à manifestação de vontade das partes, quando 
este efeito decorrer de lei específica.

Quanto às condições, o autor ainda destaca que serve a averbação para:

Legitimar pagamentos para o exterior.

Permitir, quando for o caso, a dedutibilidade fiscal para a empresa cessionária 
dos pagamentos contratuais efetuados.

Produzir efeitos perante terceiros.

Comprovar que a licença de marcas ou de patente apresenta as condições 
legais de permitir a exploração regular do registro ou privilégio por tercei-
ros, respeitadas as demais condições estipuladas pelo Código de Propriedade 
Industrial. (BARBOSA, 2013, p. 1-4)

Em linhas gerais, além de os efeitos permitirem a circulação de riquezas nesses 
contratos, o segundo grande efeito do registro, ou averbação, está no combate à utilização 
indevida por terceiros daquilo que está protegido no órgão competente e mediante 
contrato entre partes (BARBOSA, 2013, p. 2).
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Dos Contratos que não Necessitam de Averbação ou Registro 
no Órgão Competente

Nos termos da Resolução INPI n. 156, de 9 de novembro de 2015, alguns contratos 
são dispensados de registros no INPI. Conforme previsto no artigo 1º, essas práticas não 
são entendidas como transferência de tecnologia:

Art. 1° Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica e 
Científica que não são passiveis de registro, por não implicarem em transfe-
rência de tecnologia:

I. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embar-
que, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária);

II. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa 
brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios (beneficia-
mento de produtos);

III. Serviços de manutenção preventiva prestados em equipamentos e/ou 
máquinas, de qualquer natureza;

IV. Serviços de reparo, conserto, ajuste, calibração, revisão, inspeção, reforma 
e recuperação prestados em equipamentos e/ou máquinas, de qualquer natu-
reza;

V. Serviços de supervisão de montagem, montagem, desmontagem, instala-
ção e início de operação prestados em equipamentos e/ou máquinas;

VI. Homologação e certificação de qualidade de produtos;

VII. Consultoria na área financeira;

VIII. Consultoria na área comercial;

IX. Consultoria na área jurídica;

X. Consultoria visando à participação em licitação;

XI. Serviços de marketing;

XII. Consultoria remota, sem a geração de documentos;

XIII. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integra-
ção, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configu-
ração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador 
(software);

XIV. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de 
programa de computador (software);

XV. Licença de uso de programa de computador (software);

XVI. Distribuição de programa de computador (software);

XVII. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).
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Extinção do Contrato de Transferência de Tecnologia

Portugal e Ribeiro (2004) ressaltam que a extinção do contrato de transferência 
de tecnologia pode ocorrer: (i) por acordo entre as partes; (ii) pelas circunstâncias de 
violação contratual; (iii) pelo vencimento da licença de direitos; e (f) pelo pagamento 
dos royalties finais em casos de cessão.



Capítulo 5
Outras Modalidades de Contratos de 

Transferência de Tecnologia

Viegas (2009, p. 133-175) ensina que contratos de transferência de tecnologia, lato 
sensu, podem assumir diversos tipos. Inclusive, para o autor, alguns tipos nem chegam 
de fato a transmitir tecnologia ou conhecimento e, ainda assim, são catalogados como 
contratos de TT. Para Assafim (2010, p. 18-19), qualquer instrumento normativo capaz 
de transmitir direitos de propriedade intelectual de forma “monopólica” poderia ser 
admitido como contrato de tecnologia ou de transferência de tecnologia.  

Há quem entenda que, além de serem vários os instrumentos de contrato possíveis, 
estes devem adotar forma simples para se exteriorizar no mundo jurídico (VIEGAS, 
2009). Para Macedo e Barbosa (2000, p. 101), quando se trata de transferência de 
tecnologia, embora fosse ideal adotar um modelo padrão contratual ou uma melhor 
forma de conseguir celebrar o contrato, parece remota ou “inviável” a premissa de se 
ter um padrão único para qualquer circunstância que se apresente. A dificuldade de se 
ter apenas uma linha de atuação, um padrão, significa que todo sistema dependerá da 
negociação, dos interpretes, de possíveis problemas identificados em uma tecnologia e não 
em outra, ou seja, as variáveis dificultam um padrão engessado nesse caso (MACEDO; 
BARBOSA, 2000).  
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Dos Convênios Administrativos

Convênios são instrumentos jurídicos firmados por pessoas vinculadas ao direito 
administrativo entre si ou entre estes e pessoas particulares (CARVALHO FILHO, 2014, 
p. 182). Pode-se dizer que embora parecidos, os contratos administrativos de TT e os 
convênios para realização de P&DI são distintos. 

Essa distinção pode ser percebida, como aponta José dos Santos Carvalho Filho 
(2014, p. 188), da seguinte forma:

No contrato, os interesses são opostos e diversos; no convênio, são paralelos 
e comuns. Neste tipo de negócio jurídico, o elemento fundamental é a coope-
ração, e não o lucro, que é o almejado pelas partes no contrato. De fato, num 
contrato de obra, o interesse da Administração é a realização da obra, e o do 
particular, o recebimento do preço. Num convênio de assistência a menores, 
porém, esse objetivo tanto é do interesse da Administração como também do 
particular. Por isso, pode-se dizer que as vontades não se compõem, mas se 
adicionam.

É possível entender o convênio como um ajuste de “colaboração mútua” para 
alcançar “interesse comum” entre os celebrantes (ALEXANDRE; DEUS, 2017). Há, no 
âmbito federal, um decreto que define o Convênio, trata-se do Decreto n. 6.170, de 25 
de junho de 2007, que define: 

Art. 1º...

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I – convênio - acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um 
lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, 
de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital 
ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrati-
vos, visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de 
projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, 
em regime de mútua cooperação. (BRASIL, 2007, art. 1º, inc. I)

Além da definição do Decreto mencionado, a Lei n. 8.666/1993 também informa 
que aplicar-se-á aos convênios aquilo que couber, conforme o contrato: “[...] Aplicam-
se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros 
instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração (BRASIL, 
1993, art. 116). 

O Decreto n. 9.283, 2 de fevereiro de 2018 (BRASIL, 2018), que regulamenta a 
inovação, traz a hipótese de convênio como possibilidade de forma jurídica de atuação 
das ICTs.
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Art. 39 A celebração do convênio para pesquisa, desenvolvimento e inovação 
poderá ser feita por meio de:

§ 4º Os órgãos e as entidades da União poderão celebrar convênios para 
pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir da iniciativa das ICT públicas 
ou privadas na apresentação de propostas de projeto de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, hipótese em que a concessão do apoio observará o dispos-
to no inciso II do § 2º e, ainda, a relevância do projeto para a missão institu-
cional do concedente, a sua aderência aos planos e às políticas do Governo 
federal e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Art. 43 O plano de trabalho do convênio */de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação deverá ser estabelecido mediante negociação e conter obrigatoria-
mente:

I – a descrição do projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação a ser 
executado, dos resultados a serem atingidos e das metas a serem alcançadas 
e o cronograma, além dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas;

II – o valor total a ser aplicado no projeto, o cronograma de desembolso e a 
estimativa de despesas; e

III – a forma de execução do projeto e de cumprimento do cronograma a ele 
atrelado, de maneira a assegurar ao convenente a discricionariedade necessá-
ria ao alcance das metas. (BRASIL, 2018)

 O que se destaca de forma técnica é que convênio pode ser entendido como um 
vínculo de aproximação entre os agentes envolvidos na PI e TT, como alega Carvalho 
Filho (2014).

Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento em Parceria

A Lei de Inovação preconiza em seu no artigo 6º que:

Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecno-
logia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 
criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria. (Redação 
pela Lei n. 13.243, de 2016).

§ 1º-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa poderá 
ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a oferta pública, 
devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remunera-
ção.  (Incluído pela Lei n. 13.243, de 2016). (BRASIL, 2016)

Etzkowitz e Zhoui (2017) informam que as descobertas teóricas, que antes 
demoravam para acontecer e que mesmo após anos de desenvolvimento nem sempre 
eram transferidas, deram lugar a um processo promissor que é a possibilidade de as ICTs 
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e as empresas participarem juntas, tanto do processo de inovação como da pesquisa, 
mediante parceria. 

Ritter e Torkomian (2013) sinalizam que estão ocorrendo significativos avanços na 
legislação brasileira no intuito de promover a TT. Woerter et al. (2008 apud BENEDETTI, 
2010) citam que são eficientes outras formas de pensar a transferência de tecnologia, como 
o compartilhamento de informações técnicas e científicas, a formação de profissionais 
qualificados em P&D, os cursos de mestrado ou doutorado para funcionários de empresas, 
as consultorias, as palestras e os seminários, os usos de infraestruturas e os projetos de 
cooperação em pesquisa e desenvolvimento entre ICTs.

Para Ritter e Torkomian (2013), o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia, 
que tem sido perseguido com mais intensidade, demanda um conjunto importante de 
ações, como as políticas institucionais em PI e TT, os mecanismos eficientes de gestão, a 
definição adequada dos fluxos de processos e procedimentos, a utilização de instrumentos 
jurídicos eficientes e a agilidade nos trâmites internos documentais nas ICTs.



Capítulo 6
Estratégias Estruturais e Ferramentas de 
Auxílio na Elaboração de Contratos de TT

Ritter et al. (2009. p. 1) já manifestavam considerável preocupação com a 
estruturação da PI e da TT no Brasil quando organizaram uma espécie de manual de 
estratégias para aperfeiçoamentos dos NITs XE “NITs” . Nesta etapa, de forma sucinta, 
serão abordadas estratégias estruturais e ferramentas de auxílio, no entanto, sem esgotar 
o tema.

 Estratégias Estruturais Contratuais

Para Ritter, Toledo e Lotufo (2009, p. 75), na corrida global pelo avanço tecnológico, 
se buscou de forma acirrada uma “metodologia linear das relações”, em que, da 
“pesquisa básica até a inovação industrial”, os atores estavam todos bem conhecidos 
e com papéis definidos. Conforme aponta a pesquisadora, cabia à ICT a pesquisa e 
o ensino, à indústria coube a função de produzir, enquanto o papel e o propósito do 
Estado era se manter regular para, assim, financiar as pesquisas (RITTER; TOLEDO; 
LOTUFO, 2009, p. 22). No entanto, esses atores foram se mesclando, formando uma 
engrenagem azeitada, cujos papéis são cooperativos, definindo-se como tríplice hélice 
(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1995) capaz de alçar voos tecnológicos.
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Nesse ambiente, se faz necessário pesquisar e desenvolver projetos conjuntamente. 
Para Ritter (2009), estratégias que podem ser usadas em NITs e que contribuem com 
a TT são: alto nível de compromisso dos funcionários da universidade em desenvolver 
a interação; desenvolvimento de redes entre pesquisadores, empresários e gestores de 
tecnologia; seleção e capacitação de gestores de tecnologia capazes de intermediar 
relações e desempenhar papéis críticos que vão mais além daqueles identificados na 
literatura concebida em países industrializados.

No Quadro 4, é possível visualizar, de forma mais aperfeiçoada, algumas estratégias. 

Quadro 4 – Ambientes e fatores organizacionais capazes de influenciar os Núcleos de 
Inovação

Fatores Ambientais

Fatores Organizacionais

Marco Legal Gestão Organizacional Recursos Humanos Estratégia de Negócios

•	Políticas 
Institucionais

•	Missão
•	Modelo jurídico
•	Formas de 

governo 
•	Autonomia 

financeira

•	Estrutura 
organizacional

•	Procedimentos
•	Gestão financeira

•	Especialização
•	Equipes
•	Habilidades
•	Remuneração e 

incentivos
•	Redes informais
•	Gestão de pessoal

•	Carteira de serviços
•	Relação com os “clientes”
•	Construção de redes
•	Informação e divulgação
•	Resultados
•	Avaliação de desempenho

Fonte: Ritter (2009)

Nessas circunstâncias, a contribuição da área jurídica com contratos padronizados e 
aperfeiçoadas experiências pretéritas auxilia a engrenagem que move o êxito tecnológico. 

Estratégias Estruturais Contratuais com base no Amadurecimento 
(TRL)

Com objetivo de acompanhar o grau de amadurecimento e/ou as etapas dos 
processos tecnológicos e, assim, traçar estratégias de curto, médio ou longo prazo, é de 
fundamental importância contextualizar a transferência de contratos de tecnologia com 
o nível de maturidade da tecnologia a ser transferida. 

Nessa linha, está disponível a escala de prontidão tecnológica (Technology 
Readiness Levels – TRL), que identifica o real estado de uma tecnologia em relação à sua 
maturidade. Moresi et al. (2017, p. 1) ensinam que a escala de prontidão tecnológica não 
apenas auxilia a verificação do estado da tecnologia, mas também serve para avaliar os 
eventuais riscos inerentes ao próprio processo de desenvolvimento da tecnologia medida. 
Fica claro que a ideia da medição mundial a partir da TRL passa da fase de verificação 
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do estágio, chega ao amadurecimento tecnológico e, por fim, subsidia informações 
suficientes para tomadas de decisões e orientações mercadológicas. 

De acordo com que mostra a NASA (2016 apud MORESI et al., 2017, p. 55-64), 
a ideia de TRL surgiu com Stan Sadin em 1974. No entanto, em 1984, a escala de 
prontidão ou amadurecimento da tecnologia foi consolidada em sete níveis ou estágios 
(SADIN; POVINELLI; ROSEN, 1989 p. 4). Futuramente, em 1995, os estágios de TRL 
alcançaram nove níveis (MARKINS, 1995; 2009). Com base no Quadro 5, é possível 
categorizar os níveis de TRL a partir da ideia principal até o momento negocial.

Quadro 5 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL de 
Evans e Johnson (2013)

Níveis de Prontidão Definição

1. Inventor ou equipe com um sonho.
- Nível mais baixo de prontidão, cuja intenção é traduzir uma ideia, 
de uma aplicação ou de transferência de tecnologia, em um negócio 
de risco.

2. Estudos conceituais produzidos.
- Uma vez que as ideias básicas foram formuladas, elas são colocadas 
no papel para estudos e análises em relação às oportunidades de 
negócios.

3. Evidência experimental de oportunidade 
de negócio.

- Inicia-se a pesquisa e o desenvolvimento ativo, incluindo estudos 
analíticos/laboratoriais para validar previsões sobre o mercado, a 
concorrência e a tecnologia.

4. Capacidade de trabalhar com 
programas de escopo limitado com 
equipes de projeto.

- Componentes tecnológicos básicos e de negócios são desenvolvidos 
para estabelecer as condições de integração; está disponível um plano 
inicial de negócios.

5. Capacidade para suportar o 
desenvolvimento da engenharia de projeto 
e o design (nenhum produto, nenhuma 
receita).

- Os componentes tecnológicos básicos e de negócios estão integrados 
com elementos de suporte razoavelmente realistas. O plano de negócios 
tem credibilidade, mas ainda precisa ser validado, considerando as 
características do produto final.

6. Capacidade de suportar 
desenvolvimento e o design com uma 
equipe de negócios orientada pelo 
mercado (produto, sem receita).

- Um protótipo representativo do sistema é testado em um 
ambiente relevante. A equipe de negócios ainda está incompleta 
e o empreendimento não está pronto para a comercialização. Está 
disponível um plano completo de negócios, incluindo aspectos de 
mercado, operacional, tecnológico e financeiro.

7. Capacidade de suportar produção 
limitada; Equipe de negócios completa e 
contratada (produto e receitas limitadas).

- O negócio pode ser executado em uma escala limitada. A equipe 
completa está mobilizada.

8. Capacidade de transição para a plena 
produção e distribuição (produto e 
receitas).

- A tecnologia foi comprovada para operar e os riscos mitigados para 
ser capaz de suportar parcialmente o crescimento do mercado.

9. Negócios totalmente articulados com 
a infraestrutura e pessoal adequados 
(crescente participação de mercado).

- A oferta que incorpora a nova tecnologia tem sido utilizada em 
condições operacionais e o negócio está funcionando com participação 
crescente de mercado.

Fonte: Moresi et al. (2017)
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Ao observar os níveis de TRL, como no exemplo do Quadro 5, percebe-se que a 
formação dos níveis, como proposto em 1995, está contemplada. O Quadro 6 demostra 
como era a proposta do TRL em 1995.

Quadro 6 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL e 
abordagens de Markins (1995)

Nível Descrição

Princípios básicos observados e 
relatados.

Este é o “nível” mais baixo de maturidade tecnológica. Nesse nível, a pesquisa 
científica começa a ser traduzida para a pesquisa aplicada e o desenvolvimento.

Conceitos de tecnologia e/ou 
aplicação formulados.

Uma vez que os princípios científicos básicos são observados, no próximo nível 
de maturação, as aplicações práticas dessas características podem ser inventadas 
ou identificadas. Esse nível ainda é especulativo: não há prova experimental ou 

análise detalhada para apoiar a hipótese.

Função crítica analítica e 
experimental e/ou prova 

característica do conceito.

Nesta etapa é iniciada a pesquisa e o desenvolvimento (P&D). Inclui tanto os 
estudos analíticos para definir a tecnologia em um contexto apropriado como 

estudos em laboratório para validar as previsões analíticas. Esses estudos e 
experimentos validam a “prova de conceito preliminar” das aplicações/conceitos 

formulados no TRL 2.

Validação de componentes e/
ou protótipo em ambiente de 

laboratório.

Os elementos tecnológicos básicos devem ser integrados para que as “partes” 
funcionem em conjunto para alcançar os níveis de conceito de desempenho 
para um componente e/ou protótipo. Essa validação do conceito formulado 

anteriormente deve ser compatível com as exigências de aplicações potenciais. 
A validação é “baixa fidelidade” em comparação ao eventual sistema, podendo 

ser composto de componentes discretos ad hoc em um laboratório.

Validação de componentes e/
ou protótipo em ambiente 

relevante.

A fidelidade do componente e/ou protótipo a ser testado aumenta 
significativamente. Os elementos tecnológicos básicos são integrados com 
elementos de apoio razoavelmente realistas para que as aplicações totais 

(componente de nível, nível subsistema, ou em nível de sistema) sejam testados 
num ambiente “simulado” pouco realista.

Sistema de modelo/subsistema 
ou demonstração do protótipo 

em um ambiente relevante (solo 
ou espaço).

Aumenta a fidelidade de demonstração da tecnologia. Testa um modelo ou 
protótipo de sistema ou um sistema representativo – que vão muito além do ad 
hoc, “patch-cabo” ou componente discreto nível breadboarding – num ambiente 

relevante. Se o único “ambiente relevante” é o espaço, então ele deve ser 
demonstrado no espaço.

Demonstração do protótipo 
do sistema em um ambiente 

espacial.

TRL 7 é um passo significativo exigindo um protótipo de sistema de 
demonstração real em um ambiente espacial. O protótipo deve estar perto ou 

na escala do sistema operacional planejado, e a demonstração deve ter lugar no 
espaço.

Sistema real concluído e “voo 
qualificado” por meio de teste 
e de demonstração (solo ou 

espaço).

Em quase todos os casos, este nível é o fim do verdadeiro “desenvolvimento 
do sistema” para a maioria dos elementos de tecnologia. Isso pode incluir a 

integração de novas tecnologias em um sistema existente.

Sistema real “voo comprovado” 
por meio de operações e de 

missões bem-sucedidas.

Usualmente consiste de pequenos ajustes finais, podendo incluir a integração de 
novas tecnologias em um sistema existente. Não inclui a melhoria planejada do 

produto de sistemas contínuos ou reutilizáveis.

Fonte: Markins (1995) e Evans e Johnson (2013)
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No Quadro 7, estão apresentadas algumas cláusulas que os estudos de Pimentel 
(2009) elencaram para aprimoramento dos operadores de PI e TT.

Quadro 7 – Principais cláusulas contratuais em contratos de tecnologia

Contrato de (título)

Preâmbulo

•	 qualificação das partes, executores e intervenientes
•	 aviso de adesão
•	 considerandos
•	 definições de termos e expressões
•	 comunicações

Cláusula
•	 objeto
•	 exclusividade
•	 territorialidade

Cláusula
•	 preço
•	 condições de pagamento
•	 garantia de pagamento

Cláusula •	 pagamento intelectual

Cláusula •	 confidencialidade

Cláusula •	 garantia
•	 responsabilidade

Cláusula

•	 outras obrigações:
•	 dados, informações
•	 requisitos de qualificação pessoal
•	 atualizações e novas versões
•	 notificações e auditoria
•	 prazo

Cláusula •	 extinção

Cláusula •	 cláusula penal

Cláusula
•	 alteração contratual
•	 autonomia das cláusulas
•	 transferência

Cláusula •	 lei aplicável

Cláusula •	 foro ou cláusula compromissória de arbitragem

Fechamento
•	 local e data
•	 assinaturas dos contratos e intervenientes
•	 assinaturas e CPF de duas testemunhas

Fonte: Pimentel (2009)
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As cláusulas devem sempre ser claras e objetivas de modo a contribuir com a 
segurança jurídica do negócio. Pimentel (2009) sugere ainda algumas estratégias contratuais 
para que ocorra a TT, por exemplo: firmar contrato de pesquisa; firmar convênios; e 
até firmar contratos de Parceria de P&DI no intuito de azeitar a relação entre a ICT e as 
empresas proporcionando efetivamente a TT.

Quando se aborda a ideia de contratos tecnológicos, é possível lembrar do quadro 
de cláusula proposto por Solleiro (2004) em seu Manual de Gestion de La Tecnologia 
em La UACH, que sofreu adaptações pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul 
(UFRGS). Quando se observa a estrutura das cláusulas de um contrato de transferência 
de tecnologia, baseada na representação do Manual da UFRGS e, ainda, aliada aos 
ensinamentos ulteriores de Pimentel (2009), de certa forma, percebe-se como se 
desenvolviam as estruturas desse tipo de contrato na década passada.

Quadro 8 – Espécies de contratos de tecnologia e as principais  
cláusulas pertinentes (UFRGS, 2005)

Cláusulas

Objeto do Contrato
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Definições       

Objeto       

Escopo     

Obrigações da UFRGS     

Obrigações do parceiro     

Pagamento e/ou 
contrapartidas       

Acompanhamento das 
atividades 

Participação do parceiro 
nas atividades  

Propriedade industrial dos 
resultados 
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Cláusulas

Objeto do Contrato
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Sigilo e confidencialidade     

Direito à publicação 

Transferência    

Sublicenciamento    

Subcontratação    

Capacitação     

Aporte de melhorias   

Garantias       

Compromisso com 
terceiros   

Responsabilidade    

Territorialidade    

Exclusividade    

Assistência Técnica      

Interlocutores       

Antecipação do término       

Rescisão e penalidades       

Suspensão       

Vigência       
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Cláusulas

Objeto do Contrato
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Exclusão de relações de 
trabalho       

Registro do contrato      

Impostos       

Foro e tribunais 
competentes       

Fonte: Solleiro (2004)

Em que pese a estrutura contratual sinalizada no Quadro 8, no tempo atual, é 
extremamente necessário desbordar do trivial e adentrar nas complexidades do mundo 
moderno. Por exemplo, é necessário pensar em documentos jurídicos capazes de sair da 
rotineira cláusula padrão para absorver os conceitos de compartilhamento de espaço 
para produção de tecnologia e indicar qual o percentual de ganho ou royalties em cada 
nível de maturidade tecnológica (TRL), também é importante pensar a ideia de instituição 
patrocinadora da pesquisa e instituição desenvolvedora da pesquisa e a consequente 
forma de retribuição de rentabilidade em licenciamentos ou em atos conexos. 

Ou seja, o contrato de tecnologia, amplificou seu rol de incidência e esses temas 
hoje podem e devem fazer parte do conteúdo a ser negociado, bem como se deve pensar 
nesses itens, quer seja na elaboração de minutas, quer seja em um pré-contrato, quer 
seja no documento definitivo.

É oportuno pensar que, uma vez elaboradas as minutas contratuais com base nas 
experiências de outras ICTs públicas ou privadas, é importante estabelecer percentuais 
de royalties nos contratos. 
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Quadro 9 – Exemplos de Percentual de Royalties com base no TRL  
ou amadurecimento tecnológico

Tecnologia 
de origem

Existência 
de PI 

precedente

Tipo de 
contrato

Contrato 
regula futuro 

PI

Grau de 
maturidade 

da 
tecnologia

Percentual 
de royalty

Pro-
atividade 

inicial para 
cooperação

USP Sim Licenciamento 
exclusivo Não se aplica Avançado Não 

informado Empresa

Unesp Não Cooperação 
técnica Sim Avançado

4% sobre o 
faturamento 

bruto
Empresa

Unicamp Sim Licenciamento 
exclusivo Sim Avançado

1,5% sobre o 
faturamento 

bruto

Conjunta 
(cotitulares)

Unifesp Sim P&D conjunto Sim Acabado

*Entre 4% e 
6% sobre o 
faturamento 

líquido

Universidade 
(NIT)

UFSCar Sim Licenciamento 
exclusivo Sim Intermediário 

– Avançado

3% sobre o 
faturamento 

líquido

Universidade 
(inventor)

Fonte: Torkomian e Amadei (2009)

O Quadro 9 aponta que quanto maior for o potencial da tecnologia e a restrição 
de participação de outros agentes mediante exclusividade, menor é o percentual de 
royalties estabelecido. 

Para Quintella (2017, p. 1), seria possível imaginar uma configuração de estágios 
de maturidade de tecnologias dentro do conjunto das nove etapas de TRL, em conjunto 
triplo, da seguinte forma: a) da TRL1 à TRL3 – as pesquisas científicas básicas e 
aplicadas; b) da TRL4 à TRL6 – a fase de desenvolvimento aplicado, já permitindo 
rodadas de negociações e experimentos pilotos; e c) da TRL7 à TRL9 – a etapa de 
maior amadurecimento da tecnologia, com alto potencial interativo e hotéis de projetos, 
incubadoras, aceleradoras, parques de tecnologia e, efetivamente, mercado consumidor 
ou indústria.

O Quadro 10 apresenta – com base nos níveis de prontidão da tecnologia – a 
definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL) a partir da escala de TRL e das 
abordagens de Evans e Johnson (2013) e de Quintella (2017).



81

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 
aspectos teóricos e práticos sobre Contratos

Capítulo 6
Estratégias Estruturais e Ferramentas de Auxílio na  

Elaboração de Contratos de TT

Quadro 10 – Definição dos Níveis de Prontidão de Inovação (IRL)

Níveis de TRL
Para Transferência de Tecnologia

Nível Etapa Descrição TT

TRL 1 Inicial Invenções, criações e boas ideias a partir do conhecimento 
do estado da arte e da técnica e da inovação.

Existe impulso 
tecnológico?

TRL 2 Inicial

Mapeamento de estudos (iniciais ou avançados), 
identificando potenciais de parceiros ou destinatários para 

pesquisas conjuntas, identificação de potencial, fatores 
fortes e fracos, verificações de padrões, maximização 

evolutiva, áreas de abrangência, tendências.

É possível alguém se 
interessar no mercado 

privado?

TRL 3 Inicial Experimentos. Parcerias potenciais?

TRL 4 Intermediário Vale a pena patentear? Capacidades e limitações. Depósito e valoração

TRL 5 Intermediário
Identificar as tecnologias em que o setor produtivo tem 
e quais os mercados potenciais de cada tecnologia de 

interação com o mercado.
Possibilidade de Edital TT

TRL 6 Intermediário
Protótipo.

Portfólios, produtos e processos no mercado. 
Desenvolvimento mais avançado.

Negociações com 
mercado específico

TRL 7 Avançado Valoração da tecnologia, potencial de comercialização, 
mapeamento mercadológico, produto. Produto

TRL 8 Avançado Importação e exportação, dados de acidentes. Capacidade 
de pena produção ou transferência. TT

TRL 9 Produtivo Negócio articulado e pronto, arcabouço legal e a permissão 
de comercialização. TT

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra a partir de Evans e Johnson (2013) e  
de Quintella (2017)

No Quadro 10, é possível perceber que, de acordo com o andamento de cada 
estágio de maturidade da tecnologia, pode-se pensar em abordagens variadas para cada 
contrato. Inclusive, de acordo com o nível de TRL, pode-se escalonar os pagamentos por 
retribuições após atingimento de determinado marco específico e avanço da tecnologia.

Ultrapassando a fase de estratégias, devem ser elaborados os contratos. Conforme 
ressalta Pimentel (2009), o contrato de TT gesta o negócio e, assim, pode-se afirmar 
que o aparato jurídico serve ao negócio inovativo. 
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Ferramentas de Auxílio na Elaboração de Contratos de 
Transferência de Tecnologia

É possível identificar hoje um amplo conjunto de documentos nacionais e 
internacionais no intuito de impulsionar a TT. 

Carvalho et al. (2009) afirmam que o “aprender tecnológico” é essencial para 
fortalecer a economia e mover de forma adequada o pêndulo da PI e da TT. Barbosa 
(2003, p. 5) aduziu que “[...] países desenvolvidos vão progressivamente se convertendo 
de produtores de bens a produtores de ideias [...]”, e o Brasil vem se adaptando 
paulatinamente nessa área.

Não é desarrazoado afirmar que o marco da inovação clarificou muitos caminhos 
e pavimentou outros. Por exemplo, o artigo 9º da Lei n. 10.973/2004 assim verbalizou:

Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições públi-
cas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou proces-
so. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016). (BRASIL, 2004)

No campo do artigo mencionado, surge a possibilidade de utilização de mecanismos 
de atração do setor privado pela ICT. A legislação dota a ICT de papel ativo, prospectivo. 
Não é a ICT um paciente do processo tecnológico, nesse caso, no Brasil, as ICTs são 
atores do processo evolutivo. Por exemplo, é possível a utilização de chamadas públicas 
para formar parcerias e o lançamento de editais de licenciamento de tecnologia com ou 
sem exclusividade para atração das empresas e é possível disponibilizar links da vitrine 
tecnológica no intuito de fomentar a aproximação, como no caso da INOVA Unicamp, 
entre outras medidas que podem ser adotadas.

Carvalho et al. (2013, p. 534) apontam que:

Um dos aspectos de maior relevância para a oferta de tecnologia da ICT ao 
setor privado é o entendimento sobre quais são as necessidades da empresa e 
qual é a importância da tecnologia para a sociedade, visto que isto determina-
rá as características da licença a ser estabelecida.

É imperioso perceber que existem ferramentas que auxiliam no bom desempenho 
de contratos de TT. Indubitavelmente os operadores da área jurídica de tecnologia 
precisam perceber que, conforme sinalizam Ritter e Torkomian (2013), o contrato de 
tecnologia é um meio formal e autorizado para que terceiros usem tecnologias alheias, mas 
é preciso estar atento em sua elaboração aos princípios sociais, culturais e econômicos, 
possibilitando às partes as regras do caso concreto. 
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Por isso, espera-se clareza, concisão, coerência e precisão em sua redação. Embora 
seja um documento complexo, com aspectos de contabilidade, economia, empresarial 
e de inovação, ele necessita de linguagem jurídica inteligível (RITTER, 2009). 

Instrumentos Contratuais Padronizados

Ritter (2015) entende que modelos formatados para utilização em nível nacional 
facilitariam, de certa forma, os procedimentos internos e aperfeiçoariam os fluxos de 
gestão. Como exemplo de experiências positivas, nesse sentido, encontram-se: (i) a 
Cooperative Researchand Development Agreements (CRDA), EUA; (ii) a Lambert 
Agreements, Reino Unido; (iii) os Acordos da Comunidade Europeia; e (iv) a LA Toolkit.

Abdal e Mattos (2007) sinalizam que os Acordos de Cooperação para Pesquisa 
e Desenvolvimento (CRDA), criados nos Estados Unidos da América, em 1986, e 
ampliado, em 1989 e 2000, foram normas criadas para tornar obrigatórios os contratos 
de cooperação entre P&D de empresas e de universidades para aperfeiçoamento contínuo 
da TT. Ritter (2015) sinaliza que, embora a lei americana não tenha criado modelo de 
atuação, percebe-se harmonia entre os conteúdos do CRDA nas agências americanas 
como um padrão.

Ritter (2015) traz à baila que o Reino Unido utiliza como mecanismo de interação 
entre a ICT e as empresas o denominado Lambert Agreements, formando um concatenado 
de contratos padronizados, visando à transferência de tecnologia. Segundo o INPI (2018), 
perseguindo a ideia de relativa padronização, há uma constante busca por parcerias com 
o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido (UKIPO) para apresentação de 
uma versão em português do Lambert Toolkit. O objetivo é estimular a colaboração 
entre a universidade e a indústria (INPI, 2018).

Existe o LA toolkit que tem a finalidade de adotar modelos prontos para facilitar 
negociações, reduzir tempo de esforço requerido nas assinaturas contratuais necessárias 
e promover boas práticas que promovam a TT.

No Brasil, em que pese não haver uma padronização contratual derivada da 
lei e cada ente do organograma público possuir autonomia administrativa e de gestão 
para celebrar seus atos por meio de suas procuradorias jurídicas, nada obsta a adoção 
de mecanismos nacionalizados. É possível reconhecer a complexidade de uma medida 
padrão quando as variáveis são múltiplas, porém, pelo critério da eficiência e da 
celeridade processual, a adoção de medidas no sentido de potencialização de ferramentas 
padronizadas contribuiria significativamente para o avanço tecnológico nacional.  

Bocchino et al. (2010) sinalizam que, como fruto da investigação de outros autores 
(GOLD; BUBELA, 2007), há que se contemplar cláusulas contratuais de tecnologia em 
contratos denominados Contrato de Investigação, Pesquisa Colaborativa e Contrato 
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de Patrocínio. O primeiro (Contrato de Investigação) é quando um pesquisador pode 
ser inserido em uma pesquisa já em andamento; o segundo (Pesquisa Colaborativa) é 
aquele tipo de contrato que pode conter variados atores, vários parceiros, de modo que a 
colaboração será sempre ampla, podendo envolver setores públicos e privados, inclusive; 
e o terceiro (Contrato de Patrocínio) é o tipo de contrato executado na medida em que 
um ator investe em um agente de inovação para a realização de pesquisa predefinida ou a 
ser definida no curso da execução. Nessa seara, houve proposta de cláusulas específicas, 
e conforme mostrado no Quadro 11, dependendo do grau de entendimento entre as 
partes e do tipo de contrato de tecnologia que será utilizado, seria possível pensar em 
cláusulas mais ou menos abrangentes.

Quadro 11 – Possibilidades de Cláusulas de Tecnologia com base no tipo de contrato

Cláusulas Contratos de 
Investigação

Contratos de 
Pesquisa 

Colaborativa

Contratos de 
Patrocínio 

Licença 

Condições de pagamento e processos   

Problemas de escala e de resolução de litígios   

Propriedade intelectual emergente de pesquisa   

Confidencialidade e direitos de publicação   

Termos legais   

Definições  

Obrigações conjuntas para participar no esforço de 
investigação em colaboração 

Descrição de alto nível sobre o que cada parte traz para o 
projeto de pesquisa 

Utilização de tecnologia preexistente 

Lista de materiais necessários a ser transferidos para a 
condução da investigação 

Licenças para a tecnologia emergente de investigação 

Retornos financeiros decorrentes da utilização ou licença de 
tecnologia emergente e condições de pagamento 
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Cláusulas Contratos de 
Investigação

Contratos de 
Pesquisa 

Colaborativa

Contratos de 
Patrocínio 

Membros da equipe de colaboração e estrutura de gestão 

Estrutura de gerenciamento que será usada para 
supervisionar a pesquisa e seus resultados 

Descrição da investigação a ser conduzida pelo pesquisador 

Licença para qualquer tecnologia necessária para conduzir 
a pesquisa 

Qualquer material necessário para ser transferido para 
condução da pesquisa 

Posse da Propriedade Intelectual emergente da pesquisa 

Qualquer licença para usar a tecnologia resultante da 
tecnologia 

Fonte: Gold e Bubela (2007 apud BOCCHINO et al., 2010)

Dessa forma, considerando contratos que envolvam investigação, colaboração em 
pesquisas ou patrocínio de um ente a outro, as variadas cláusulas podem ser manejadas.

Ainda importa manifestar que, com a grande gama de contratos, pode-se encontrar 
dificuldades, mesmo em investigação, colaboração em pesquisas ou patrocínio, pois a 
multifacetada relação jurídica que um documento pode adotar, face às variáveis da PI 
e da TT, não é fácil de antever. Por isso a dificuldade de sintetizar um documento único 
como padrão para questões que podem surgir no meio ou no final de uma relação 
contratual que envolve PD&I.

No intuito de ofertar ao público envolvido com a inovação um manual de trabalhos 
para aperfeiçoamento de ideias de contratos de parcerias, o Fórum Nacional de Gestores 
de Inovação e Transferência de Tecnologia (2010) apresentou um concatenado de ideias 
louváveis, como cláusulas e termos, que se insere nesse contexto de parcerias. Porém, 
a padronização de um modelo naquele tema seria complexa pelas variadas situações 
encontradas em universidades de um lado do país que não são as mesmas encontradas 
em outras de regiões distintas.
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Quando a abordagem está inserida no contexto de transferência de tecnologia, 
não se pode prescindir das análises do caso concreto para se ter balizas capazes de 
provocar mudanças em paradigmas.

Da Experiência no Escritório de Inovação do IFBA

Para subsidiar os estudos contemplados neste trabalho, desenvolveu-se a análise 
de contratos de tecnologia em oficina profissional. 

A literatura aponta que o termo oficina se encaixa no contexto de prática, geralmente 
com ajuntamento coletivo de pessoas (GALLETTI, 2004). O ajuntamento de pessoas em 
oficina ocorre para executar as propostas do coordenador ou do orientador do estudo, 
o uso de técnica, a análise e a síntese (CARNEIRO; AGOSTINI, 1994). 

Para Afonso (2000), a oficina, nesse caso profissional, sintetiza avançar no nível 
da experiência. A oficina profissional proposta foi realizada junto à Coordenação de 

Parte II
Aspectos Práticos
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Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, setor que integrava o Departamento 
de Inovação (DINOV) do IFBA.

 A pesquisa acompanhou e analisou os processos do Departamento e os 
fluxos processuais relacionados a contratos e assemelhados, cujos objetos fossem, ou 
tangenciassem, acordos, parcerias, convênios, minutas, pesquisas e desenvolvimentos 
para inovação do IFBA com parceiros privados ou públicos, bem como avanços em de 
PI ou qualquer expressão de transferência de tecnologia.

Estratégias de Reforço nas Competências dos Escritórios de 
Inovação

É perceptível que vários órgãos ou setores realizando a mesma atividade sem 
sintonia e sem gestão podem provocar uma desarmonia nos resultados esperados, 
isso em qualquer área. Na TT não é diferente. Nesse sentido, os autores diferenciam 
a ideia de competência competitiva, que é aquela degenerativa para a organização, 
da competência cooperativa ou colaborativa, que é a auxiliar. No primeiro caso, mais 
de um setor, órgão ou departamento realiza a mesma atividade “competindo” entre 
si, podendo gerar ineficiência, falta de eficácia e ausência de efetividade nas ações 
adotadas no campo da inovação. No segundo caso, dois ou mais órgãos realizam ativadas 
congêneres, semelhantes e próximas, no entanto, com gestão e eficiência, colaborando 
harmonicamente para o alcance dos resultados. 

É preciso concordar com as ideias de Arbix e Consoni (2011, p. 207), no sentido 
de que “[...] há ainda muito que avançar na gestão, no desempenho e na consolidação de 
uma cultura de inovação no ambiente das ICTs brasileiras, em especial das universidades 
[...]” públicas.

A sintonia dos atores de inovação conduz a acertadas decisões sobre caminhos 
contratuais saudáveis para TT. Porém, a inexistência de investimentos e de pessoal 
qualificado no setor tem efeito contrário ao progresso que se espera no campo de TT.

Das Fontes para Sugestão do Manual, dos Modelos de Contratos 
e dos Locais de Pesquisas

As fontes que esta obra utiliza no sentido de gerar conteúdo técnico prático 
sugiram da: i) vivência no ambiente de inovação por aproximadamente 90 dias, com 
4 horas de análises contratais e estruturais por dia; ii) prospecção de manuais, guias, 
sínteses, sinopses e documentos análogos sobre Transferência de Tecnologia, nas bases 
de dados da literatura brasileira disponível; iii) mineração em periódicos internacionais 
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e nacionais, algumas teses de doutoramento, algumas dissertações de mestrados, alguns 
livros internacionais e nacionais, alguns anais de eventos internacionais e nacionais; 
e iv) compilação de manuais, como o da Organização para Cooperação Econômica 
e Desenvolvimento Departamento Estatístico da Comunidade Europeia (OCDE), 
denominado de Manual de Oslo – Proposta de Diretrizes para Coleta e Interpretação 
de Dados sobre Inovação Tecnológica, do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e 
Transferência de Tecnologia (FORTEC, Instruções e Aspectos Jurídicos), da Universidade 
Estadual Paulista (UNESP), da setor de inovação da Universidade de São Paulo (USP), 
do Núcleo de Propriedade Intelectual (Nupitec) da Universidade de Brasília (UnB), do 
departamento de inovação do Instituto Federal da Bahia e o manual  de inovação da 
Editora da Universidade Federal do Maranhão (EDUFMA). 

Ademais, foram consultados ainda modelos de contrato disponíveis na internet 
sobre transferência de tecnologia do Instituto de Inovação da UFMG, da INOVA Unicamp, 
da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da 
Universidade de Brasília (UnB), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Instituto Federal do 
Paraná (IFPR), escolhidas aleatoriamente dentro do critério da prática em TT, pois, 
com exceção da Universidade Federal da Bahia (UFBA), tais ICTs encabeçaram em 
2016 o ranking de depósito de patentes. Além disso, essas obras foram escolhidas por 
apresentarem expressão de transferência de tecnologia em base de dados como o INPI. 
O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), Campus São Carlos, foi selecionado 
para consultar os modelos de contratos existentes na rede mundial de computadores 
pela sua experiência na aproximação entre a universidade e as indústrias de metal do 
Estado (Weg, Embraco, Tupy). Outrossim, foram consultadas as minutas contratuais de 
tecnologia, ou ato normativo semelhante, elaboradas pela Advocacia Geral da União 
(AGU) e pela Procuradoria Jurídica do Instituto Federal da Bahia (IFBA), da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
da Universidade de São Paulo (USP), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da 
Universidade de Brasília (UnB), da Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), neste caso, escolhidas pela expressão no ranking INPI 2016/2017 e 
pelo princípio da  eventualidade de material disponível na rede mundial de computadores.

Importa assinalar que foram consultadas também as minutas contratuais sobre 
tecnologia do sistema padronizado da LA toolkit e da Lambert Toolkit e a minuta de 
contrato privado entre a empresa Marelli do Brasil e a New All SRL da Itália, entre algumas 
outras minutas disponíveis na rede mundial de computadores, de forma randômica, 
averbadas ou não no INPI.

Sendo assim, entende-se que o contrato é uma maneira de reproduzir de maneira 
formal e geralmente escrita aquilo que foi combinado entre as pessoas que desejam se 
relacionar. 
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Não se pode perder de vista que, em matéria de minuta, contrato, pacto e parceria 
e de, convênio, deve ser levada em consideração a autonomia das vontades das partes, 
observando os princípios da lei, no intuito de abordar a maior quantidade de cláusulas 
que ajudem no cumprimento e na fiscalização do contrato. 

Ampliação da Estrutura de Cláusulas a Serem Analisadas no 
Caso Concreto

Por exemplo, pode-se pensar nas cláusulas de: (i) obrigações conjuntas para participar 
no esforço de investigação em colaboração; (ii) titularidade propriedade intelectual 
resultante da investigação; (iii) retornos financeiros decorrentes da utilização ou licença 
de tecnologia emergente e condições de pagamento; (iv) interação de pesquisadores da 
ICT pública na empresa e vice-versa; (v) possibilidade de sublicenciamento da tecnologia; 
(vi) possibilidade de terceirização; (vii) aumento de pagamento de retribuição por cada 
etapa de TRL da tecnologia; (viii) pagamento de royalties mínimos, etc.

No Quadro 12 é possível verificar, de forma sistematizada, os tipos de contratos 
mais comuns e a aplicação de cláusulas gerais, com amplitude para questões modernas.
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Quadro 12 – Possibilidades de Cláusulas que podem ser utilizadas com base no contrato
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Definições

Qualificação das partes

Considerados

Preambulo

Objeto

Escopo

Partes (Convenentes, etc.)

Partes (Conveniados, etc.)

Pagamentos e/ou 
contrapartidas

Prazo contatual

Direitos e deveres

Formas de extinção

Foro de eleição

Aplicação normativa

Cláusula de arrependimento

Cláusula de multas e juros e 
penalidades

Cláusula de métodos 
alternativos de solução

Ordenador de despesas



91

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: 
aspectos teóricos e práticos sobre Contratos

Capítulo 8
Sugestões e Padrões

Cláusulas

Tipos de Processos

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 
d
e 

Te
cn

o
lo

gi
a

C
o
n
tr

at
o
s 

d
e 

P
ro

p
ri

ed
ad

e 
In

d
u
st

ri
al

 (
R

es
. 

IN
P

I 
n
. 

1
9

9
/2

0
1

7
)

C
o
n
tr

at
o
s 

d
e 

Tr
an

sf
er

ên
ci

a 
d
e 

Te
cn

o
lo

gi
a 

(R
es

. 
IN

P
I 

n
. 

1
9

9
/2

0
1

7
)

L
ic

en
ça

s 
C

o
m

p
u
ls

ó
ri

as

S
er

vi
ço

s 
Te

cn
o
ló

gi
co

s

C
o
n
tr

at
o
 d

e 
Fr

an
q
u
ia

C
o
n
tr

at
o
 d

e 
In

ve
st

ig
aç

ão

C
o
n
tr

at
o
 d

e 
Pe

sq
u
is

a

C
o
n
tr

at
o
 d

e 
Pa

tr
o
cí

n
io

Solução de conflito com a 
AGU

Cláusulas exorbitantes

Retribuição ou royalties nas 
fases de TRL

Retribuição ou royalties 
mínimos

Participação e bônus de 
pesquisadores

Cláusula de soluções 
alternativas de conflito

Acompanhamento das 
atividades

Participação do parceiro nas 
atividades

Cotitularidade em patentes

Direito à publicação

Transferência/Cessão

Terceirização de atividades

Sublicenciamento

Subcontratação

Aporte de melhorias

Compromisso com terceiros

Responsabilidade
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Territorialidade

Exclusividade

Assistência técnica

Interlocutores

Antecipação do término

Suspensão

Registro do contrato

Exclusão de relações de 
trabalho

Impostos

Licença

Propriedade intelectual 
emergente de pesquisa

Utilização de tecnologia 
preexistente

De quem será a propriedade 
intelectual resultante da 

investigação?

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra a partir de Gold e Bubela (2007) e de  
Bocchino et al. (2010)

Chama-se atenção, principalmente, para o fato de que, o estudo do momento e 
das condições contratuais pode ser auxiliado pelo conhecimento do grau de maturidade.

Cada ICT pública terá à sua disposição uma procuradoria jurídica para elaborar 
termos de cada cláusula e ainda poderá acrescentar o que houver de pertinente no acordo.
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Embora imaginar especificamente cada cláusula dependa do caso concreto no 
momento da elaboração da minuta contratual, para que haja a noção de como funcionam 
algumas cláusulas, pelo princípio da eventualidade e da aleatoriedade, escolhe-se abordar 
a cláusula de sublicenciamento, royalties mínimos, possibilidade ou não de terceirização 
e de titularidade de patentes futuras para melhor compreensão.

Modelos Sugeridos como Padrão

Para Pereira (2003 apud FLORES, 2003), um bom contrato de tecnologia deve 
ser bilateral, legal do ponto de vista dos requisitos, possuir objetivos específicos e utilizar 
cláusulas que resguardem, transfiram, conservem, modifiquem ou extingam direitos.

Para sugerir modelos, embora se conheça alguns modelos internacionais 
aleatoriamente, optou-se por seguir a padronização já aprovada pela AGU, por meio 
da Procuradoria Federal, na qual já existem modelos disponíveis e aperfeiçoáveis em 
utilização.

Este livro indica que para haver evolução de TT, sobretudo em ICT pública, um 
concatenado de variáveis precisa ser sintonizado no sentido de, por um lado, efetivar a 
transferência do conteúdo intelectual protegido produzido de maneira descuidada e, por 
outro, acompanhar a evolução eficaz das produções tecnológicas e impulsionar novas 
conquistas no campo de transferência das produções. 

Pode-se destacar, com base no estudo realizado, que a utilização de manual de 
conhecimento básico dos operadores de inovação; a elaboração de minutas contratuais 
não estanques, sobretudo, para relação com entes privados; a adoção de estratégias 
estruturais na elaboração de cláusulas contratuais; e a utilização de ferramentas de 
auxílio já pré-elaboradas utilizadas de forma conjunta e harmônica podem fortalecer as 
experiências positivas de TT.

Exemplo de Cláusula de Sublicenciamento

O sublicenciamento é nada mais nada menos do que a possibilidade daquele que 
licenciou originariamente a tecnologia ceder para que um terceiro explore a tecnologia 
em seu lugar. O artigo 72 da LPI prevê que as licenças compulsórias serão sempre 
concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento (BRASIL, 1996).

A bem da verdade, outros diplomas normativos (Marco Regulatório da Inovação, 
2016, ou o Decreto Regulamentador da Inovação, 2018) não especificaram com clareza 
a possibilidade ou não de se ter sublicenciamentos no campo da inovação, porém, o 
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INPI (2017b), por meio da Instrução Normativa n. 70/2017, estabeleceu que o Instituto 
averbará os contratos de licença, de sublicença e de cessão de direitos.

Interpretação teleológica da LPI, consoante com o regramento do INPI, faz emergir 
que os contratos de licenciamento podem autorizar o sublicenciamento.

No Quadro 13 é possível encontrar um modelo de cláusula de sublicenciamento.

Quadro 13 – Exemplo de Cláusula de Sublicenciamento em TT

Cláusula do Sublicenciamento

A LICENCIADA poderá sublicenciar os direitos de uso, industrialização e comercialização do(s) processos 
e produto(s) emanados da tecnologia licenciada, mediante autorização prévia da LICENCIANTE, que 
participará do contrato de sublicenciamento na condição de anuente.
Sendo autorizado o sublicenciamento, a LICENCIADA deverá repassar ao terceiro sublicenciado todas as 
condições estabelecidas com a LICENCIANTE em contrato de licenciamento, em especial de propriedade 
intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditoria independente.
Não será permitido o sublicenciamento se da exploração da tecnologia se verificar um pagamento 
da SUBLICENCIADA à LICENCIADA superior a 25% do percentual que a LICENCIADA paga à 
LICENCIANTE.
No caso de sublicenciamento a terceiros deverão ser respeitadas as condições de royalties mínimos e escalonados 
estabelecidas.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

O Quadro 13 expõe o mecanismo de construção de cláusulas que pode variar de 
acordo com quem irá escrevê-la, se a ICT, por meio de seu departamento, se a procuradoria 
jurídica ou se os advogados da empresa que negocia o licenciamento. O ideal é que a 
cláusula seja a reprodução do que está manifestado na vontade das partes da relação.

Exemplo de Cláusula de Royalties Mínimos

Rasmussen, Moen e Gulbrandsen (2006, p. 518-533) orientam que diversas são 
as formas de se remunerar ou de pagar pela exploração de uma tecnologia em sede TT. 
Cita-se como exemplo não exaustivo: (i) Pagamento único (single lump sum payment 
ou paid-up license); (ii) Pagamento por tempo determinado (single payment for time); 
(iii) Pagamento prefixado por vendas realizadas (unitariamente) (fixed fee per sold unit); 
(iv) Percentual sobre a receita de vendas ou tempo de uso da tecnologia (royalties ou 
pure royalty licenses); (v) Pagamento antecipado (up-front payment ou up-front fee); 
(vi) Pagamento mínimo anual ou mensal (minimum manual payment); (vii) Pagamento 
maturidade da tecnologia (stage payments ou milestone payments); (viii) Pagamento 
misto (option agreements ou option spayments); (ix) Pagamento de multas por demora 
no desenvolvimento ou na exploração comercial (late payment penalties); (x) Taxa 
final ou pagamento final (termination fees ou kill fees); (xi) Pagamento por sublicença 
(sub-licensing payments); e (xi) Pagamento com capital (ou participação societária) da 
empresa (equity payments).
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É interessante perceber que a própria legislação (Regulamento da Inovação, 2018) 
trouxe a possibilidade de a ICT participar do capital social da empresa privada no artigo 
4º e seguintes. Embora sejam variadas as formas de pagamento, o que se pretende 
destacar é o pagamento de royalties mínimos pela TT.

Quintella et al. (2013, p. 1-10) sintetizam que os royalties são genericamente 
entendidos como a vantagem econômica atribuída à negociação em TT. Pois bem, nas 
licenças de tecnologias, as ICTs, sobretudo as públicas, possuem a expectativa de que 
a tecnologia licenciada seja comercializada. Disponibilizada ao mercado. Nesses casos, 
o licenciador e o licenciado estabelecem um prazo para que o produto, o serviço, a 
tecnologia, etc. sejam disponibilizados ao mercado e instituem um valor de royalties que 
deve ser pago de forma fixa, quer seja baseado na receita líquida ou em outro parâmetro. 

Sucede que quando a tecnologia não é comercializada no prazo ou o resultado 
econômico é menor que o estabelecido em contrato, é possível aplicar a cláusula dos 
Royalties Mínimos. Geralmente, o estabelecimento mínimo dos royalties se baseia em 
estudos mercadológicos, no retorno de investimento da ICT, no plano de negócio, na 
valoração da tecnologia, etc. 

No Quadro 14 há sugestão de cláusula de royalties mínimos que pode ser adaptada, 
conforme o caso concreto.

Quadro 14 – Exemplo de Cláusula de Royalties Mínimos

Cláusula dos Royalties Mínimos  

A LICENCIANTE deverá receber os Royalties previstos neste instrumento, a contar de 60 (trinta) dias 
corridos da assinatura deste contrato.
Não iniciadas as atividades de comercialização da tecnologia licenciada no prazo de 30 (trinta) dias e por 
consequência não havendo faturamento da LICENCIADA para o início das retribuições no prazo devido de 
pagamento de Royalties, fica desde já estabelecido o percentual de Royalties Mínimos da seguinte forma:
Independentemente de iniciar a exploração efetiva da Tecnologia licenciada, será responsável a licenciante 
a começar a pagar o percentual de Royalties em 60 (dias) da assinatura deste contrato no percentual de R$ 
X,XX, mensalmente, por meio do código da GRU ou DARF n. XXX, todo dia XXX, de cada mês, pagando-se 
a primeira parcela na data de xx/xx/aaaa.
Iniciada a exploração efetiva da Tecnologia licenciada, se o percentual de retorno de X% da receita bruta 
não atingir o patamar previsto para os royalties estrelecido neste contrato, a licenciada estará obrigada a 
complementar o valor de retribuição independentemente de vendas, até atingir o percentual mínimo de 
royalties de R$ X,XX, que serão pagas na forma o item “a” supramencionado.
Fica convencionado que o percentual de Royalties Mínimos será atualizado anualmente conforme o IGPM.
Caso não ocorra o pagamento dos valores devidos à LICENCIANTE na forma e prazo ajustados 
nesta cláusula, será aplicado sobre o valor devido multa moratória de 2% e juros de 1% ao mês, 
independentemente de outras medidas judiciais ou extrajudiciais cabíveis.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Não é demais aduzir que o ideal é que a cláusula seja a reprodução do que está 
manifestado na vontade das partes e seja fruto de preliminar valoração tecnológica. 
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Exemplo de Cláusula de Possibilidade de Terceirização

Avançando, outra abordagem que é atual em contratos de transferência de 
tecnologia é a cláusula de possibilidade ou não de terceirização. No contexto em que se 
insere, pode-se imaginar, por exemplo, que, em um convênio, contrato de pesquisa ou 
até licenciamento, o conveniado, contratante ou licenciante, tenha a responsabilidade 
de prosseguir com a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia. No entanto, a parte 
que se alinhou à ICT pública deseja efetuar essa pesquisa ou desenvolvimento por meio 
de terceiros. Isso seria possível? Como ficaria o sigilo? 

Dentro desse contexto, é possível subtrair a cláusula específica que permita que 
terceiros, vinculados ao licenciado, por exemplo, possam prosseguir em contratos de 
prestação de serviços ao licenciado, desde que sejam resguardados os direitos, inclusive 
de preservação dos resultados das pesquisas.

Noutro contexto, diante da legislação atualizada sobre os contratos de terceirização 
(Lei n. 13.429, de 31 de março de 2017), mesmo as ICTs poderiam terceirizar serviços 
específicos (BRASIL, 2017). Nesse caso, a abordagem desta norma não faz parte do 
recorte deste trabalho, porém, a terceirização em si, que é a possibilidade de permitir 
que outro faça aquilo que em regra alguém estava obrigado a fazer, existe.

A terceirização pode ser entendida como a transferência da função de uma empresa 
para outra (COSTA, 2017, p. 125-131).

No Quadro 15, é possível identificar uma sugestão simples de cláusula de terceirização.

Quadro 15 – Exemplo de Cláusula de Terceirização

Cláusula de Terceirização

A LICENCIADA poderá terceirizar as funções que lhes são competentes para pesquisa, desde que:
I – submeta a avaliação prévia da terceirizada ao crivo e aprovação da LICENCIANTE;
II – obtenha da LICENCIANTE a aprovação expressa para terceirizar, após detalhar as funções a serem 
terceirizadas;
III – a terceirizada assine termo de compromisso de sigilo e confidencialidade sob responsabilidade civil e 
criminal;
IV – em qualquer caso, o contrato de terceirização entre a LICENCIADA e a TERCEIRIUZADA seja objeto de 
análise da Procuradoria Jurídica da LICENCIANTE.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Ainda importa mencionar que a terceirização é uma possibilidade e não um direito 
da Licenciada. 
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Exemplo de Cláusula de Titularidade de Patentes Futuras

É importante estabelecer também a cláusula de titularidade das patentes futuras. 
Nesse caso, as possibilidades são amplas. 

Quadro 16 – Exemplo de cláusula de Propriedade intelectual futura

Cláusula DE Propriedade Intelectual Futura

Fica estabelecido que todos os direitos de propriedade intelectual em resultados futuros, metodologias e 
inovações técnicas, produtos ou processos, patentes e “know-how”, privilegiáveis ou não, que venham a ser 
obtidos em virtude do desenvolvimento conjunto ou sejam vinculados direta ou indiretamente com o objeto 
do licenciamento, conjuntamente da LICENCIANTE e da LICENCIADA ou apenas pela LICENCIADA, serão 
partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Fonte: Elaborado pelos autores desta obra

Por exemplo, dependendo da política de inovação da instituição e do acordo 
entre as partes, os resultados futuros podem ser da ICT pública, da licenciada ou de 
ambas. Dependerá do ajuste prévio. No Quadro 16 sugere-se um texto para a cláusula 
de propriedade intelectual futura.



Considerações Finais
A pesquisa apresentada aqui propôs um manual prático que amplia materiais 

disponíveis para consultas sobre Transferência de Tecnologia. Não havia, até então, 
manual prático que fosse totalmente voltado para as aplicações contratuais e os registros, 
contemplando de forma simples temas relevantes da atualidade, como TRL, valoração e 
estabelecimento de royalties. Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo contribuem 
de maneira relevante para o entendimento da TT no ambiente de inovação para os 
operadores, sobretudo nas ICTs públicas. 

Entende-se que o desenvolvimento do trabalho, embora não tenha esgotado o 
tema, alcançou o objetivo pretendido. A ideia foi subsidiar os agentes de inovação com 
um manual prático, que, por um lado, tivesse definições linguísticas próprias da área como 
um manual, e, por outro, fosse propor um modelo prático de contrato de transferência de 
tecnologia. No bojo do objetivo pretendido, termos como: “proposta”, sugestão”, “minuta” 
e “esboço” devem permear as negociações de aproximação dos agentes de inovação 
com aqueles que são potenciais receptores das tecnologias transmitidas, inseridos em 
documento contratual adequado para o fim de transmissão da propriedade protegida.

Na abordagem do trabalho, foi possível perceber que, embora haja considerável 
incentivo público para a inovação, a TT ainda não encontra elevado indicador de 
positivos resultados, sobretudo na Região Nordeste.  

Os dados obtidos dos formulários públicos disponibilizados sugeriram que as 
entidades que mais produzem inovação e tecnologia nem sempre são as que mais 
transferem a tecnologia produzida. Por isso, existe a necessidade de aprimoramento das 
técnicas e de conhecimentos utilizados pelos agentes de inovação.

Os estudos indicam que existe um conjunto sólido de ferramentas que podem 
auxiliar os núcleos de inovação na elaboração de documentos. Nesse sentido, a 
utilização de padrão ou de modelo preestabelecido não se mostra inapropriada, porém, 
com as modificações e as inovações legislativas, é necessário que se proponha que os 
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transmissores de tecnologia dialoguem com os receptores, no sentido de construir um 
documento formal de contrato colaborativo, equilibrado para ambas as partes e que 
seja flexível o suficiente para abarcar as adaptações necessárias.

A relação de compartilhamento de informações e de transferência de saberes tem 
sido jungida a uma intensidade cada vez mais significativa nos tempos atuais. Depois do 
novo Marco Regulatório da Inovação, a necessidade de estruturas sólidas para acolher 
os desafios do presente se amplificaram. Nessa linha de raciocínio, o apoio à TT e à PI 
também se tornou mais significativo. Pensando nesse cenário, o trabalho desenvolvido 
revelou que o desenvolvimento econômico e social se liga diretamente, em parte 
significativa, aos preceitos do que as universidades públicas produzem ou pesquisam 
tecnologicamente.

Exatamente por esse viés da importância das produções tecnológicas, das parcerias 
entre mecanismos públicos-públicos e públicos privados, este estudo abordou a temática 
no sentido de oferecer maior definição dos termos e uma aplicação prática.

Para a realização da TT, recomenda-se a estruturação de documentos instrumentais 
claros, precisos e flexíveis, elaborados com base nas possibilidades existentes no campo de 
transferência de tecnologia, com sustentação no nível específico da tecnologia desenvolvida 
e, o mais importante, que sejam instrumentos regidos pela legislação atualizada.
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