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ONDE TUDO COMEÇOU...  



A questão é: como fazer esta alquimia??? 

 



CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Agenda 

  

 Transferência de Tecnologia 

 Tipos de contrato para transferir tecnologia 

 Averbação de Contratos no INPI 



REALIDADE NA INDÚSTRIA...  

CONSTANTE 
DEMANDA POR 

INOVAÇÃO 

P&D CARO ALTOS RISCOS 

CONCORRÊNICA 



... E NA ACADEMIA 

OUTPUTS RESULTADO FINAL 

Publicações 
científicas 

Pedidos de 
patentes 

Curiosidades 

Pesquisa 
acadêmica 

Novas 
descobertas 

Pontuação 
CAPES 

Indicadores 

Prestígio entre 
seus pares 

INPUTS 



RESULTADO: 



COMO GERAR 

IMPACTO SOCIAL? 

É POSSIVEL? 



 

  



TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 

  

É a TRANSMISSÃO ou INTERCÂMBIO entre dois ou mais sujeitos. 

- Capacitação tecnológica; 

- Aperfeiçoamento técnico de um 
processo produtivo ou de um produto 
final;  

- Introdução de uma técnica nova na 
produção, possibilitada pela 
transmissão contratual de tecnologia.  

- Recompensada por meio de 
pagamento de royalties; 

- Relação formalizada por 

CONTRATOS  



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

• acordo estabelecido entre duas ou mais partes para constituir, regular ou extinguir 
uma relação jurídico-patrimonial, visando dar vida a uma relação jurídica. A regra é 
negócios entre empresas (direito comercial). 

CONTRATO 

• transmissão de direitos patrimoniais sobre bens imateriais juridicamente protegidos; 

TRANSFERÊNCIA 

• bem imaterial com valor econômico (patrimonial), juridicamente protegido. Um ou 
mais titulares; 

TECNOLOGIA 



ELEMENTOS DO CONTRATO DE TT 

SUJEITOS 

• Partes 

• ICT + empresa 

• Somente empresas 

• ICT + empresa + 
governo 

OBJETO 

• Tecnologia  

• Bem imaterial com 
valor econômico, 
juridicamente 
protegido  

• Determinado ou 
determinável  

CAUSA E CONTEÚDO 

• Efetiva transmissão 
do objeto 

• Alcançar 
determinados 
resultados na 
indústria através do 
acesso a 
determinados 
conhecimentos 
técnicos 

 
Intervenção Administrativa 

Art 62 LPI: 

O contrato de licença deverá ser 

averbado no INPI para que 

produza efeitos em relação a 

terceiros. 



ANTES DO CONTRATO... 

 

 A comercialização com sucesso de um novo produto só é possível se:  

 • Existe um mercado consumidor;  

 • Satisfaz uma necessidade ou desejo de consumo;  

 • Sua produção é viável economicamente;  

 • É vendido pelo preço correto dentro do mercado a que se destina;  

 • Existem e são utilizados os canais de distribuição adequados. 

 Fonte: http://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2012/7/a-caminho-da-inovacao-protecao-e-negocios-com-bens-de-propriedade-intelectual-guia-
para-o-empresario/ 

...AVALIAÇÃO DO POTENCIAL 

COMERCIAL DE UM NOVO 

PRODUTO 



O que negociar? 

Quem negocia? 

Como (escopo)? 

Quanto (preço)? 

Quando (por quanto tempo)? 

Conhecer reais 

interesses das partes 

que estão 

negociando. 

A negociação de um contrato 

está inserido num contexto 

social, e será influenciada 

por fatores externos. 



O QUE ESTÁ DISPONÍVEL PARA NEGOCIAR? 

Lei 9610/98. Art. 22: 

Pertencem ao AUTOR os 

DIREITOS MORAIS e 

PATRIMONIAIS sobre a 

obra que criou.  

DIREITO 
AUTORAL 

PATRIMONIAL MORAL 

Como formalizar esta negociação? 

Lei 9279/96. Art. 42: A patente confere 

ao seu titular o DIREITO de impedir 

terceiro, sem o seu consentimento, de 

produzir, usar, colocar à venda, vender ou 

importar com estes propósitos: 

        I - produto objeto de patente; 

        II - processo ou produto obtido 

diretamente por processo patenteado. 

Lei 9279/96. Art. 129: A PROPRIEDADE DA MARCA adquire-se pelo registro validamente expedido, 

conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 

nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 

 

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o DIREITO de: 

        I - ceder seu registro ou pedido de registro; 

        II - licenciar seu uso; 

        III - zelar pela sua integridade material ou reputação. 



QUEM PODE NEGOCIAR (LEGITIMIDADE)?  

 Art. 115 Código Civil 2002: 

 Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo 
interessado. 

 Contrato Social 

 Estatuto Social 

 Portarias 

 Procurações 

INVENTOR? 



DEMAIS PONTOS A CONSIDERAR: 

 ESCOPO DA NEGOCIAÇÃO (COMO?) 

 Licença de uso 

 Licença cruzada 

 Transferência da titularidade (cessão ou doação) 

 Exclusividade ou não 

 Fornecimento de tecnologia 

 Assistência técnica 

 Franquias 

 TERRITÓRIO (ONDE)? 

 Países ou regiões 

 POR QUANTO TEMPO (QUANDO)? 

 X anos 

 Vigência da patente/marca/DI 

 PREÇO (QUANTO?) 

 Remuneração pela exclusividade de 
mercado conferida pela PI.  

 Royalties 

 Lump sum 

 Up front payment 

 Milestones 

 Definir valores 

 RESPONSABILIDADES 

 Quem realiza trâmites INPI (depósito, 
taxas, averbação) 

 PREVER AUDITORIAS 

  

CLÁUSULAS 

ESSENCIAIS 



FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ATIVOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 1- Cessão ou transferência de titularidade do ativo,  

 2- Licenciamento de direitos de uso de patentes, 
marcas, desenhos industriais, know-how  

 3- Cessões de direitos autorais,  

 4- Alianças estratégicas,  

 5- P&D conjunto, 

 6- Consórcio pré competitivo 

  

  

 Contratos (tipos de),  

 Termos de Compromisso,  

 Confidencialidade & Sigilo. 



FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS 

Licença de uso e exploração de tecnologia (patente, cultivar, software, know-how, 
marca) 

• regula as condições nas quais um sujeito diverso do titular do direito de patente possa 
explorar uma invenção protegida por patente. O mesmo vale para know-how e cultivares. 

 

• ICT transfere conhecimento científicos e tecnológicos que já fazem parte do patrimônio 
intangível da ICT; 

• Empresa autoriza (licencia) outra empresa a produzir e comercializar sua tecnologia/produto. 

 

• Exemplos: 

• Tecnologia (patente): Adesivo Verde.  

• Know-how: Desfibrilador 

 



UMBRO e FILA: Grupo Dass é licenciado. 

Demais marcas: Grupo Dass apenas produz, 

não se envolve com etapa de 

comercialização. 

Marcas: marcas internacionais que 

licenciam para um ou mais 

distribuidores no Brasil.  



FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS 

Prestação de serviços especializados 

• Não há negociação de PI. 

• Solução de demanda pontual que utiliza tecnologia disponível no estado da técnica. 

• Não se negocia PI pois não gera novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

• Pagamento de horas de trabalho; 

• Exemplo: produzir amostras; consultoria especializada (SIF); caracterização de compostos 
químicos; análises, etc.  



FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS 

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) entre ICT e Empresa (CDA) 

Consórcio pré-competitivo 

• Colaboração que visa o alcance de resultados de valor tecnológico 
agregado (inovação).  

• Objeto: realização de testes de determinada tecnologia (prevendo o 
trabalho em conjunto com possível geração de nova tecnologia), 
escalonamento laboratorial ou industrial, desenvolvimento de novo 
produto ou processo. 

• Etapas e metas predefinidas, previstas no plano de trabalho que integra 
o acordo. 

• Exemplos: desfibrilador portátil, algoritmos, medicamentos 



FORMAS DE TRANSFERIR TECNOLOGIAS 

Pesquisa patrocinada 

• Empresa financia a pesquisa e visa, ao final, se apropriar de todos os resultados.  

• Exemplo: projeto com indústria calçadista 



 CONTRATOS EM TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  
OPEN INNOVATION 

OPEN 
INNOVATION 

TRANSF 

TECNOLOGIA 

INOVAÇÃO 



 
CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

OPEN INNOVATION 

• PROPRIEDADE INTELECTUAL tem um caráter 

proativo e é encarada como uma classe de 

bens que podem trazer RENDAS ADICIONAIS 

para o negócio; 

• Orientar a entrada da empresa em novos 

negócios ou Modelos de Negócios. 

• Por meio da OPEN INNOVATION empresa 

aumenta velocidade para acessar, digerir e 

usar novas tecnologias, EVITANDO tratamento 

estático ao uso, e inovação na prateleira. 

• CONTRATOS (ARRANJOS JURÍDICOS) são 

utilizados pelas empresas para estabelecer 

estas parcerias, e expandir o mercado para 

suas tecnologias 

Henry Chesbrough 



CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
OPEN INNOVATION 

No passado... 

CLOSED INNOVATION 

• Buscavam conhecimento externo com 

o objetivo de desenvolvimento 

interno; 

• Fabricação e venda de produto final 

 

Atualmente... 

OPEN INNOVATION 

• Permitir fluxos de saída implica levar para 

o mercado algumas tecnologias que 

internamente não conseguiram fazer este 

caminho. 

• Exemplos de canais externos aptos a 

encaminhar tais tecnologias:  

 

• LICENCIAMENTO PARA TERCEIROS 

 

• CRIAÇÃO DE SPIN-OFFs 

CRIAÇÃO DE VALOR ADICIONAL 



CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
OPEN INNOVATION 

Nova visão de negócios com PI 

• Ao invés de acumular tecnologia para uso próprio (algum 
dia...), a empresa gera receita ao ALAVANCAR múltiplos 
caminhos para o mercado para sua tecnologia. Se ela 
não vai usar, deixa que outras usem, com uma 
contrapartida (compensação). 

 

• A partir da sua PI, a empresa pode também ajudar a 
criar star-up para explorar uma área de futuro interesse. 

CONTRATO 

CONTRATO 



CONTRATOS EM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
OPEN INNOVATION 

OPEN INNOVATION – PI – START UPS 

• Fomentar criação de star-ups 

• Investir em experimentos em fase inicial 

• Parceria para experimentos com maior grau de 
desenvolvimento 

• Adquirir star-ups com índices de crescimento 

• Usar K de risco para catalisar os próprios processos 
inovativos. 

 

CONTRATO 

1- vendem produtos 

reais,  

2- para consumidores 

reais,  

3- recebem $ real 

 

CONTRATO 

Start-ups 

financiadas por 

grandes 

empresas atuam 

como pilot fish: 

 



CONTRATO 



AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI 
 

Resolução 199 de 07/07/2017 (INPI) 

Instrução Normativa nº70 de 11/04/2017 (INPI)  

Resolução nº156 de 09/11/2015 

 

CERTIFICADO DE AVERBAÇÃO: licença e cessão de direito de 

propriedade intelectual e de registro de topografia de circuito 

integrado e licença compulsória de patente e de registro de 

topografia de circuito integrado. 

 

CERTIFICADO DE REGISTRO: assistência técnica e científica, 

fornecimento de tecnologia e franquia. 

 

E o software? Dispensado da Averbação ou Registro. 

FUNÇÕES DA AVERBAÇÃO: 

1-Eficácia perante terceiros 

(proteção aos 

licenciados/receptores locais) 

2-Remessa de divisas para o 

exterior (limitação e controle de 

evasão de divisas) 

3-Dedutibilidade fiscal (IRPJ) 

Legislação sobre IR 



AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI 

 
TIPOS DE CONTRATOS  

 

• Cessão (transferência de titularidade) de patente, marca, desenho industrial 

• Licenciamento de patentes, desenhos industriais e marcas,  

• Assistência técnica 

• Fornecimento de tecnologia (know-how).   

• Franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante terceiros.  
 

O QUE NÃO PODE FALTAR NO CONTRATO QUE SERÁ AVERBADO NO INPI 

• Número do pedido (marca, patente ou DI), se ainda não concedido 

• Número do registro da marca, patente ou DI 

• Qualificação das partes (licenciante e licenciado)  

• Em idioma português (ou acrescentar tradução) 

• GRU paga 

• Formulário online preenchido 

• Para contrato de franquia deve ser apresentada a Circular de Oferta de Franquia 

• Indicar sublicenciamento/subfranqueamento. 



AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI 

 
O QUE O EXAME ANALISA? 

• Conformidade da documentação apresentada 

• Titularidade e situação dos pedidos e a vigência dos direitos objeto dos contratos  

• Objeto do contrato 

•  A vigência do contrato de cessão ou licença 

• Natureza exclusiva ou não exclusiva 

• O INPI não examinou o contrato à luz da legislação fiscal, tributária e de remessa de 
capital para o exterior” 

IMPORTANTE 

• Pedido de patente, marca, CI, ou DI pode receber royalties? NÃO. 

• O pagamento somente deve ocorrer após o título ser concedido. 

• A mudança no status do pedido (para concessão) requer alteração na Averbação; 

• Alterações no contrato exigem alteração na Averbação (ou Registro) 



AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI 
 

Resolução 199 de 07/07/2017: 



AVERBAÇÃO CONTRATOS NO INPI 

 
PAGAMENTOS AO EXTERIOR 

• O Certificado de Averbação emitido pelo INPI é necessário para realização do 
Registro Declaratório Eletrônico de Operações Financeiras (RDE/ROF) do Banco 
Central do Brasil por meio do qual são realizados os pagamentos ao exterior a 
título de royalties pela exploração de direitos de propriedade industrial e os 
pagamentos por know-how, assistência técnica e científica e franquia (Resolução 
BACEN nº 3.844/2010). 

• Operação é registrada no BACEN pelo banco comercial no momento do 
fechamento do câmbio. 

• Informações tem caráter declaratório. Usuário é responsável por sua veracidade 
e legalidade. 

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR 

• Legislação sobre IR 

• Acordos para evitar bitributação, quando se tratar de negociação internacional 



Pascale Chaise da Veiga 

Escritório de Transferência de Tecnologia - ETT 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

pascale.veiga@pucrs.br 
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OBRIGADA! 
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