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RESUMO

MULLER, Juliana Martins de S4. Contratos de Transferéncia de Tecnologia e 0 Marco
Legal da Inovacao: um estudo de caso das Universidades Federais do Sudeste do Brasil.

2025. 284f . Tese (Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito, Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

Com a reforma da lei n° 10.973/2004 pelo chamado Marco Legal da Inovagao, lei 13.243/2016,
foi acrescida a transferéncia de tecnologia como fator a ser observado para que as esferas
governamentais e suas agéncias de fomento estimulem e apoiem a constitui¢do de aliancas
estratégicas ¢ o desenvolvimento de projetos de cooperacao envolvendo empresas, ICT e
entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento.
Nesse contexto, esse trabalho se propde a investigar como as universidades federais do Sudeste
do Brasil exploram seus direitos de propriedade intelectual, tendo em vista a andlise dos
contratos de transferéncia de tecnologia por elas celebrados. Para tanto, realiza-se uma pesquisa
empirica de carater exploratdrio, sem uma proposi¢do teorica preestabelecida, permitindo,
assim, a exploragdo do caso de forma aberta e investigativa, ou seja, compreendendo o
fenomeno de maneira abrangente, a fim de verificar o que os dados coletados revelam sobre o
objeto de estudo. Dessa forma, a pesquisa ¢ realizada por meio de estudos de casos multiplos,
a partir da replicagao literal dos casos, conduzida pelo confronto entre os contratos celebrados
¢ os modelos de padronizagao idealizados pela Procuradoria Federal. De modo geral, o objetivo
¢ compreender como as Universidades Federais localizadas na Regidao Sudeste do pais exploram
os direitos de propriedade intelectual oriundos de suas atividades académicas, a partir da analise
dos contratos de transferéncia de tecnologia que celebraram, para viabilizar inferéncias sobre
as caracteristicas dessa relagdo juridica e a forma como esse fenomeno se manifesta. Os
resultados apontam para desafios conceituais e juridicos relacionados aos contratos de
transferéncia de tecnologia, cuja falta de tipicidade normativa contribui para a auséncia de
uniformidade entre as praticas das universidades. Além disso, a exploracdo da propriedade
intelectual ocorre majoritariamente por meio de licenciamento de patentes ou pedidos de
patentes, frequentemente ndo registrados ou averbados no INPI, em favor de instituigdes
privadas, com parcerias publicas e internacionais de carater pontual. Enfim, esse estudo se
debruca sobre a exploragdo da propriedade intelectual gerada no ambiente publico, permitindo
nao so a divulgacdo desse conhecimento como também abrindo espaco para uma analise mais
contextualizada das propostas de regulagdo contratual adequadas as exigéncias normativas
como trazidas pelo legislador.

Palavras-chave: Estudo de caso; contratos de transferéncia de tecnologia;
marco legal de inovac¢do; universidades federais.



ABSTRACT

MULLER, Juliana Martins de Sa. Technology Transfer Agreements and the Legal
Framework for Innovation: a case study of Federal Universities in Southeast Brazil. 2025.
284 f. Tese (Doutorado em Direito) — Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2025.

With the reform of Law No. 10,973/2004 through the so-called Innovation Legal Framework,
Law No. 13,243/2016, technology transfer was included as a factor to be observed by
government spheres and their funding agencies to encourage and support the establishment of
strategic alliances and the development of cooperation projects involving companies, ICTs, and
non-profit private entities focused on research and development activities. In this context, this
study aims to investigate how federal universities in the Southeast of Brazil explore their
intellectual property rights, based on the analysis of the technology transfer agreements they
have entered into. To this end, an empirical, exploratory research is conducted, without a pre-
established theoretical proposition, thus allowing for an open and investigative exploration of
the case, comprehending the phenomenon in a comprehensive manner in order to ascertain what
the collected data reveal about the object of study. Consequently, the research is carried out
through multiple case studies, involving literal replication of the cases, conducted by comparing
the contracts entered into with the standardization models devised by the Federal Attorney
General’s Office. In general, the aim is to understand how the Federal Universities located in
the Southeastern region of the country exploit the intellectual property rights arising from their
academic activities, based on the analysis of the technology transfer agreements they have
signed, in order to make inferences about the characteristics of this legal relationship and how
this phenomenon manifests. The results point to conceptual and legal challenges related to
technology transfer agreements, whose lack of normative specificity contributes to the absence
of uniformity in university practices. Furthermore, the exploitation of intellectual property
occurs mainly through patent licensing or patent applications, often not registered or recorded
with the National Institute of Industrial Property (INPI), in favor of private institutions, with
occasional public and international partnerships. Ultimately, this study focuses on the
exploitation of intellectual property generated in the public sphere, not only allowing for the
dissemination of this knowledge but also providing space for a more contextualized analysis of
contractual regulation proposals suited to the normative requirements as presented by the
legislator.

Keywords: Case study; technology transfer agreements; legal framework for innovation;
federal universities.
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INTRODUCAO

Toda pesquisa nasce de uma inquietagdo, que se desdobra em outras tantas mais.
Pesquisar ¢ percorrer um caminho de questionamentos e, nessa marcha, tornar-se capaz de
responder as perguntas que se colocam.

A inquietagdo que faz pano de fundo a este trabalho tem origem na reforma da lei n°
10.973/2004, a chamada Lei de Inovagao, que dispde sobre incentivos a inovagdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, além de dar outras providéncias. O Marco Legal
de Inovacao, qual seja, a lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, alterou substancialmente a lei
n°® 10.973/2004, que, dentre outras tantas modificagdes, passou a trazer, em seu artigo primeiro,
um pardgrafo tinico no qual constam os principios a serem observados no processo de inovagao
e pesquisa cientifica e tecnologica, visando ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional
e regional do Brasil.

O primeiro principio elencado, refletindo o espirito do Marco Legal, é a promog¢ao das
atividades cientificas e tecnologicas como atividades estratégicas para o desenvolvimento
econdmico e social. O que quer dizer que as agdes de ciéncia e tecnologia devem ser vistas
como 0 meio para que se alcance o desenvolvimento econdmico e social. O legislador faz,
portanto, uma relagcdo de causa e consequéncia entre as atividades de ciéncia e tecnologia e o
desenvolvimento econdmico e social. Além disso, e até mesmo para incentivar essas atividades,
foram acrescidos principios voltados para a promog¢ao da cooperagao e interacao entre os entes
publicos, entre os setores publico e privado e entre organizagdes empresarias, ¢ voltados
também para o incentivo a constitui¢do de ambientes favoraveis a inovagao e, sublinhe-se, as
atividades de transferéncia de tecnologia.

Interessante ainda observar que o Marco Legal de Inovag¢do, como mencionado,
acrescentou os principios basilares de aplicagdo da lei n° 10.973/2004 ao artigo primeiro; em
seu artigo segundo, fez alteragdes e incluiu disposi¢des nas defini¢des trazidas pela norma; e,
no artigo terceiro, que abre o Capitulo II, Do Estimulo a Constru¢cdo de Ambientes
Especializados e Cooperativos de Inovagdo, acrescentou a transferéncia e difusdo da tecnologia
como fator a ser observado para que as esferas governamentais e suas agéncias de fomento
estimulem e apoiem a constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de projetos de
cooperagdo envolvendo empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para

atividades de pesquisa e desenvolvimento.
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Nesse sentido, antes do Marco Legal de Inovagdo, a Unido, os Estados, o Distrito
Federal, os Municipios e as respectivas agéncias de fomento poderiam estimular e apoiar a
constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperagdo, que
objetivassem a geracdo de produtos e processos inovadores. Ja apos a reforma de 2016, o
objetivo condicionante passou a ser a geragao de produtos, processos e servigos inovadores ¢ a
transferéncia e a difusao de tecnologia.

Foi nesse cenario de mudanga normativa para viabilizar uma maior promog¢do da
cooperagdo e interacdo entre os entes publicos e entre os setores publico e privado e dar
destaque para a transferéncia de tecnologia, que se colocou uma inquietagdo no sentido de
compreender essa relagdo entre as cooperagdes institucionais, a geracdo de inovagdo e o
desenvolvimento nacional por meio da transferéncia de tecnologia.

Porém, para que uma inquietacao se desdobre em uma pesquisa, ela precisa ser lapidada
e o caminho de questionamentos precisa ser percorrido. Assim, se faz necessario delimitar: O
que pesquisar? Para que pesquisar? Por que pesquisar? E, entdo, como pesquisar? Esses
questionamentos visam estabelecer, a partir do recorte cientifico, os elementos que essa
introducdo apresenta: o tema, o problema, a relevancia e o método.

Para tratar do tema e da pergunta que direciona essa pesquisa, faz-se necessario
primeiramente voltar o olhar para a reforma da Lei de Inovacao (lei n® 10.973/2004).

Em 31 de agosto de 2011, foi apresentado, na Camara dos Deputados, o Projeto de Lei
n°® 2.177/2011 sob a justificativa de que a area de CT&I no Brasil ndo conseguia exercer com
plenitude seu potencial. Assim, objetivava a atualizacdao da lei n° 10.973/2004 para viabilizar
maiores investimentos, valorizagdo das Universidades, dos pesquisadores, das empresas
inovadoras, das agéncias de fomento, ou seja, de todos aqueles que dao suporte ao Sistema
Nacional de CT&I. (BRASIL, 2011a).

Porém, em 2015, com o projeto ainda em tramitacdo, a Inovagdo, por meio da Emenda
Constitucional n° 85, passou a figurar na Constituicdo da Republica, como objeto de politica
publica, atrelada a Ciéncia e Tecnologia. Dessa forma, o Estado passou a ter a inovagdo como
um elemento a ser promovido e incentivado na garantia da ordem social (BRASIL, 1988). E,
nesse contexto, em 2016, o PL n° 2.177/2011 foi convertido na lei n° 13.243/2016, a qual
“dispoe sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, & pesquisa, a capacitagdo cientifica e
tecnologica e a inovagao” (BRASIL, 2016), modificando, significativamente, a lei n°
10.973/2004.

Essa ampla modificacdo a Lei de Inovagao foi no sentido de dar celeridade e simplificar

os procedimentos, a fim de viabilizar maior competitividade empresarial, revertendo um
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cenario de ineficiéncia em relagdo ao desenvolvimento econdmico e social do pais, atrelados a
area de CT&L

Como ja mencionado, o primeiro principio a ser observado, elencado no artigo primeiro
da Lei de Inovagao reformada, diz respeito a promogao das atividades cientificas e tecnologicas
como atividades estratégicas para o desenvolvimento econdmico e social. Isso porque ha uma
relacdo diretamente proporcional entre a geracdo de inovagdo e a arrecadagdo Estatal, que
alimenta todas as demais politicas publicas, numa espiral crescente (ARBIX, 2017). Nessa
direcdo, a reforma no quadro normativo teve por base a defasagem do Brasil em relagao a outras
nacgdes, inclusive na¢des em desenvolvimento, no quesito PD&I (BRASIL, 2011a).

A reforma da Lei de Inovacdo buscou, portanto, ndo so valorizar as IFES e as ICT,
principalmente na figura dos pesquisadores, mas também aperfeigoar a relacdo desses entes
com as empresas inovadoras. Dessa maneira, o novo modo de operacionalizacdo da legislacao,
aproximando as esferas publicas e privadas, especialmente no que se refere ao ambiente
académico, pretendeu promover melhores resultados para a PD&I nacionais.

Chama atengdo que, nesse contexto, a opcao normativa tenha sido por promover as
acoes de ciéncia e tecnologia a partir da interag@o entre as institui¢des e, ja no artigo terceiro da
lei, inserir a transferéncia e difusdo da tecnologia como fator a ser observado para o estimulo e
apoio a constituicdo dessas aliangas estratégicas e para o desenvolvimento de projetos de
cooperagao voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento (BRASIL, 2016).

Assim, tem-se como premissa o lugar de maior destaque que o legislador conferiu a
transferéncia de tecnologia. Isso porque, além da insercdo do principio de incentivo a
constituicdo de ambientes favoraveis a inovagao e as atividades de transferéncia de tecnologia,
acrescentou-se, também, a transferéncia e difusdo de tecnologia como um objetivo
condicionante para que as esferas estatais e suas agéncias de fomento pudessem estimular e
apoiar a constituicdo de aliangas estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperacao.

Ademais, o artigo 6° da lei n° 10.973/2004, que trata expressamente da transferéncia de
tecnologia pelas instituigdes cientificas e tecnoldgicas, com a edi¢do do Marco Legal de
Inovacao, passou a vigorar com alteracdes que nao so flexibilizam as regras anteriores, como
também explicitam a possibilidade de parcerias. E, ainda no tocante ao novo cenério da
transferéncia de tecnologia, o Marco Legal de Inovagdo inseriu a lei n® 10.973/2004 o artigo
15-A, determinando que as ICT publicas instituam suas politicas de inovagdo e que nestas
constem as orientagdes quanto a transferéncia de tecnologia.

Em complemento, o artigo 16 estabeleceu que o NIT, no apoio a gestdo da politica de

inovagdo, tem como competéncia — além do ja previsto zelo pela manutencdo da politica



17

institucional de estimulo a protecdo das cria¢des, licenciamento, inovacao e outras formas de
transferéncia de tecnologia — a promog¢ao e o acompanhamento do relacionamento da ICT com
empresas, em especial para as atividades previstas nos artigos 6° a 9°; e a negociacdo e a gestao
dos acordos de transferéncia de tecnologia oriundos da ICT (BRASIL, 2016). Assim sendo, os
NIT devem acompanhar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia que advenham das
ICT publicas.

Tem-se, entdo, delineado o tema dessa pesquisa, qual seja, o fenomeno da transferéncia
de tecnologia das IFES, especificamente no que se refere a forma de exploragdo da propriedade
intelectual, por meio dos contratos de transferéncia de tecnologia que celebram. Todavia, a fim
de viabilizar um estudo de maior profundidade, dada a abrangéncia do tema, propds-se o recorte
pela investigacao das Universidades Federais localizadas no Sudeste do Brasil.

Arbitrou-se que o objeto dessa pesquisa seriam as Universidades Federais, porque essas
instituigdes sao dotadas de autonomia académica, o que lhes permite abrigar uma variedade de
projetos de pesquisa e inovacao, que viabilizam transferéncias de tecnologia. Além disso, as
Universidades Federais se constituem como uma modalidade de organizagdo académica das
IFES, que, muitas vezes, atuam como ICT, desempenhando um papel bastante significativo na
interface entre academia e mercado. Essa proximidade favorece o estudo em questdo, uma vez
que se trata de atores fundamentais nos processos de transferéncia de tecnologia. Ainda, o
recorte se deu pela regido Sudeste, uma vez que, geograficamente, ¢ onde a razdo de
universidades por regido concentra a maior propor¢do de IFES no pais'.

A delimitacao do recorte € importante, porque ¢ a partir deste que se propde a questao a
ser solucionada, qual seja: como as universidades federais do Sudeste do Brasil exploram seus
direitos de propriedade intelectual, tendo em vista a analise dos contratos de transferéncia de
tecnologia por elas celebrados?

Para responder a essa pergunta de pesquisa serd necessaria a coleta e analise dos
contratos de transferéncia de tecnologia, que foram celebrados pelas instituicdes abrangidas
pelo recorte aqui em questdo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa empirica qualitativa, sem
uma hipdtese preestabelecida, de modo a verificar o que os dados coletados revelam sobre como
a Administragdo Publica neste ambito funcional explora os direitos imateriais decorrentes da

ciéncia e tecnologia que ela mesma produz.

! Conforme dados do Cadastro Nacional de Cursos e Institui¢gdes de Educagdo Superior (Cadastro e-MEC),
atualmente existem 69 universidades ativas dentre as instituigdes publicas federais de ensino superior: 11 estdo
localizadas no Norte, que contempla 7 estados federativos; 20 estdo distribuidas nos 9 estados do Nordeste; 8
instituigdes se localizam Centro-Oeste, composto por 3 estados mais o Distrito Federal, 11 estdo localizadas nos 3
estados do Sul; e 19 se distribuem nos 4 estados do Sudeste.
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De modo geral, o objetivo ¢ compreender como as Universidades Federais localizadas
na Regido Sudeste do pais exploram os direitos de propriedade intelectual oriundos de suas
atividades académicas, a partir da analise dos contratos de transferéncia de tecnologia que
celebraram, no contexto da norma atualizada, para viabilizar inferéncias a respeito de quais sao
as especificidades dessa relacdo juridica e como ela se da no mundo dos fatos.

Como pressuposto de cumprimento desse objetivo geral, objetiva-se, de forma
especifica: 1) delimitar os conceitos referentes aos contratos de transferéncia de tecnologia,
realizando-se uma revisao de literatura sobre esse tema; II) examinar como a AGU interpretou
as diretrizes do Marco Legal de Inovacdo para a transferéncia de tecnologia, analisando o
Parecer n° 03/2020/CPCTI/PGF/AGU e descrevendo os modelos de contrato de transferéncia
de tecnologia que foram propostos pelo 6rgao, disponiveis em seu sitio eletronico, os quais
recomenda que sejam utilizados pelas Universidades Federais; III) sistematizar os dados
coletados de cada uma das universidades objeto deste trabalho, além de inventariar a politica
de inovagdo de cada uma das instituigdes elencadas, no que se refere a transferéncia de
tecnologia; e IV) examinar os contratos de transferéncia de tecnologia celebrados pelas
universidades em questao.

Para tanto, serd realizado um estudo de casos multiplos, tendo em vista a necessidade
de replicacdo para cada uma das Universidades aqui investigadas. Optou-se por esse método,
uma vez que a pergunta de pesquisa leva a uma investigacdo que permite explorar o fenomeno
da transferéncia de tecnologia nas IFES da forma como este se d4 no mundo dos fatos, a fim
de, ao final, realizar uma generalizag¢ao analitica, observadas as relagdes juridicas construidas
e as respectivas consequéncias advindas do fendmeno estudado, principalmente, considerando
como a interpretacdo das normas se aplica no dia a dia das Universidades.

O trabalho, entdo, se estrutura em trés segdes. Primeiramente, serdo abordadas todas as
questdes relativas aos aspectos metodologicos: a revisdo de literatura sobre os contratos de
transferéncia de tecnologia e a apresentacdo e delimitagdo dos casos propostos. Em seguida,
serdo apresentados os dados coletados, com o relatorio de cada um dos casos individualmente.
Ao final, serdo discutidos os resultados encontrados com as correspondentes inferéncias e o
relatorio de cruzamento dos casos.

Por fim, a relevancia desse trabalho estd na atualidade de se tratar a intersecao entre o
Direito, a inovagdo e a propriedade intelectual e, mais ainda, se justifica pelo interesse social
atrelado ao desenvolvimento de politicas publicas oriundas de agdes de ciéncia e tecnologia,
quer dizer, no ponto em que os contratos de transferéncia de tecnologia se inserem. Contudo,

de modo mais especifico, ¢ importante destacar que um estudo que se debruga sobre a forma da
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exploragdo da propriedade intelectual gerada no ambiente publico permite expandir o olhar
sobre os contratos de transferéncia de tecnologia, que, muitas vezes, sdo tratados na literatura
de forma bastante superficial, apenas como um meio para viabilizar o licenciamento de
patentes.

Assim, essa pesquisa tanto visa a divulgagdo desse conhecimento especifico, quanto
apresenta o cenario real da transferéncia de tecnologia nas Universidades Federais localizadas
no Sudeste do Brasil, o que abre espaco para uma andlise mais critica e reflexiva quanto a
aplicabilidade das propostas normativas como trazidas pelo legislador na reforma da lei n°

10.973/2004, a partir dos dados dispostos nesse trabalho a respeito dos resultados de CT&I

objeto de transferéncia por essas instituicdes.
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