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RESUMO

ALMEIDA, Fabio Moreira. Contratos de tecnologia entre ICT de defesa e
empresas: dificuldades e acertos. 2019. 165 f. Dissertagdo. Mestrado em
Propriedade Intelectual e Inovagao — Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio
de Janeiro, 2019.

Este trabalho tem por fim o exame das clausulas de Propriedade Intelectual (PIl) dos
contratos de tecnologia celebrados pelas Institui¢des, Cientificas, Tecnoldgicas e de
Inovacgao (ICT) do setor de defesa nacional com empresas. A dissertagao identifica
caracteristicas e especificidades do setor de defesa; mapeia os contratos de
tecnologia firmados pelas ICT de defesa com empresas; e, esclarece os principais
aspectos do regime juridico dos contratos de tecnologia celebrados pelas ICT de
defesa. Para isso, a presente dissertacdo coletou dados diretamente de treze
contratos de tecnologia celebrados por trés ICT do setor de defesa com empresas
de trés diferentes setores econdmicos, além da coleta de dados indireta mediante
entrevistas com integrantes das ICT contratantes. Os resultados apontaram a
necessidade de maior compreensao, por parte das ICT de defesa, dos possiveis
objetos contratuais elencados na Lei 10.973 de 2004; também demonstraram a
imprescindibilidade de atuacdo do Nucleo de Inovacado Tecnolégica na fase de
negociagao e execugao contratual; e, com exceg¢ao dos quatro contratos de parceria
examinados, os outros nove contratos de tecnologia contemplaram na sua redagao
quase todas as clausulas de Pl mais usuais, segundo a literatura especializada. Ao
final, considerando-se a espécie contratual excepcionada, o estudo conclui que os
contratos de tecnologia examinados regularam satisfatoriamente o relacionamento
das ICT de defesa com o setor produtivo relativamente as clausulas de PI.

Palavras-chave: Defesa nacional. Instituicdes Cientificas, Tecnoldgicas e de

Inovagdo. Contratos de tecnologia.



ABSTRACT

ALMEIDA, Fabio Moreira. Technology contracts between defense STI and
companies: difficulties, successes and possibilities. 2019. 165 f. Dissertation.
Master's degree in Intellectual Property and Innovation — Brazilian Patent &
Trademark Office, Rio de Janeiro, 2019.

The purpose of this paper is to examine the Intellectual Property (IP) clauses of
technology contracts signed by the national defense sector Scientific and
Technological Institutions (STI) with companies. The dissertation identifies
characteristics and specificities of the defense sector; maps technology contracts
signed by defense STI with companies; and clarifies the main aspects of the legal
regime of technology contracts entered into by defense STI. To this end, the present
dissertation collected data directly from thirteen technology contracts signed by three
defense sector STI with companies from three different economic sectors, as well as
indirect data collection through interviews with contracting STI members. The results
indicated the need for greater understanding by the defense STI of the possible
contractual objects listed in Law 10,973 of 2004; also demonstrated the
indispensable performance of the Technological Innovation Center in the negotiation
and contract execution phase; and, with the exception of the four partnership
agreements examined, the other nine technology contracts included almost all the
most common IP clauses in their wording, according to the specialized literature.
Finally, considering the excepted contractual specie, the study concludes that the
technology contracts examined satisfactorily governed the relationship of defense
STI with the productive sector with respect to IP clauses.

Keywords: National defense. Scientific, Technological and Innovation Institutions.

Technology contracts.
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INTRODUGAO

Com o triunfo na Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945) proporcionado pelo
desenvolvimento tecnolégico fomentado pelo Estado, o governo dos Estados Unidos
da Ameérica (EUA) p6s em execugao as recomendacdes do Relatério de Vannevar
Bush', de 1945, que aconselhava que a pesquisa basica e a aplicada fossem
apoiadas pelo setor publico (MAZZUCATO, 2014). O Relatorio foi, em sintese, uma
resposta a questdes formuladas pelo presidente Roosevelt acerca do envolvimento
do Estado com a pesquisa cientifica (BRUSTOLIN, 2014).

O sucesso ocorrido com o material de emprego militar durante a Segunda
Guerra Mundial, dos quais sdo exemplos o magnétron (um radar miniaturizado), o
morteiro Hedgehog, avibes com grande autonomia de voo (Spitfire, Lightning,
Thunderbolt, Mustang) e navios equipados com armamentos de longo alcance e
detecgdo (KENNEDY, 2014), contribuiu para a Marinha do Brasil (MB) vislumbrar,
em 1953, a criagdo de um laboratério de pesquisas cientificas e tecnologicas, com o
objetivo de acompanhar o desenvolvimento tecnolégico que surgia.

Apos varios estudos e o langamento da pedra fundamental do referido
laboratério, em 14 de julho de 1959 foi criado o Instituto de Pesquisas da Marinha
(IPgM), uma das doze Instituicbes Cientificas, Tecnologicas e de Inovagéo (ICT) da
Forca, cuja atuagdo abrange o desenvolvimento tecnoldgico nas areas de sistemas
de armas, sistemas de guerra eletronica, sistemas acusticos submarinos, sistemas

digitais e tecnologia de materiais (BRASIL, 1959).

! Engenheiro dos EUA, doutor em Engenharia Elétrica, professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT)
e presidente do Comité de Pesquisa de Defesa Nacional, posteriormente transformado no Escritério de Pesquisa
Cientifica e Desenvolvimento (BRUSTOLIN, 2014).

2 Disponivel em: https://www.marinha.mil.br/ipgm/historico. Acesso em 28 nov. 2017.
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As ICT publicas, rol no qual se encontram as ICT do setor de defesa®,
celebram contratos* com empresas tendo por objeto as atividades de inovacao®,
pesquisa cientifica e desenvolvimento tecnoldgico, no tocante especificamente as
inovacdes tecnologicas ou de base tecnoldgicas. ICT publicas sdo 6rgaos ou
entidades da administragdo publica direta ou indireta que tenham por missao
institucional a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnoldgico ou o
desenvolvimento de novos produtos, servigos ou processos (BRASIL, 2004a).

Segundo a Politica de Defesa Nacional (PDN), “documento vinculante de
maior hierarquia da defesa nacional” (ALMEIDA, 2010, p. 222), aprovada pelo
Decreto n°® 5.484 de 2005, uma de suas orientagdes estratégicas € fortalecer a
capacitagao do Pais no campo da defesa por meio do envolvimento permanente dos
setores governamental, industrial e académico, voltados a produgao cientifica e

tecnologica e para a inovagao. Também assevera que o desenvolvimento da

® As principais ICT do setor de defesa s&o as seguintes. Na Marinha do Brasil: 1) Diretoria-Geral de
Desenvolvimento Nuclear e Tecnolégico da Marinha (DGDNTM); 2) Instituto de Pesquisas da Marinha (IPgM); 3)
Hospital Naval Marcilio Dias/Instituto de Pesquisas Biomédicas (HNMD/IPB); 4) Centro de Analises de Sistemas
Navais (CASNAV); 5) Escola de Guerra Naval (EGN); 6) Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
(IEAPM); 7) Centro Tecnolégico da Marinha em S&o Paulo (CTMSP); 8) Centro de Hidrografia da Marinha
(CHM); 9) Laboratério Farmacéutico da Marinha (LFM); 10) Centro Tecnolégico do Corpo de Fuzileiros Navais
(CTecCFN); 11) Centro Tecnoloégico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ); e, 12) Diretoria de Desenvolvimento
Nuclear da Marinha (DDNM) (BRASIL, 2018). No Exército Brasileiro: 1) Departamento de Ciéncia e Tecnologia
(DCT); 2) Centro de Comunicagdes e Guerra Eletrdnica do Exército (CCOMGex); 3) Centro Integrado de
Telematica do Exército (CITEX); 4) Centro Tecnoldgico do Exército (CTex); 5) Centro de Avaliagbes do Exército
(CAEX); 6) Instituto Militar de Engenharia (IME); 7) Diretoria de Servigo Geografico (DSG); 8) Centro de
Desenvolvimento de Sistemas (CDS); 9) Centro de Defesa Cibernética do Exército (CDCiber); e, 10) Diretoria de
Fabricacdo (DF) (CORREA; WINTER, 2017). Na Forga Aérea Brasileira: 1) Departamento de Ciéncia e
Tecnologia Aeroespacial (DCTA); 2) Instituto Tecnoldgico de Aeronautica (ITA); 3) Instituto de Aeronautica e
Espaco (IAE); 4) Instituto de Estudos Avangados (IEAv); 5) Instituto de Fomento e Coordenagao Industrial (IF1);
6) Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV); 7) Instituto de Controle do Espago Aéreo (ICEA); 8) Centro
de Langamento da Barreira do Inferno (CLBI); 8) Centro de Langamento de Alcantara (CLA); e, 9) Centro
Logistico de Aeronautica (CELOG) (CORREA; WINTER, 2017).

* Para os fins deste trabalho contrato e acordo serdo usados indistintamente com fundamento no art. 116, caput,
da Lei 8.666 de 1993: “Art. 116. Aplicam-se as disposi¢des desta Lei, no que couber, aos convénios, acordos,
ajustes e outros instrumentos congéneres celebrados por érgéos e entidades da Administragdo.” (BRASIL, 1993)
° Segundo o Manual de Oslo (Diretrizes para Coleta, Relatério e Uso de Dados sobre Inovagao), o termo
inovagéao refere-se tanto a uma atividade quanto ao resultado dessa atividade. Inclui todas as atividades de
desenvolvimento, financeiras e comerciais que se destinam a resultar em uma inovagéo para a empresa. Dessa
forma, inovagao € um novo produto ou processo, ou a melhoria destes, ou a combinagdo de ambos, que difere
de maneira significativa dos produtos e processos anteriores (ORGANISATION FOR ECONOMIC
COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2018).
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industria de defesa, incluindo o dominio de tecnologias de uso dual®, é fundamental
para alcangar o abastecimento seguro e previsivel de materiais e servigos de defesa
(BRASIL, 2005a). No mesmo sentido, a Estratégia Nacional de Defesa (END),
“‘desdobramento essencial da Politica” (ALMEIDA, 2010, p. 222, grifo do autor)
aprovada pelo Decreto n® 6.703 de 2008, estabelece vinculo estreito entre defesa e
desenvolvimento nacional. Assenta ainda que este s6 é alcangavel se guiado pelo
principio da independéncia nacional baseada na capacitacdo tecnoldgica e no
dominio de tecnologias sensiveis’ (BRASIL, 2008).

Nesse ambiente institucional, as ICT em geral assumem importancia capital
por serem “fontes fundamentais de informagao” (LUZ, 2015, p. 177). O
relacionamento estatal com o setor produtivo nacional € decisivo para que o pais
diminua a sua dependéncia tecnoldgica relativamente aos paises desenvolvidos,
tendo o Estado papel crucial para a indugdo e criagdo de ambiéncia e de regras
capazes de incentivar a iniciativa privada a participar deste processo arriscado de
cunho tecnolégico. Para atingir esse objetivo, a sistematica que conduz a compra de
tecnologias prontas deve ser modificada a fim de promover a geragao de tecnologias
proprias (BRUSTOLIN, 2014). Ressalte-se nesse contexto, que a condugdo da
ruptura da dependéncia tecnolégica é tarefa do Estado, mesmo que o progresso
tecnolégico seja promovido pelas empresas (GRAU, 2018), razado pela qual o “bem-
estar e a competitividade”, sobretudo no setor de defesa, interessam ao Estado

(LESKE, 2013, p. 88). O exemplo que mais simboliza positivamente a relagao

°A tecnologia dual é a que tem emprego no meio militar e civil, e se caracteriza por ajudar a financiar o sistema
de inovagdo. Um dos casos bem sucedidos de desenvolvimento de tecnologias de uso dual no pais é o Projeto
AMX da Embraer, destinado originariamente ao desenvolvimento e fabricagdo de uma aeronave militar, que
Posteriormente também resultou em inovagao na aviagdo comercial (BRUSTOLIN, 2014).

Tecnologias sensiveis sd0 aquelas que os paises possuidores negam acesso aos que ndo a detém, a pretexto
de resguardarem a seguranga interna. Referidas tecnologias proporcionam o surgimento de produtos sensiveis e
também de uso dual. Citem-se como exemplos de tecnologias sensiveis aquelas relacionadas a microeletrénica,
eletrénica digital, informatica, telecomunicagbes, automagéo, robotica, biotecnologia e nanotecnologia (LONGO;
MOREIRA, 2009).
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Estado e industria de defesa € a criacdo da internet, resultado da parceria entre a
Agéncia de Projeto de Pesquisa Avangada de Defesa dos EUA e a empresa Bolt,
Beranck and Newman — BBN (CORREA; WINTER, 2017).

As ICT do setor de defesa, detentoras de intenso capital intelectual, assumem
a difusdo do conhecimento tecnolégico com a finalidade de estimular o setor
produtivo na busca por solugbes que diminuam a dependéncia de tecnologia
estrangeira, de forma que, progressivamente, a compra de servigos e produtos de
defesa do exterior seja abolida. O desenvolvimento das préprias tecnologias, “mais
do que uma opgao, € uma necessidade para qualquer nagcao que preze pelo seu
futuro” (BRUSTOLIN, 2014, p. 60).

A formalizacdo do relacionamento estatal com o setor produtivo é
concretizada por meio do contrato. Este integra a “base de arranjos institucionais”
das ICT de defesa (LESKE, 2013, p. 16), é “instituto fundamental na economia de
mercado”, e, atualmente, além de perseguir os interesses das partes, também
objetiva os “fins ultimos da ordem econémica” (GRAU, 2018, p. 90), por intermédio
da “fluéncia das relagbes de mercado” (GRAU; FORGIONI, 2005, p. 16). Além de
aperfeicoar o relacionamento entre os contratantes por meio do aumento da
confianga, o contrato contribui para a redugao de incertezas e também mitiga os
custos de transacdo® (SOUZA; MARINI, 2014).

Nesse contexto, o contrato de tecnologia firmado pelas ICT de defesa com o
setor produtivo torna-se uma importante unidade basica de analise (WILLIAMSON,
1985), pois tem o objetivo de “alcangar resultados praticos na industria através de
acesso a determinados conhecimentos técnicos” (WOLDAYNSKY, 2010). Sua

importancia no relacionamento entre as ICT de defesa e o setor produtivo pode ser

® Os custos de transacdo impedem determinada negociacéo de ocorrer de forma suave, harmoniosa, livre de
quaisquer dificuldades, obstaculos, transtornos, atrasos ou quebra de compromisso (MELLO, 2009;
WILLIAMSON, 1985).
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resumida em trés fatores relevantes. O primeiro € que o contrato € um instrumento
que determina a titularidade dos direitos de propriedade intelectual (Pl); o segundo,
€ que ele garante a confidencialidade das informacgdes, tanto na fase preliminar de
negociacdo quanto na fase de execugao propriamente dita; e, por fim, o contrato
assume posicao de destaque diante da quantidade de projetos na area de defesa
com intensa participagcao de empresas, podendo dinamizar a economia pelo impacto
das tecnologias duais (CORREA; MARINHO; VIEIRA, 2017). Os contratos
celebrados entre as ICT de defesa e o setor produtivo podem ter por objeto, por
exemplo, o licenciamento® de tecnologia desenvolvida pelas primeiras. De um lado,
o licenciado pode alcancar melhor posicdo de competitividade no mercado,
aumentar a clientela em razao da aquisicao feita e inserir a tecnologia adquirida em
seus préprios projetos. Por outro lado, a ICT poderia auferir os royalties’o do
licenciamento realizado e receber contrapartidas néo financeiras, como a melhoria
de laboratérios (ASSAFIM, 2005). Rosenberg (2006) observa que o licenciamento de
tecnologias foi uma das ferramentas utilizadas pelas empresas multinacionais para
difusdo de tecnologia no periodo pds-Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma,
essa espécie de negocio também foi incentivada pelos governos do Leste Asiatico
do pés-guerra (CHANG, 2004).

O trabalho esta estruturado em trés capitulos, além da introdugdo e
conclusdes. O primeiro apresenta uma exploracao da bibliografia sobre politica
cientifica, tecnoldgica e de inovacao no pais e especificamente no setor de defesa.
O segundo capitulo destina-se a abordar o regime juridico dos contratos de

tecnologia entre ICT e empresas. Por fim, o terceiro capitulo traz os resultados

® O licenciamento de patente consiste em uma autorizagdo, dada pelo seu titular, por determinado periodo de
tempo, para que o licenciado explore ou use a criagao protegida, nos termos do art. 61, caput, da Lei 9.279 de
1996 c.c. art. 6°, caput, da Lei 10.973 de 2004 (BRASIL, 1996, 2004).

10 Royalty é tipo de remuneragao, decorrente da exploragéo de direitos de PI, pago ou recebido pela ICT,
conforme art. 13, §2°, da Lei 10.973 de 2004; art. 30, §1° e art. 37, §1°, do Decreto 9.283 de 2018 (BRASIL,
2004a, 2018).
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obtidos, como o mapeamento dos contratos firmados entre ICT da MB e empresas e
a percepcao dos integrantes da ICT acerca da negociagao e execugao dos contratos
firmados.

Dessa forma, a questao que a presente pesquisa pretende responder €, se
os contratos de tecnologia”, celebrados pelas ICT da MB com as empresas, estao
regulando satisfatoriamente a relagdo entre esses dois atores, com base na
investigacdo das clausulas contratuais envolvendo os direitos de propriedade
intelectual'.

OBJETIVOS
Geral

O objetivo geral do trabalho consiste em examinar as clausulas de
propriedade intelectual dos contratos de tecnologia celebrados entre ICT da MB e
empresas, para verificar se os Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) se mostram
relevantes na estruturacdo e contexto dessa relagao, e, assim, contribuir para o

aperfeicoamento do relacionamento entre aqueles érgaos e o setor produtivo.

Especificos
Para contemplar o objetivo geral, os objetivos especificos devem: (i) identificar
caracteristicas e especificidades do setor de defesa; (ii)) mapear os contratos de

tecnologia e caracteriza-los de acordo com suas peculiaridades; (iii) esclarecer

" Contratos de tecnologia “sdo acordos formais entre organizagdes em que sao estabelecidos — de forma
voluntéria e a partir da negociacéo dos interesses — o0s termos e as condi¢des em que sao transacionados
direitos relacionados as informacgdes” (LUZ, 2015, p. 168) e tém como objeto bens imateriais (CZELUSNIAK;
RIBEIRO, 2013). A expressao contratos de tecnologia, doravante empregada no decorrer de todo este trabalho,
abrange as espécies contratuais analisadas, quais sejam, os contratos de obtengéo de tecnologia, os contratos
de licenciamento de exploragéo de tecnologia e os acordos de parceria para o desenvolvimento de tecnologia,
conforme definidos no art. 6°; art. 7° e art. 9°, da Lei 10.973 de 2004 (BRASIL, 2004a).

'2 S50 os direitos sobre a propriedade industrial (patentes, modelos de utilidade, desenho industrial, marcas,
indicagbes geograficas e segredos industriais), direitos de autor e prote¢do sui generis (conhecimentos
tradicionais, cultivares e circuitos integrados) (BARBOSA, C., 2009).
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principais aspectos do regime juridico dos contratos de tecnologia firmados por ICT
de defesa; e, (iv) identificar embaragos e resultados positivos no relacionamento das

ICT de defesa com o setor produtivo.

JUSTIFICATIVA

A relevancia desta dissertagdo esta na contribuicdo que os contratos podem
dar para a diminui¢cdo da incerteza e incompletude dos ajustes firmados com o setor
produtivo e para a minimizacao de eventuais problemas informacionais ex ante e ex
post (WILLIAMSON, 1985). O contrato de tecnologia € pega chave para regular
direitos e obrigagdes, no estimulo a boa-fé objetiva, e para comportar os interesses
mutuos das ICT de defesa e empresas em uma relacao equilibrada. Esses aspectos,
somados a experiéncia pessoal do pesquisador como testemunha das dificuldades
encontradas pelas ICT da MB na negociagdo e execugédo contratual com o setor

produtivo, serviram de motivacao para a exploracao do tema.

METODOLOGIA

A pesquisa é exploratdria quanto ao objetivo, pois propde uma visao geral do
problema com levantamento bibliografico e entrevistas; é qualitativa quanto a
abordagem, considerando que busca identificar e compreender problemas
existentes na relacao entre ICT da MB e empresas; e quanto aos procedimentos é
bibliografica, documental e de levantamento (survey), tendo por base treze
contratos de tecnologia de trés ICT de defesa pertencentes a estrutura
organizacional da MB. Por ser um estudo de carater exploratério (ou descritivo), néo
possui hipotese explicitada formalmente, que, segundo Marconi e Lakatos (2010)

pode ser entendida como uma possivel resposta para a questao de pesquisa.
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As técnicas utilizadas na coleta de dados foram coleta documental e
entrevista (MARCONI; LAKATOS, 2010). A escolha dos contratos objeto do presente
trabalho foi fortemente influenciada pela disponibilidade de acesso aos mesmos, em
razao da preocupagao das partes manterem o conhecimento do seu conteudo
restrito aos interessados. Superado o obstaculo de acesso aos contratos, optou-se
por aqueles que retratassem, no minimo, trés espécies contratuais previstas na Lei
10.973 de 2004 e que tivessem maior potencial de incidéncia nas relagdes entre as
ICT de defesa e o setor produtivo. Dessa forma, foram selecionados ao todo treze
contratos: quatro acordos de parceria (art. 9°, caput); oito de obtencao™ de
tecnologia (art. 7°); e, um de licenciamento nao exclusivo (art. 6°, §2°).

Para consecucao do estudo proposto, os seguintes procedimentos foram
utilizados: i) levantamento dos contratos de tecnologia firmados pelas ICT da MB
com empresas; ii) pesquisa bibliografica; e, iii) entrevistas.

Nesta pesquisa, foram consideradas como clausulas apenas as disposicoes
contratuais cujo conteudo tivesse potencial para influir decisivamente na execugao
do instrumento juridico celebrado, como por exemplo, as clausulas de assisténcia
técnica, obrigagdes das partes, e, principalmente, propriedade intelectual. Assim,
clausulas ou elementos contratuais como a aprovacgao juridica, publicagcdo, anexos,
copias, assinaturas etc., ndo fazem parte do estudo, ainda que tenham que constar
nos contratos por forga de lei.

Foram realizadas duas entrevistas semiestruturadas com roteiros
estabelecidos antecipadamente, mas suficientemente flexiveis, de modo que
algumas questdes pudessem ser mais exploradas (MARCONI; LAKATOS, 2010), a

fim de captar a percepcdao dos integrantes de duas ICT que participaram

'® O contrato de obtengdo de tecnologia é uma transferéncia ou um licenciamento de tecnologia quando a ICT
ocupa a posigéo de receptora ou licenciada, conforme abordado na Subsegéo 2.6.2. No entanto, a expressao
obtengéo de tecnologia sera utilizada no decorrer deste trabalho por for¢ca da denominagao legal.
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efetivamente da negociacao e execugédo dos contratos de obtencao de tecnologia e
do contrato de licenciamento de tecnologia”. A primeira entrevista, cujas perguntas
constam do Apéndice A, foi feita com integrante da ICT licenciante de tecnologia e a
segunda foi realizada com integrante da ICT receptora de tecnologia, conforme
roteiro indicado no Apéndice B. As duas entrevistas foram feitas no més de julho de
2019 na sede de cada ICT, na cidade do Rio de Janeiro. As perguntas formuladas
nos respectivos questionarios, dentre outras finalidades, objetivaram buscar
informacdes relevantes sobre possiveis pontos conflitantes na relagdo entre as
partes e como foram superados.

Para acesso aos contratos de tecnologia mapeados foi realizada uma
verificacdo preliminar junto as ICT da MB (exceto as da area nuclear’), a fim de
verificar a existéncia de instrumentos contratuais, que tenham por objeto algum
direito de propriedade intelectual. Busca-se assim, a partir da analise das espécies
de contrato de tecnologia mencionadas, demonstrar a situagdo atual do
relacionamento das ICT da MB com empresas, abordando acertos e dificuldades

com énfase nas clausulas relativas a propriedade intelectual.

' Nao foram realizadas entrevistas relativas aos acordos de parcerias em razao da indisponibilidade dos
integrantes das ICT.

'® O fato das ICT da MB da area nuclear estarem situadas no Estado de S&o Paulo limitou a abrangéncia da
pesquisa em razao das dificuldades que seriam encontradas na coleta de dados direta (exame dos contratos) e
indireta (entrevistas com os envolvidos na negociacéo e execugao contratual). Sao ICT do setor nuclear: o
Centro Tecnoldgico da Marinha em S&o Paulo (CTMSP) e a Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha
(DDNM).
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1 POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAGAO E O SETOR DE DEFESA
NACIONAL
1.1 BREVE HISTORICO DA POLITICA DE CT&lI BRASILEIRA

A histéria da Ciéncia e Tecnologia (C&T) brasileira € incipiente e marcada por
avangos e retrocessos. Enquanto na Europa as universidades comegaram a surgir
no século Xl e nos EUA no século XVII, no Brasil, a primeira universidade
(Universidade de Sao Paulo) s6 veio a se consolidar no século XX (1934)'®. Como
exemplo da instabilidade da C&T do Brasil, cite-se a extingdo por duas vezes
(Governos Sarney e Collor), do entdo recém-criado, Ministério da Ciéncia e
Tecnologia em 1985 (REZENDE, 2010).

A politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (CT&l) do pais pode ser dividida
em trés fases. A fase inaugural teve inicio apés a 22 Guerra Mundial, com énfase no
crescimento, na industrializagado extensiva e na substituicdo de importagdes. Essa
fase perdurou até o final do ano de 1980 (REZENDE, 2010; VIOTTI, 2007).

A segunda fase, abrangida pelas ultimas duas décadas do Século XX,
caracterizou-se pela busca obstinada do desenvolvimento pela eficiéncia, com
privatizagdes e desregulamentacdes (VIOTTI, 2007), vigentes pela hegemonia da
corrente neoliberal ainda presente no contexto atual, conduzindo a uma politica
econbmica ortodoxa. Acerca desse momento politico-econdmico, Paulo N.
Figueiredo pontua que:

O inicio da década de 1990 marcou a intensificagdo do processo de
liberalizagdo comercial, da globalizagdo da competicdo e da
inovacao. Para muitos paises em desenvolvimento, como o Brasil,
representou uma alteragao significativa de um modelo econdémico e

'® Embora as instituicdes de ensino superior tenham sido fundadas com a chegada da familia real ao Brasil
(1808), sendo as duas primeiras a Escola de Cirurgia da Bahia, atual Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a
Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina, atual Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E, também,
antes da chegada da familia real no Brasil havia a presenga das escolas ou instituigdes de ensino superior
isoladas voltadas para a formagéo cientifica ou técnica. Portanto, ja existiam “escolas ou instituicdes com
vocagao e formacao profissional antecipando as faculdades e posteriormente universidades”, embora a criagéo
das universidades tenha se efetivado no século XX (SCHWARTZMAN, 2001).
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industrial baseado em uma economia fechada e industria protegida
para um modelo por meio do qual empresas tornaram-se expostas a
competicdo global. As novas condicbes econémicas e institucionais
também deixaram claro que conhecimento ou capacidade criativa ou
bens cognitivos passaram a ser 0s principais determinantes da
capacidade competitiva de empresas e nagées no mercado mundial.
Este fendmeno passou a ser interpretado como a era da economia
do conhecimento ou economia da aprendizagem. (FIGUEIREDO,
2011, p. 62, italico no original).

O advento da Lei 10.973 de 2004 (Lei de Inovagao) compde a terceira fase da
politica brasileira de ciéncia e tecnologia, iniciada aproximadamente no ano 2000 e
que busca o desenvolvimento por meio da promocéao da inovagao no setor produtivo.
A Lei de Inovagdo brasileira, criada a partir da influéncia do Bayh-Dole Act’” dos
EUA e também da lei de inovacdo francesa, tem o proposito de estimular
universidades e institutos de pesquisa a contribuirem para o processo de inovagao
no setor produtivo nacional (VIOTTI, 2007).

Nesse contexto de estimulo as empresas a uma participacdo mais
representativa nas atividades de CT&l, o Estado passou a conceder algum tipo de
beneficio, fiscal ou n&o, a fim de incentivar a inovagao tecnoldgica. Sdo exemplos
dessa politica de incentivos a inovagao, a Lei 11.196 de 2005 (Lei do Bem), que
concede incentivos fiscais as pessoas juridicas que tém investimentos ou despesas
relacionadas as atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnologico e inovagao
(BRASIL, 2005b) e a Lei Complementar n°® 123 de 2006 — Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (BRASIL, 2006), que da tratamento
diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) nas
contratagdes publicas. Acerca desse aspecto particular das politicas estatais de

CT&Il, Mariana Mazzucato posiciona-se contrariamente ao incentivo estatal as

empresas menores:

"o Bayh-Dole Act editado em 1980, permitiu a comercializagao dos direitos de patentes oriundos das pesquisas
promovidas pelo Estado (DIAS; PORTO, 2013).
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As explosbes de crescimento rapido que promovem inovagao e criam
empregos sdo em geral causadas por empresas que existem ha
muitos anos e cresceram gradualmente até decolar. Isso representa
um grande problema, ja que muitas politicas governamentais
enfocam incentivos fiscais e beneficios para PMES [pequenas e
médias empresas], visando tornar a economia mais inovadora de
produtiva. [...] O foco deveria ser a produtividade, e as empresas
pequenas geralmente sdo menos produtivas do que as grandes. [...]
Como a maioria das start-ups fracassa ou nao consegue crescer e ir
além do proprietario e Unico funcionario, a ajuda através de doacbes,
empréstimos em condi¢des favoraveis ou incentivos fiscais
certamente envolve bastante desperdicio. (MAZZUCATO, 2014, p.
77-78)

O fato é que as pequenas e médias empresas (PME), na década de 1980
comegam a ser valorizadas em fungdo dos avancos cientificos tecnoldgicos que
propiciaram a flexibilizagdo da producédo e a organizagdo da producdo em rede
(MACULAN, 2003).

A redefinicdo dos papéis das PME na dindmica econdmica, no tocante ao
crescimento e desenvolvimento, também é afetada pela velocidade da incorporagao
do conhecimento cientifico tecnoldgico na esfera da producéo e especializagado dos
campos, e, esta simultaneamente associada ao fendbmeno da convergéncia
tecnologica adicionando complexidade e risco no desenvolvimento da Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) centrado nas grandes corporagdes e na inovacéo fechada'®,
como era no padrao industrial da fase fordista (AMARAL FILHO, 2011; MACULAN,
2003).

Atualmente, na sociedade do conhecimento, as PME de base tecnoldgica, as
start-ups, séo importantes no desenvolvimento de rotas tecnolégicas alternativas,
além de testar modelos de negdcios novos, trazendo dinamismo a economia (RIES,

2012). Essas novas empresas intensivas em conhecimento contribuem para sua

difusdo e para a absorcdo e geragdo de pessoal altamente qualificado, sendo

.0 processo de inovagao fechada tem como uma de suas caracteristicas o fato de que as préprias empresas é
que geravam suas proéprias ideias, desenvolviam, fabricavam, comercializavam e distribuiam seus produtos
(HUIZINGH, 2010).
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benéficas para o sistema, mesmo em face de fracassos (AUDRETSCH; KEILBACH,
2004).

Ao analisar sua propria atuacdo em atividades de gestdo e de politica de
CT&l, Sérgio Rezende'® (2010) abordou os principais fatos historicos que
contribuiram positivamente para a politica cientifica do pais, nas suas trés fases,
entre os anos de 1970 e 2010. Esses fatos sao reproduzidos no Quadro 1
juntamente com aqueles editados pelo Poder Legislativo e Poder Executivo depois
de 2010 até 2018:

Quadro 1 — Principais fatos historicos da politica de CT&l do pais.

Fato Ano Propésito
Criacao do Conselho Nacional de Estimular o desenvolvimento da
. 1951 : L "
Pesquisas (CNPq). investigacao cientifica e tecnolégica.

Criacdo da Campanha Nacional de
Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel | 1951
Superior (Capes).

Estimular a formacao de pesquisadores
e professores.

Criacao do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Técnico-Cientifico 1964 | Financiar programas de pés-graduagao.

(FUNTEC).
Criacao da Financiadora de Estudos e 1967 Financiar a elaborag&o de estudos de
Projetos (FINEP). projetos.
Criacao do Fundo Nacional de Financiar programas e projetos de
Desenvolvimento Cientifico e 1969 desenvolvimento cientifico e
Tecnolégico (FNDCT). tecnoldgico.
Criacao do Ministério da Ciéncia e 1985 Priorizar e estabelecer a importancia
Tecnologia (MCT). politica da C&T no pais.
Constituir fontes de recursos para
Criagao dos Fundos Setoriais 1999 | financiar o desenvolvimento de setores

estratégicos.

Aumentar a eficiéncia econémica, o
2003 desenvolvimento tecnoldgico e a
competicdo no comércio internacional.

Politica Industrial, Tecnoldgica e de
Comércio Exterior (PITCE)

Incentivar a inovacao e a pesquisa
cientifica e tecnolégica no ambiente
produtivo.

Aprovacao da Lei de Inovagao (Lei
10.973) A

Conceder incentivos fiscais para a

Aprovacao da Lei do Bem (Lei 11.196) | 2005 . ~ o
inovacao tecnoldgica.

Plano de Ac¢ao de Ciéncia, Tecnologia Proporcionar maior governancga e
e Inovagao para o Desenvolvimento 2007 articulagao ao desenvolvimento da
Nacional — PACTI. ciéncia, da tecnologia e da inovacgao.

'° O autor exerceu diversas atividades de gestao da C&T a partir do final da década de 1960, dentre elas, a de
Assessor de Fisica da Diretoria Cientifica do CNPq, a de Diretor do Centro de Ciéncias Exatas e da Natureza da
Universidade Federal de Pernambuco, a de Secretario Estadual de Ciéncia, Tecnologia e Meio Ambiente de
Pernambuco, a de Presidente da Finep e a de Ministro da Ciéncia e Tecnologia.
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Politica de Desenvolvimento

Produtivo (PDP) 2008 Priorizar a inovagao nas empresas.

Atualizar o tratamento dado pela

(PTEVEEEID G ) AR (SR TE e 2015 Constituicao Federal as atividades de

e CTal
~ Alterar diversos dispositivos legais que
Aprovagdo do NOV'O Marco Legal de 2016 indiretamente se relacionam com a
CT&l (Lei 13.243) CT&

Regulamentar a Lei de Inovacgéo, o
2018 Novo Marco Legal da CT&l, dentre
outros diplomas legais

Novo Regulamento da Lei de
Inovagao (Decreto n° 9.283)

Fonte: elaboragao do autor a partir de Rezende (2010) e BRASIL (2015, 2016, 2018).

Dentre os fatos historicos apresentados no Quadro 1, vale destacar a Politica
de Desenvolvimento Produtivo implementada em 2008, que possibilitou a parceria
entre uma empresa do setor farmacéutico e uma ICT da MB com o objetivo de
transferir tecnologia, conforme abordado na Secao 3 deste trabalho.

A tentativa brasileira de incentivo a inovagao, concretizada tardiamente pela
Lei 10.973 de 2004 (PARANHOS; CATALDO; PINTO, 2018), ndo promoveu o
incentivo a inovacgao tecnoldgica no ambiente produtivo como era esperado. Durante
0os mais de dez anos de vigéncia da referida lei, varios institutos sofreram
esvaziamento por conta de empecilhos legais previstos em outros diplomas do
ordenamento juridico (RAUEN, 2016). Por isso foi necessario que a comunidade
cientifica se mobilizasse na diregdo da superacédo desses entraves. Dessa forma, a
construcdo do Novo Marco Legal da CT&l (Lei 13.243 de 2016) envolveu boa parte
da sociedade brasileira direta ou indiretamente ligada a producao cientifica,
tecnologica e inovativa. As discussdes acerca da proposta apresentada ao
Congresso Nacional comegaram em 2011. No periodo de tramitacdo restaram
evidentes duas preocupagdes relativamente a legislagao anterior. A primeira era o
aumento da integracao entre o setor publico de CT&l e o setor produtivo. A segunda
era ampliar a flexibilizagcao das regras em procedimentos administrativos, de pessoal

e financeiro nas instituigcbes publicas de pesquisa (SAGAZIO, 2017).
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A expectativa depois de dois anos de vigéncia da Lei 13.243 de 2016,
recentemente regulamentada pelo Decreto n° 9.283 de 2018, é a de que a realidade
na aplicagao das disposi¢des do Novo Marco Legal seja a tradugao da superacgao de
empecilhos significativos na condugao das atividades de CT&l nas universidades e
institutos de pesquisas publicos, com consequéncia direta no setor produtivo. Um
dos entraves experimentados pelos gestores de CT&l estava nas aquisigdes de
bens e servigcos. Em que pese o avango alcangado a partir da publicacéo da Lei de
Inovagdao em 2004, os atores da comunidade cientifica brasileira ainda ressentiam-
se da falta de celeridade nas aquisicbes destinadas aos projetos de pesquisas e
desenvolvimento tecnoldgico. Isto porque, conforme registrado por Helena Nader, a
legislacao dispensava o mesmo tratamento a construgdo de um simples muro (sem
vinculo com projeto de pesquisa cientifica ou desenvolvimento tecnoldgico) e a
construgcao de um satélite:

Para construir um muro ou um satélite, até o dia 11 de janeiro de
2016 as exigéncias administrativas e legais a serem cumpridas por
uma instituicdo publica de pesquisa no Brasil eram as mesmas. E
nao porque fossem exigéncias simples, como se supde quando a
questao € erguer um muro, mas sim em razao do fato de que a
nossa legislacdo de compras e contratos simplesmente nao via

diferengas entre um muro e um satélite (NADER, 2017, p. 81).
Segundo o Manual de Oslo, a inovacao, considerando-se o seu objeto, pode
ser dividida em dois grandes grupos: inovacdo de produto (bens e servigos) ou
inovagdo de processo (produgcao de bens e servigos, distribuicdo e logistica,
marketing e vendas, sistemas de informagdo e comunicagdo, gerenciamento e
administragao, desenvolvimento de produtos e processos) (ORGANISATION FOR
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, 2018). A inovagdo € um

fendbmeno de risco e de incerteza onde o tempo e recursos sao vitais para o
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aproveitamento da janela de oportunidade e das vantagens do pioneirismo no
mercado (POVOA, 2008; TEECE, 1986)

Além disso, o fendbmeno inovacdo também necessita de um ambiente de
interacao entre o setor publico e privado, na promogao de parcerias para viabilizar
projetos cientificos-tecnoldgicos para que o conhecimento das ICT possa ser usado
e transformado em bens para a sociedade. A geragdo, o uso, a difusédo e a
transformagao do conhecimento sao cruciais para promover o desenvolvimento e
crescimento econdmico e as ICT publicas sao estruturas relevantes nesse processo,
sobretudo no Brasil que apresenta um Sistema Nacional de Inovagao (SNI)
defensivo e adaptativo (BASTOS; BRITTO, 2017; CASSIOLATO; LASTRES, 2005).

Entretanto, o dinamismo imposto pela inovagdo em intensa troca de
informacdo, interacdo e cooperagdao se choca com o ambiente burocratico e
hierarquico das ICT publicas brasileiras (RAUEN, 2016).

A mobilizagdo da comunidade cientifica nas agdes necessarias a edicdo do
Novo Marco Legal, no sentido de promover as alteracbes pertinentes no
ordenamento juridico infraconstitucional, fez com que a palavra inovagao passasse
a fazer parte do texto constitucional de uma maneira sistematica, e nao isolada,
concretizada pela Emenda Constitucional n° 85 de 2015 (BRASIL, 2015). Sem essa
alteracdo na Constituicao Federal, as alteragdes, posteriormente promovidas pelo
Novo Marco Legal em 2016, ndo teriam respaldo constitucional.

Essa breve trajetoria da politica brasileira de CT&l demonstra que as
entidades e 6rgaos que tém em sua missédo institucional a execugdo ou promogao
da pesquisa cientifica e tecnoldgica tentam, incansavelmente, superar as barreiras
burocraticas entranhadas no Estado que impedem o avanco dindmico da CT&l no

pais (MOTOYAMA, 1985). E nao é raro essa tentativa de vencer os obstaculos, em
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prol do desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, ser mal interpretada pelos érgaos
de controle, resultando na responsabilidade administrativa dos gestores de CT&l
(SCHWARTZMAN, 2001).

Estabelecido o breve histérico da politica de CT&l no pais, a préxima

subsecao é dedicada especificamente a CT&l no setor de defesa nacional.

1.2 A INTERNALIZACAO DA POLITICA DE CT& NO SETOR DE DEFESA
NACIONAL

Inicialmente, ha que se estabelecer a compreensao do termo defesa e sua
relacdo com a seguranca. O termo nao esta adstrito as questbes meramente
militares, como € comumente confundido no Brasil, por consequéncia do recente
passado conturbado entre civis e militares (ROSSI, 2015). A dificuldade de se
entender a defesa nacional de uma maneira mais abrangente traduz-se na “grande
resisténcia social as propostas de revitalizacdo do complexo industrial bélico”
(LESKE, 2013, p. 60). Defesa é conceito mais extenso, que envolve os interesses da
sociedade como um todo. E uma &rea do conhecimento intimamente ligada a
soberania da nacdo brasileira, que vai muito além dos interesses das Forgas
Armadas do pais. E, antes de tudo, uma politica de Estado e ndo apenas uma
politica restrita as Forgas Armadas ou de interesse dos seus integrantes (ROSSI,
2015). Forgoso concluir, portanto, que a defesa nacional € assunto que vai muito
além das Forcas Armadas, estas sdo apenas o “principal instrumento da defesa”
(ALMEIDA, 2010, p. 222).

A preocupagao em disseminar na sociedade o interesse pelo tema defesa foi
objeto da Politica de Defesa Nacional de 1996: “1.4 A Politica de Defesa Nacional,

tema de interesse da sociedade como um todo [...]"” (BRASIL, 1996¢c). A falta de
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mentalidade de defesa na sociedade brasileira mereceu destaque na politica de
defesa, aprovada pelo Decreto 5.484 de 2005:
6.20 O desenvolvimento de mentalidade de defesa no seio da
sociedade brasileira é fundamental para sensibiliza-la acerca da
importancia das questdes que envolvam ameacgas a soberania, aos
interesses nacionais e a integridade territorial do Pais (BRASIL,
2005a).

Essa primeira versao da politica de defesa nacional “foi o primeiro momento
na histéria de nosso pais em que se procurou descaracterizar o tema da defesa
como sendo ‘assunto de militares’ para torna-lo um tema de toda sociedade”
(ALMEIDA, 2010, p. 240).

Reforgando a ideia do necessario envolvimento da sociedade civil, a atual
Politica Nacional de Defesa (PND), do ano de 2012, aprovada pelo Decreto
Legislativo n® 373, de 25 de setembro de 2013 (BRASIL, 2013), na sua parte
introdutoria, “estabelece objetivos e orientagbes para o preparo e o emprego dos
setores militar e civil em todas as esferas do Poder Nacional, em prol da Defesa
Nacional” (BRASIL, 2012c).

Vé-se, portanto, que o termo esta inserido em um contexto mais abrangente
do que sugere o0 senso comum. Esse contexto é o da seguranga, que na perspectiva
mais focada na atuacdo do Estado de promover o bem comum, envolve, por
exemplo, as politicas de saude, cientifico-tecnoldgica, industrial etc., sem relagéo
direta com as Forgas Armadas. Segundo o Manual Basico da Escola Superior de
Guerra (ESG), “[a] responsabilidade pela preservacdo da Seguranga Nacional, no
entanto, ndo é exclusiva do Estado, mas de toda a Nagado, cuja sobrevivéncia

reclama a cooperagdo da comunidade nacional e de cada individuo” (ESCOLA

SUPERIOR DE GUERRA, 2014, p. 81).
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O envolvimento da sociedade civil nos assuntos de defesa & condi¢ao
inafastavel para o sucesso da politica desse setor no pais, conforme registra a
politica aprovada pelo Decreto 5.484 de 2005 quando invoca o ‘[...] envolvimento
dos setores militar e civil, [...]” e reforca que a defesa é “[...] tema de interesse de
todos os segmentos da sociedade brasileira [...]” (BRASIL, 2005a).

Considerando o periodo da redemocratizacédo brasileira (1985 em diante), a
politica de defesa no pais foi abordada inicialmente pelo documento Politica de
Defesa Nacional (PDN), publicado pela Presidéncia da Republica em 1996 (MELO,
2015). Depois, foi substituida pela Il PDN, aprovada pelo Decreto n° 5.484 de 2005,
que, segundo a parte introdutdria do seu anexo, é o documento de mais alto nivel no
que tange ao planejamento de defesa. Enfatizava a necessidade do
desenvolvimento da industria do setor, com o objetivo de reduzir a dependéncia
tecnologica em relagdo aos paises desenvolvidos e vencer as barreiras impostas por
eles a obtencdo de tecnologias sensiveis. Esse documento também ressaltou a
necessidade de estreitamento do relacionamento entre governo, setor académico e
empresas, sinalizando a adog&o da teoria da Triplice Hélice?® (ETZKOWITZ, 2004),
ao prever no subitem 6.9, como uma das suas orientagdes estratégicas para o
fortalecimento do setor de defesa “o envolvimento permanente dos setores
governamental, industrial e académico, voltados a produgao cientifica e tecnoldgica
e para a inovagao” (BRASIL, 2005a).

Antes da instituicdo da politica de defesa aprovada pelo Decreto 5.484 de
2005, em 1991 a autonomia tecnoldgica por meio da pesquisa e desenvolvimento e

do fortalecimento da industria nacional ja era um dos parametros basicos elencados

% Na teoria da Triplice Hélice ha sinergia entre governo, universidades/ICT e industria, onde o governo
desempenha seu papel fomentador, articulador e regulador, numa relagdo simbiética com a industria e academia
(ETZKOWITZ, 2004).
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pelo Estado brasileiro na preparacédo e emprego das Forgas Armadas, conforme
redagao do art. 7°, inc. Il, da Lei Complementar n® 69 de 1991:

Art. 7° O preparo das Forgas Armadas é orientado pelos seguintes
parametros basicos: [...] |l - procura da autonomia nacional
crescente, através da continua nacionalizacdo de seus meios, nela
incluidas pesquisa e desenvolvimento e o estimulo a industria
nacional (BRASIL, 1991).

A Lei Complementar n°® 97 de 1999, que a revogou, conforme redagao do seu
art. 14, inc. ll, manteve a mencao a busca pela autonomia por meio da pesquisa e
desenvolvimento e do fortalecimento da industria nacional (BRASIL, 1999).

Mais de uma década depois, o Congresso Nacional, por meio do Decreto
Legislativo n° 373, de 25 de setembro de 2013, aprovou o texto da atual politica de
defesa (a terceira, portanto), denominando-a de Politica Nacional de Defesa (PND),
e também o texto da Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de
Defesa Nacional (LBDN) (BRASIL, 2013). Estes sdo os documentos de alto nivel
que orientam as agdes politicas relativas as tecnologias de interesse da defesa
(MOREIRA, 2012).

Superada a explanacao das politicas de CT&l brasileira e do setor de defesa

nacional, passa-se a seguir ao tratamento de um importante tema afeto ao presente

capitulo, que é a Base Industrial de Defesa.

1.3 DEFINICAO E CONSTITUICAO DA BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)

A expressdo Base Industrial de Defesa foi trazida pela politica de defesa
aprovada pelo Decreto 5.484 de 2005 (Il PDN), que nas suas diretrizes estratégicas
preconizava no seu subitem 7.1, inc. XXI, que a politica como um todo deve

colaborar, dentro da competéncia de cada setor governamental, para o atingimento
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dos objetivos da defesa, com o propédsito de desenvolver uma base industrial de
defesa:

7. DIRETRIZES

7.1 As politicas e agdes definidas pelos diversos setores do Estado
brasileiro deverdo contribuir para a consecugdo dos objetivos da
Defesa Nacional. Para alcanga-los, devem-se observar as seguintes
diretrizes estratégicas: [...] XXI - contribuir ativamente para o
fortalecimento, a expansao e a consolidacédo da integracéo regional
com énfase no desenvolvimento de base industrial de defesa;
(BRASIL, 2005a)

Segundo definigdo contida no art. 2°, inc. |, da Portaria Normativa n° 899/MD,
de 19 de julho de 2005, do MD que aprovou a Politica Nacional da Industria de
Defesa (PNID), a Base Industrial de Defesa consiste no “conjunto das empresas
estatais e privadas, bem como organizagdes civis e militares, que participem de uma
ou mais das etapas de pesquisa, desenvolvimento, producdo, distribuicdo e
manutengdo de produtos estratégicos de defesa” (BRASIL, 2005c). A expresséo é
aperfeicoada pela Estratégia Nacional de Defesa, para a qual Base Industrial de
Defesa é o

conjunto integrado de empresas publicas e privadas, e de
organizagdes civis e militares, que realizem ou conduzam pesquisa,
projeto, desenvolvimento, industrializacdo, produgdo, reparo,
conservacao, revisdo, conversao, modernizagdo ou manutencéo de
produtos de defesa (Prode) no Pais (BRASIL, 2012c).

A industria de defesa teve inicio no pais na segunda metade do século XVIII,
na fase colonial, quando da fundagcdo da Casa do Trem de Artilharia em 1762, do
Arsenal de Marinha em 1763, da Fabrica de Pdlvora em 1808 e do Arsenal de
Guerra de Porto Alegre em 1828, este ultimo ja na fase imperial. No inicio do
periodo republicano surgiram a Fabrica de Realengo, no ano de 1898, e a Fabrica

de Piquete em 1909. Pouco depois, na década de 1930%', vieram a Fabrica do

z Registre-se nesse periodo a politica de Getulio Vargas na instalacdo e promogao da industrializagdo nacional,
com aporte direto de recursos para construcédo de industrias de base em areas consideradas estratégicas para o
governo.
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Andarai, a Fabrica de Curitiba, a Fabrica de Itajuba, a Fabrica de Juiz de Fora, a
Fabrica de Bonsucesso e a Fabrica de Material de Comunicacdes. No entanto, até
entdo, ainda ndo havia o desenvolvimento de tecnologia nacional (AMARANTE,
2004).

O auge do setor produtivo de defesa do pais se deu na década de 1970, com
a producado de bens e servicos de uso militar e dual, nas areas de aviagao,
navegacao, veiculos blindados, eletrénica, misseis e foguetes, por empresas como a
Embraer, Engesa, Imbel, Avibras, Metal Leve, Eletrometal, dentre outras de menor
porte (ALVES, 2004). O desempenho das empresas de defesa promoveu o
progresso social por meio do desenvolvimento tecnoldgico, da geragao de empregos
e aumento das exportagdes (ALVES, 2004), e isso ocorre quando a industria produz
a maior parte das inovagbes usadas em outros setores da economia (PAVITT,
1984). Trata-se de “contribuicdes que transbordam para outras areas da economia”
(LESKE, 2013, p. 11). Some-se a isso o fato de que as atividades de P&D nas
empresas do setor de defesa contribuem para que os produtos de defesa sejam os
que mais apresentam valor agregado em razdo do alto conteudo tecnoldgico
(AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL; INSTITUTO DE
PESQUISA ECONOMICA APLICADA, 2016), e que, portanto, necessitam de
pessoal especializado para gerar e absorver conhecimento. O desempenho da
industria de defesa, assim, confirma que a producado, adogao e divulgagcao das
inovagdes técnicas sao fatores essenciais para o desenvolvimento socioecondmico
(PAVITT, 1984). Acerca dos fatores positivos do desempenho dessa industria,
assevera Ariela Leske que “entre as externalidades positivas, esta a transferéncia de
tecnologia, ou também seu processo inverso, adquirindo tecnologias para o

desenvolvimento de sistemas de armas” (LESKE, 2013, p. 86).



36

O peso do setor produtivo de defesa na industria como um todo pode ser
verificado em recente episdédio envolvendo a criagdo de uma terceira empresa, fruto
de uma alianga estratégica entre a brasileira Embraer e a americana Boeing, no qual
verificou-se que, embora a Embraer Defesa represente sé 20% da companhia, a
area de defesa seria a responsavel pelo avango tecnolégico de toda a empresa
(BRITO, 2018). Tal fato demonstra que a industria de defesa “tem capacidade de
gerar externalidades positivas para os demais setores civis e, assim, colaborar de
forma significativa para o desenvolvimento econémico do pais” (LESKE, 2013, p.
60). Registre-se também a importancia da constituicdo do polo de Sao José dos
Campos como uma externalidade positiva na aquisicdo de competéncia técnica no
territério e a concentracdo de pequenas empresas de alto valor agregado com
vinculo direto ou indireto com a Embraer (MEDEIROS; PERILO, 1990; SOUZA,
2008).

Definida a BID e apresentado seu histérico, necessario se faz tratar, na
subsecado seguinte, de um importante instrumento para seu desenvolvimento: o

poder de compra do Estado.

1.4 A IMPORTANCIA DO PODER DE COMPRA ESTATAL

Com o propdsito de fomentar a CT&l no pais por meio das compras estatais,
foi editada a Medida Proviséria n° 495 de 2010 que alterou a Lei 8.666 de 1993 (Lei
Geral de Licitagbes e Contratos) para permitir que produtos e servigos das empresas
que investem em P&D tenham preferéncia nas compras publicas. Sobre o assunto,
Sérgio Rezende pontua que

[a] edicao da MP 495 representou o alcance de uma das metas do
Pacti e da PDP para possibilitar ao Estado a utilizacido de seu poder
de compra para impulsionar o desenvolvimento de produtos e
processos nas empresas brasileiras (REZENDE, 2010, p. 497).
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Essa medida de carater geral vale para qualquer aquisi¢ao estatal. Quanto as
aquisi¢coes do setor de defesa, Rex Nazaré Alves (2004) registra que, relativamente
aos paises desenvolvidos, o Estado €, ao mesmo tempo, o grande investidor e o
grande consumidor de tecnologias de defesa. Foi assim nos EUA, apds a Segunda
Guerra Mundial, em que as compras do setor de defesa foram responsaveis pelo
desenvolvimento das industrias aeroespacial, da computacgéo e da internet (CHANG,
2004). Esta questdo é extremamente importante haja vista que as tecnologias
emergentes necessitam formar ou criar novos mercados e a compra governamental
auxilia no provimento de fluxo de caixa para que as empresas recém-criadas,
intensivas em conhecimento, possam passar esta fase critica, conhecida como vale
da morte, para ampliagao da escala na produgao.

Aqui no Brasil as compras governamentais também garantiram mercado para
os fabricantes de materiais de defesa (PIERRE; ZAGUE, 2017). No periodo de 1964
a 1985, o Estado contribuiu significativamente para a aquisicdo da producédo da
industria de defesa (LESKE, 2013) e agora na atual conjuntura politica € chamado a
fomentar a demanda interna junto a BID, de acordo com a redacédo do art. 1°,
paragrafo unico, da Lei 12.598 de 2012:

Art. 10 Esta Lei estabelece normas especiais para as compras, as
contratacbes e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de
defesa e dispde sobre regras de incentivo a area estratégica de
defesa.

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime especial de compras, de
contratagbes de produtos, de sistemas de defesa, e de
desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, além dos
o6rgaos da administragao direta, os fundos especiais, as autarquias,
as fundagdes publicas, as empresas publicas e privadas, as
sociedades de economia mista, os 6rgaos e as entidades publicas
fabricantes de produtos de defesa e demais entidades controladas,
direta ou indiretamente, pela Unido, pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municipios (BRASIL, 2012b).
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A demanda interna por produtos e servigos de defesa, a cargo das Forgas
Armadas, é fundamental para o fortalecimento do setor produtivo de defesa
brasileiro. Isto porque “o designado mercado de produtos de defesa esta
umbilicalmente ligado a possibilidade de realizagdo de negdcios publicos” (VIEIRA,
2019, p. 152). Somente a exportagdo nao é suficiente para a consolidagao do setor
(SILVA, 2004), pelo fato do mercado externo sujeitar-se a oscilagdes decorrentes de
compromissos internacionais que, direta ou indiretamente, impactam no pais, como
ocorreu com as exportagdes do Sistema de Lancador de Foguetes Astros, no final
da década de 1980 (PIERRE; ZAGUE, 2017). Embora o Estado brasileiro tenha sua
importancia no fortalecimento da BID, por meio da criagdo de demanda interna, as
empresas do setor ndo podem restringir suas vendas as For¢cas Armadas e 6rgaos
de seguranga do pais. Segundo o Mapeamento da Base Industrial de Defesa, as
maiores empresas mundiais do setor de defesa ndo tém suas vendas restritas ao
setor, haja vista que elas atuam com o objetivo de ampliar seus mercados com a
diversificacdo de produtos de uso dual (AGENCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL; INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA
APLICADA, 2016). Embora a dualidade da tecnologia deva ser encarada como
consequéncia e ndo como causa (LESKE, 2013), a producdo de tecnologias de
emprego dual é de vital importancia para as empresas da BID para diversificar sua
produgao e direcionar produtos e servigcos para o mercado domeéstico e também
internacional. Cite-se como exemplo dessa caracteristica, a atuagdo das principais
empresas do setor de sistemas de comando e controle para defesa e seguranca, as
norte-americanas Lockheed Martin, Boeing Company, General Dynamics e a BAE

Systems do Reino Unido, que efetuam vendas constantes ao setor civil. No caso
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especifico de aeronaves comerciais, o Boeing 707 e o KC-135, foram parcialmente
financiados por contratos de compras do governo americano (ROSENBERG, 2006).

O risco do insucesso e o alto custo sdo as principais caracteristicas das
atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas as tecnologias militares.
Isso decorre, por exemplo, do eventual alto custo do produto final, de inadequagéao
verificada apds o uso do equipamento, de reprovagédo do produto pelo mercado, da
perda de mercado para um produto melhor etc. Por isso, essas atividades exigem
participacdo maior do Estado brasileiro, haja vista que, na maioria dos casos, ele
sera o principal beneficiario das atividades de P&D executadas (LONGO, 2011), e,
frise-se também, que o dominio dessas tecnologias militares, ao transbordar para a
sociedade civil, gera qualidade de vida e mais oportunidades para toda sociedade
(SILVA, 2004), em termos de geragao de empregos, produtos e servigos, afetando o
Produto Interno Bruto (PIB) positivamente e ainda contribuindo para o
desenvolvimento econdmico da nagao.

Assim, é possivel asseverar que as compras estatais, em fomento as
inovacbes de setores estratégicos como o da defesa, tém “grande potencial de
arrasto para os setores produtivos da sociedade” (LONGO; MOREIRA, 2009, p. 96).
As exportagdes também sofrem impacto positivo, pois “as compras governamentais
sao essenciais para garantir a demanda minima, necessaria para manter as
empresas no ramo e sao elas também que concedem credibilidade para exportagao”
(LESKE, 2013, p. 179).

Mariana Mazzucato (2014, p. 113) registra que o Estado teve papel decisivo
na consolidagdo do modelo de negdcio spin-off’? nos EUA pelo fato de ter sido o

“primeiro e principal cliente” das novas empresas.

2 Consiste em uma cis&o empresarial, ou seja, criagdo de uma nova empresa, por cientistas e engenheiros
pertencentes a empresa cindida (MAZZUCATO, 2014).
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Finalizando o presente topico acerca do poder de compra estatal na area de
defesa, vale registrar que, quando as empresas componentes da BID necessitam da
importacdo de novas tecnologias estratégicas de defesa, elas tém muita dificuldade
na sua obtengcdo. A subsegdo seguinte explorara essa peculiaridade dessas

tecnologias.

1.5 OBSTACULOS AO ACESSO AS TECNOLOGIAS DE DEFESA

As tecnologias imprescindiveis ao setor de defesa nacional que nado sao
criadas pela BID podem ser obtidas, dentre outros meios, pela copia, pela
engenharia reversa e compras de bens e servicos com transferéncia de tecnologia
(LONGO, 2011). Entretanto, esses meios sdo cada vez mais questionados no
periodo pds-TRIPS?®, conforme abordado na subsecéo 1.5.1.

No que concerne a modalidade de obtengdo por meio da transferéncia de
tecnologia, se faz necessario delimitar cada termo da expressao. Tecnologia é “um
conjunto de atividades praticas voltadas para alterar o mundo e néo,
necessariamente, compreendé-lo” (LONGO, 2011, p. 3) ou “a palavra empregada
para descrever as atividades do homem por meio das quais ele tenta controlar a
matéria ao seu redor, inanimada ou viva, para a melhoria das suas condigbes de
vida” (REZENDE, 2010, p. 28). Ja a palavra transferéncia®*, ao invés de venda ou de
aluguel, da a ideia de que o cedente transmitira ao receptor todos os conhecimentos
que geraram a tecnologia, e, portanto, o seu dominio. Normalmente, porém, o que
ocorre € uma venda, na qual o vendedor esconde conhecimentos (know-why) e

entrega as instrugdes (know-how). Assim os contratos de transferéncia de tecnologia

2 0 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo
Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, é conhecido como Acordo TRIPS, em raz&o da sigla em inglés
Efra Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (BRASIL, 1994).

Ato ou efeito de transferir(-se); ato de transmitir direitos a outrem; cessao; ato de transferir uma propriedade ou
bem a outrem; alienacdo (HOUAISS, 2009).
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podem propiciar ou ndo sua transferéncia, na verdadeira acepc¢éo da palavra. Por
isso, “a verdadeira transferéncia de tecnologia ocorre quando o receptor absorve o
conjunto de conhecimentos que lhe permitem adapta-la as condigdes locais,
aperfeicoa-la e, eventualmente, criar nova tecnologia de forma auténoma” (LONGO,
2011, p. 5). A transferéncia de tecnologia a outros paises ja era uma preocupagao
da Gra-Bretanha no século XVIII que adotava politica proibitiva das exportagbes de
maquinas (CHANG, 2004), como forma de preservar o conhecimento e impedir o
uso da engenharia reversa e a copia.

Relativamente a transferéncia de tecnologia, de uma maneira mais ampla, ou
seja, nao especificamente as de interesse da defesa, observa-se que entre os anos
de 1950 a 1980 acreditava-se que a aquisicdo de tecnologia fornecida pelas
empresas dos paises desenvolvidos seria, com a mera passagem do tempo,
assimilada pelas empresas adquirentes. A corrente neoclassica® ortodoxa, vigente a
época e ainda com forte posicionamento no contexto atual, concebe a tecnologia
como um conjunto de informacgdes facilmente replicado e de facil assimilagao e que
a trajetdria de desenvolvimento dos paises industrializados serviria para os demais
paises com desenvolvimento tardio, como o Brasil. A codificacdo do conhecimento
permite a sua transferéncia, no sentido da transacao do ativo intangivel, a troca, o
uso, a cessao, a comercializagcdo, e, portanto, garantiria 0 acesso aos mesmos

niveis de produtividade e bem estar geral a sociedade. Entretanto, parte do

conhecimento é tacito, de dificil codificacdo e reproducdo, sendo passado na

% Nesse contexto, o estado s6 pode intervir na economia na falha de mercado para evitar ou minimizar sua
ocorréncia, como na instituicdo dos DPI para estimular o agente inovador a buscar novo conhecimento. Como
contrapartida, o Estado outorga o direito exclusivo e excludente no mercado sobre a tecnologia patenteada.
Portanto, o bem publico, de carater intangivel (conhecimento) é apropriado, ou seja, privatizado, em um espago
temporal determinado por lei. No Brasil, o prazo é de vinte anos para patente de invengéo (conhecimento para
producao tecnoldgica) e quinze anos para patente de modelo de utilidade (aprimoramento ou aperfeigoamento
de conhecimento tecnoldgico). Apos o prazo de protegdo a patente cai em dominio publico e qualquer individuo
pode fazer uso sem ter que pagar royalties ao titular do direito, nem tampouco solicitar sua permisséo. Logo, o
conhecimento volta a sua condi¢do de bem publico (BRASIL, 1996a).
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interacdo e nas relagdes intrinsecas as atividades do trabalho (LASTRES; FERRAZ,
1999).

A preocupagao das empresas dos paises em desenvolvimento residia
somente na escolha da tecnologia a ser adquirida e do seu fornecedor. No entanto,
a experiéncia mostrou que a transferéncia da tecnologia importada sé ocorre de
maneira efetiva se a empresa receptora investir no treinamento de seu pessoal e
desenvolver seu proprio procedimento organizacional. Caso contrario ndo havera
assimilagao e posterior modificagao da tecnologia (FIGUEIREDO, 2011), isto porque
a maior parte do conhecimento tecnolégico nao é disponivel publicamente (PAVITT,
1984), e raramente vai constar de contratos dessa natureza, muito menos ainda com
relacao as tecnologias de interesse da defesa.

Um fator que deve ser levado em consideracdo na abordagem da politica
cientifica, tecnologica e de inovagao no setor de defesa nacional € a gama de
tratados internacionais, ou deliberacdes unilaterais dos paises desenvolvidos, que
restringem o0 acesso a tecnologias consideradas sensiveis, pelos paises em
desenvolvimento. Entende-se por tecnologias sensiveis aquelas que, em tese,
ameacariam a segurancga dos paises desenvolvidos, como por exemplo, tecnologia
nuclear para fins pacificos, qualquer bem de uso bélico, bens e tecnologias para
aplicagdo em misseis, tecnologias relacionadas a sistemas de transporte nao
tripulados etc. (LONGO; MOREIRA, 2009).

Percebe-se, assim, que a superacgao das praticas de cerceamento tecnoldgico
internacional que prejudicam o setor de defesa nacional, como descrito
anteriormente, passa pela atuacido sistémica do Estado brasileiro, na combinagao
das seguintes solugdes: 1) transferéncia efetiva de tecnologia nas aquisi¢des; 2)

programas estatais mobilizadores; 3) emprego de engenharia reversa, sem
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comercializagado para nao infringir DPI, se for o caso; e, 4) emprego da cépia de
tecnologia, levando em conta os direitos de propriedade intelectual (LONGO;
MOREIRA, 2009).

Setores que fazem uso de tecnologias complexas e caras, como o de defesa,
devem empregar consideraveis recursos técnicos para garantir que o equipamento
adquirido seja usado eficientemente e seja continuamente melhorado (PAVITT,
1984).

Merece mencao aqui, como forma de contorno das restricbes de acesso, 0
processo de catching up?® japonés, que teve dentre os aspectos positivos mais
importantes, a implementacédo de uma estrutura institucional voltada para a
realizagcao de atividades de absorgao tecnoldgica, por meio de processos de copia,
adaptagao e aprimoramento das inovagdes vindas dos paises detentores de novas
tecnologias. Em todos os processos bem sucedidos de catching up foi determinante
a capacidade de absor¢cao do pais destinatario da transferéncia de tecnologia,
mediante a concretizagdo de uma dinamica simbidtica entre a aquisicdo da
tecnologia e o aprendizado decorrente da imitacdo (ALBUQUERQUE, 2009). Os
japoneses consideravam essas atividades (menos arriscadas e mais baratas) como
“‘engenharia de melhoramento” (ROSENBERG, 2006, p. 402). Destaque-se,
contudo, que o processo de catching up japonés foi anterior ao Acordo TRIPS e que
0 compromisso americano em ajudar o Japao a se reconstruir apoés a 22 Guerra
Mundial contribuiu para o éxito do processo.

Dessa forma, o cerceamento tecnoldgico na area de defesa vai muito além da
manutencdo de posicoes estratégicas militares, alcancando também a esfera

comercial. As tecnologias consideradas sensiveis pelos paises centrais (EUA, Unido

% Acelerado processo de emparelhamento tecnoldgico (VIOTTI, 2007).
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Europeia e Japao) ndo sado transferidas de maneira alguma para os paises em
desenvolvimento, ou seja, ndo se permite 0 acesso nem as técnicas de produgao
(know-how), nem tampouco a tecnologia propriamente dita (know-why) (LONGO,
2011). Foi o que ocorreu em 2007 por ocasidao da tentativa de aquisicao, pela MB,
de filtros de carbono para utilizagdo em rotores de centrifugas nucleares. Nessa
oportunidade, o Departamento de Comércio dos EUA impediu a Toho Tenax
America, Inc. de fornecer o bem sob o argumento de protecdo da seguranga
nacional (BRUSTOLIN, 2014). Nessa area, ha tratados internacionais para impedir
que outros paises desenvolvam a tecnologia nuclear para fins bélicos com o objetivo
de nao desequilibrar as forgas no cenario internacional, como medida preventiva a
eventual guerra nuclear’.

O setor de defesa, por estar intimamente ligado as tecnologias mais
avangadas e por provocar o transbordamento dessas tecnologias para os outros
setores produtivos, acaba por contribuir significativamente para a consolidacdo de

um sistema nacional de CT&l, assunto abordado na proxima subsecao secundaria.

1.5.1 Acesso a tecnologia no contexto p6s-TRIPS e catching up

O acesso ao conhecimento passou a ser objeto de disputa entre paises
desenvolvidos e paises em desenvolvimento apds o término da Segunda Guerra
Mundial. Os paises desenvolvidos, ao perceberem que o0s paises em
desenvolvimento interpretavam os principios e regras dos acordos internacionais de

propriedade intelectual, vigentes antes do Acordo TRIPS?®, em prol do préprio

o) principal deles é o Tratado sobre a Nao-Proliferagdo de Armas Nucleares, promulgado pelo Decreto n°
2.864, de 7 de dezembro de 1998.

% 0s principais acordos internacionais sobre propriedade intelectual anteriores a aprovagao de TRIPS sédo a
Convengéo de Paris, para a propriedade industrial (patentes, marcas e desenho industrial) e a Convencéo de
Berna, para o direito autoral (obras literarias e artisticas), ambos do final do século XIX (GANDELMAN, 2004).
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desenvolvimento, adotaram medidas para interromper esse processo
(GANDELMAN, 2004).

A ideia principal dos paises desenvolvidos, liderados pelos EUA, foi
submeter a propriedade intelectual aos objetivos do mercado liberal, com énfase na
atuagcdo estatal para garantir o direito de propriedade das empresas sobre a
producgao intelectual. A partir dai o conhecimento passou a ser assunto relacionado
estritamente ao comércio, com claras ameacas de sancdes unilaterais dos EUA aos
paises em desenvolvimento que violassem direitos de propriedade intelectual. O
resultado das medidas de coergdo baseadas em sangcbes comerciais foi que o tema
propriedade intelectual passou a ser tratado na Rodada Uruguai29 do General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)®. A Rodada Uruguai terminou em 1994°'
inovando na ordem juridica internacional com o Acordo TRIPS, de modo que a
propriedade intelectual agora deixa o campo da ciéncia e tecnologia e passa a ser
tratada no ambito do comércio (GALDELMAN, 2004).

Com a mudanga de foro acima referida e o alargamento da propriedade
privada sobre bens intelectuais, condutas antes toleradas em nome do
desenvolvimento cientifico e tecnologico, praticadas pelos paises em
desenvolvimento signatarios do Acordo TRIPS passam a ser ilegitimas
(GANDELMAN, 2004). Por isso, apds TRIPS, as praticas outrora utilizadas por
paises como Coreia do Sul e Japao (ALBUQUERQUE, 2009; CHANG, 2004) para
ter acesso a tecnologia e assim promover o catching up se tornaram de dificil

implementacgéao.

2 A Rodada Uruguai foi um processo de negociagao internacional multilateral que teve duragdo superior a sete
anos e ao final deu origem a Organizacdo Mundial do Comércio (OMC) (GANDELMAN, 2004).

%0 Acordo Geral de Tarifas e Comércio.

1 O Direito brasileiro incorporou a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguai de negociacdes
comerciais multilaterais do GATT, que abrange o TRIPS, por meio do Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de
1994.
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A verdade é que depois de TRIPS tornou-se mais dificil diminuir o hiato
tecnologico, ja existente a partir da metade da década de 1970, entre o Brasil e os
paises desenvolvidos. Desde essa época todos os esforgos cientificos e
tecnologicos empregados para que o0 pais se aproxime dos mais desenvolvidos
econdmica e tecnologicamente s6 serviram “para manter o Brasil na mesma
distancia do limiar do grupo dos paises mais avangados” (ALBUQUERQUE, 2009, p.
56).

Marisa Gandelman sintetiza bem a dificuldade de acesso a novas tecnologias
pelos paises em desenvolvimento ao afirmar que

a fonte do poder na estrutura do conhecimento é a capacidade de
desenvolver e adquirir conhecimento novo e negar acesso ao que se
detém, combinada com a capacidade de controlar os canais pelos
quais o conhecimento & comunicado. (GANDELMAN, 2004, p. 279)

Enfim, ha que se registrar que além do aumento da protegédo da propriedade
intelectual apés o advento do Acordo TRIPS, dificultando o acesso a novas
tecnologias, outros acordos bilaterais assinados entre paises desenvolvidos e em
desenvolvimento tendem a ampliar ainda mais a protecdo dos direitos de
propriedade intelectual, aprofundando significativamente a distancia tecnoldgica

entre aqueles que detém e os que ndo detém novas tecnologias (FRANCO, 2010).

1.6 O SISTEMA NACIONAL DE CT&l (SNCTI)

O conceito de sistema de inovacao, desenvolvido na década de 1980 na
Europa e nos EUA, teve por base os estudos precursores de Chistopher Freeman
(LUNDVALL, 2007).

Um sistema de inovagdo é um “conjunto de instituicbes distintas que

contribuem para o desenvolvimento da capacidade de inovacao e aprendizado de
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um pais, regido ou localidade” (LASTRES; CASSIOLATO, 2003), mesmo que o
sistema nao tenha sido projetado de maneira proposital (LESKE, 2013).

Ao analisar os sistemas de inovagédo, Malerba (2003) aponta que ha trés
dimensdes ou unidades basicas (building blocks) nos sistemas setoriais que afetam
a geragao e adocao de novas tecnologias: i) conhecimento/dominio tecnolégico; ii)
atores (agentes) e suas redes de relacionamento; e, iii) instituicdes. Os agentes sao
os individuos e as organizagdes. Os individuos sao os empresarios, consumidores,
cientistas etc., ja as organiza¢des podem ser empresas ou entidades (universidades,
agéncias estatais, associagdes etc.). Esses agentes se caracterizam por processos
especificos de aprendizagem, crengas, competéncias, objetivos, comportamento e
estrutura organizacional. Eles interagem por meio de relagbes de mercado ou em
cooperagao (non-market). A inovagao e producdo sao processos que envolvem a
interacao sistematica entre essa variedade de atores objetivando a geragao e a troca
de conhecimento relevante.

Partindo-se da constatacdo de que os sistemas nacionais de inovagdo mais
exitosos caracterizam-se pela forte relagdo historica entre ciéncia e tecnologia
(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2008), é possivel afirmar acerca do SNCTI, com base
na licdo do paragrafo anterior, que a fraca interacao entre institutos de pesquisas ou
universidades e empresas, no Brasil, decorre da implantagcdo atrasada das
universidades e da industrializagdo. Apenas pontualmente verificam-se interagbes
bem sucedidas entre os campos cientificos e tecnoldgicos. Nas economias
ocidentais mais avancadas tecnologicamente os componentes do sistema de
inovacao comecaram a se projetar no fim do Século XIX e tém nas empresas 0s
principais executantes das atividades de P&D. Ja nos paises em desenvolvimento, o

desenho e a implementagdo de um sistema de inovagdo s6 comegaram nos anos
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1950 sem a construgdo de competéncias no setor produtivo para o desempenho de
atividades de P&D, resultando na falta de interagcédo entre Estado e empresas, desde
a origem do sistema de inovagao (REZENDE, 2010).

De fato, a teoria do Sistema Nacional de Inovagao (SNI) considera a trajetdria
historica, econbmica, politica, social e cultural dos paises para explicar a
configuragcado do sistema, cuja inovacgao é realizada na firma. Ja a teoria da Triplice
Hélice, parte da concepgao da sinergia entre universidade, governo e industria para
o desenvolvimento de um ambiente de inovacédo favoravel. Na Triplice Hélice, a
universidade, como repositorio de conhecimento, € a estrutura central para
dinamizar a economia, a partir da transferéncia do conhecimento para a
transformacao de bens e servigos. A universidade assume o papel de empreendedor
(CASSIOLATO; LASTRES, 2005; ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).

A atuacgao estatal como forca motriz do sistema de inovacgao sugere o alcance
de “resultados mais expressivos” no decurso do tempo (MAZZUCATO, 2014, p.
110). Essa ideia é reforgada pela constatagcao de que os sistemas de inovacao “tem
em comum a necessidade de apoio por parte do governo para a manutencédo da
industria” (LESKE, 2013, p. 14).

A posicgao intermediaria do sistema de inovagao brasileiro deve-se, em parte,
ao fato das empresas nao terem envolvimento mais intenso nas atividades de
inovagao, prejudicando uma eventual e desejada retroalimentacao positiva entre o
campo cientifico e tecnoldgico. As interagdes bem sucedidas no sistema de
inovagao brasileiro caracterizam-se por: i) longo processo de aprendizagem; ii)
acumulagdo de conhecimentos cientificos; iii) competéncia tecnolégica; e, iv)
articulacdo entre industria, Estado e universidades e instituicdes de pesquisa

(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2008), além de subvencéo direta do Estado.
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A esse respeito vale destacar que, embora a realidade ainda seja outra, a
Emenda Constitucional n°® 85/2015 acrescentou o art. 219-B e §1° ao texto
constitucional com o fim de promover a concretizagdo de um sistema brasileiro de
CT&l, deixando a cargo do legislador infraconstitucional a edi¢ao das regras gerais a
serem seguidas:

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao
(SNCTI) sera organizado em regime de colaboragdo entre entes,
tanto publicos quanto privados, com vistas a promover o
desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovagéo.

§ 1° Lei federal dispora sobre as normas gerais do SNCTI (BRASIL,
2015)

Possivel afirmar, portanto, que o SNCTI brasileiro ainda n&o reflete
caracteristicas de um sistema de inovagao forte, que promova a competitividade das
empresas e por consequéncia o desenvolvimento socioecondmico do pais. Tal
sistema exige a presenga de quatro requisitos: (i) disseminagcdo e uso de
informagdes, conhecimento e tecnologia nas atividades industriais; (ii) fluxo de
informagdes, conhecimento e tecnologia sem qualquer obstaculo entre os
componentes do sistema; (iii) estimulo aos atores do sistema em gerar, acessar e
difundir informagéo, conhecimento e tecnologia; e, (iv) implementagdo de politicas
nacionais que requeiram e estimulem a inovagcdo no setor produtivo (REZENDE,
2010). O sistema nacional de inovagéao brasileiro € adaptativo e defensivo, salvo os
setores que foram fomentados pelo governo, por serem considerados estratégicos,
onde o Brasil logrou éxito (CASSIOLATO; LASTRES, 2005; SALLES FILHO et al.,
2005). Nesse contexto, a capacidade técnica para absorver a tecnologia é essencial
para 0 acompanhamento e aprimoramento do conhecimento de fronteira (VIOTTI,
2007).

Especificamente quanto ao setor de defesa nacional, Vitelio Brustolin (2014,

p. 10) afirma que “a auséncia de modelo integrado de inovagao militar, focado em
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ciéncia e tecnologia, torna o Pais dependente de nagdes estrangeiras”. Para Ariela
Leske (2013, p. 33) a integracédo reclamada € tarefa eminentemente estatal, mas
que nao vem sendo cumprida pelo Ministério da Defesa em razédo da sua falta de
autonomia e de recursos, “0 que leva a esse quadro de relativa lentiddao e
postergagdo observada atualmente”, para que uma ICT de defesa assuma esse
papel direcionado ao desenvolvimento estratégico de competéncias domésticas.
Realizada a visdo geral do sistema nacional de inovagao brasileiro, “de
natureza imatura” (ALBUQUERQUE, 2009, p. 61), passa-se agora a abordar, na
subsecao seguinte, a interacdo especifica entre ICT de defesa, universidades e

empresas.

1.7 A INTERACAO ENTRE ICT DE DEFESA, UNIVERSIDADES E EMPRESAS

As atividades de P&D no setor de defesa brasileiro comegaram apds o
término da Segunda Guerra Mundial, por intermédio da criacdo de instituicdes
voltadas para a pesquisa cientifica e o desenvolvimento tecnoldégico, como o Centro
Técnico Aeroespacial, o Instituto de Pesquisas da Marinha e o Centro Tecnoldgico
do Exército (AMARANTE, 2004). Atenta a importancia das atividades de CT&l no
ambito do setor produtivo de defesa, a atual politica contemplou expressamente no
art. 27, inc. ll, da Lei de Inovacgao, diretriz voltada para o atendimento dos projetos
de incentivo a inovagao na industria de defesa (BRASIL, 2004a).

Estudo recente abordou a cooperacgéo técnica entre as Forgcas Armadas, em
especial a MB, e o setor académico, no qual restou demonstrado que a atuagao
permanente daquela Forga junto a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
a Universidade Federal Fluminense (UFF) somada a sua necessidade de material e

pessoal qualificado para produzir tecnologia, corroboram para o desempenho proéprio
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de uma empresa. E que nesse caso a forca militar atuaria como indutora da
inovacao na medida em que passaria a fornecer informagdes sobre as necessidades
tecnologicas, para o desenvolvimento de tecnologias com aplicabilidade no setor
militar (SILVA, 2015). Além de novos produtos, a participagdo das empresas nesse
tipo de relacionamento institucional é decisiva “tanto em recursos para a
infraestrutura de pesquisa como para a manutencdo de equipes complexas de
pesquisa” (BALBACHEVSKY, 2011, p. 510).

Considerando que a inovagdo € sobretudo um processo interativo
(LUNDVALL, 2007), sistémico e social, onde a trajetdria da tecnologia depende das
trajetorias anteriores, a Lei de Inovagao brasileira representou um avango no
relacionamento das ICT (universidades, institutos de pesquisa e entidades
congéneres) com o setor produtivo, permitindo, por exemplo, que aquelas
instituicbes possam firmar contratos com empresas, de forma onerosa, objetivando o
uso de seus laboratérios, equipamentos e instalagdes, atividades de incubacgéo,
prestacdo de servigcos e cessdo de direitos de propriedade intelectual (SAMPAIO,
2017), viabilizando um arcabougo regulatério para a interagao entre setor académico
e setor privado.

Ao contrario da segunda fase da politica de CT&l, baseada na “nao-politica”,
o periodo atual exige a atuagcao estatal mais ativa com o propdsito de promover a
inovagao, que agora tem lugar de destaque nas discussdes acerca de politicas
econbmicas, industriais e de ciéncia e tecnologia (VIOTTI, 2007, p. 7). Segundo a
teoria da Triplice Hélice, a interagao entre universidade, industria e governo é a
chave para melhorar as condicbes de inovagdo na sociedade baseada no
conhecimento (ETZKOWITZ, 2004), a partir da visdo da universidade

empreendedora. De fato, a “Unica forma de garantir condicbes de competitividade no
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mundo atual” (REZENDE 2010, p. 181) é na geragdo, uso e difusdo do
conhecimento dentro de uma estratégia de politica cientifica, tecnoldgica e industrial.
Essa interag&o traria como consequéncia natural o aumento das compras estatais
no setor produtivo de defesa (LESKE, 2013), no tocante a ICT castrense e o papel
do Estado como principal estimulador, comprador e articulador deste processo. A
esse respeito especificamente, a END de 2012, ao tratar da reorganizagao da BID,
estimula o relacionamento entre as ICT das trés Forgas, em conjunto ou

isoladamente, com o setor produtivo:

A reorganizacdo da Base Industrial de Defesa: desenvolvimento
tecnolégico independente

[...]

12. Resguardados os interesses de seguranca do Estado quanto ao
acesso a informacgdes, serdo estimuladas iniciativas conjuntas entre
organizagdes de pesquisa das Forgas Armadas, instituicoes
académicas nacionais e empresas privadas brasileiras.
O objetivo sera fomentar o desenvolvimento de um complexo militar
universitario-empresarial capaz de atuar na fronteira de tecnologias
que terdo quase sempre utilidade dual, militar e civil (BRASIL, 2012c,
p. 105).

As ICT de defesa, ainda que integrantes da administracdo direta se
assemelham, em parte, as universidades federais, do ponto de vista organizacional
e finalistico, haja vista que ambas as categorias institucionais, de acordo com o art.
4° inc. | e Il, do Decreto-Lei n°® 200 de 1967, pertencem a administracdo federal
(BRASIL, 1967) e enquadram-se na definicao de ICT trazida pelo art. 2°, inc. V, da
Lei n°® 10.973 de 2004 (BRASIL, 2004a). Considerada a similitude entre as duas
entidades federais, e tomando-se a licdo de Etzkowitz (2004) acerca da atuagéo da
universidade na dindmica da Triplice Hélice como norte, pode-se afirmar que o
desenvolvimento das ICT da defesa nacional, como impulsionadoras da inovagéo no

setor produtivo, deve percorrer trés fases: 1) adogcao de sua visao estratégica com o

estabelecimento de suas prioridades por meio de negociagdes com provedores de



53

recursos; 2) adogao de postura que priorize a comercializacdo da propriedade
intelectual surgida das suas atividades; e, 3) adog¢ao de papel proativo na melhoria
do ambiente de inovagao regional com a colaboragao da industria.

A interagdo sugerida entre governo, academia e industria induz a pratica de
um modelo de inovagao aberta (open innovation), que, conforme predigdo de Eelko
Huizingh (2010) sera, no futuro, a prépria pratica da inovagédo. Para o autor, as
praticas identificadas como inovagao aberta, ja experimentadas por empresas como
IBM, Procter & Gamble e DSM, serao tdo comuns que o conceito de inovacao aberta
desaparecera em razdo da sua total integragdo no proprio conceito de inovagao.
Ressalte-se que a interagdo entre empresas e a infraestrutura ligada ao
conhecimento €& fundamental para qualquer sistema nacional de inovacgao
(LUNDVALL, 2007), ainda que as empresas envolvidas em um mesmo projeto de
desenvolvimento tecnolégico sejam concorrentes no mesmo mercado (FRIEDMAN,
2014). A infraestrutura tecnoldgica e a difusdo do conhecimento sao transversais a
qualquer setor, sendo estruturante para a inovagao.

Quando o assunto é a presenca forte do Estado nas atividades de pesquisa
cientifica e desenvolvimento tecnoldgico, a histéria brasileira recente registra alguns
casos de sucesso, como por exemplo, o surgimento e estabelecimento da industria
aeronautica, a produgdao de petroleo em aguas profundas e ultraprofundas, o
programa nuclear brasileiro com o dominio do ciclo completo de produg¢ao de uranio
enriquecido e a pesquisa do agronegocio (LONGO; MOREIRA, 2009; REZENDE,
2010).

No entanto, a percepcao que fica € que as realidades acima apontadas nao
ocorrem de uma maneira mais geral. No que tange a interagdo das empresas com

as ICT, sejam ou nao do setor de defesa, o relacionamento entre essas duas
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categorias de atores ainda esta aquém do ideal, como registrou em palestra
realizada em setembro de 2017, na Fundagdo Getulio Vargas, o Presidente da
FINEP, Marcos Cintra, apontando como causa do baixo indice de inovagao no setor
produtivo, dentre outras, uma insuficiente interagao entre os institutos de pesquisas
e as empresas (FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, 2017). No que tange
especialmente ao setor de defesa, o sucesso das atividades de inovagao depende
fundamentalmente da atuacéao integrada das trés Forgcas (LESKE, 2013) e destas
com o setor produtivo nas atividades de P&D e produgcédo de materiais de defesa, o
que nao ocorreu por ocasiao da execugao do plano Inova Aerodefesa, langado em
2013 pela FINEP (PIERRE; ZAGUE, 2017).

O melhor exemplo de interagao de sucesso entre empresas e Estado € o dos
EUA. Os setores industriais mais desenvolvidos na década de 1990 tiveram o apoio
do governo federal, por meio das agéncias militares que injetaram recursos
financeiros nao reembolsaveis em projetos de P&D, sobretudo na area de eletronica,
tanto no setor publico quanto no setor produtivo. Com isso, um numero consideravel
de empresas surgiu e dominou mercados pelo mundo (REZENDE, 2010).
Internamente, o relacionamento entre Estado e empresas em projetos de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico ainda nao demonstra a solidez presente no modelo de
inovacao do complexo militar-industrial-académico dos EUA (BRUSTOLIN, 2014).

Finalmente, cabe fazer o registro de que a teoria da Triplice Hélice foi
desenvolvida a partir da observagcdo das instituicdes norte americanas que ja
apresentavam intensa interagdo entre governo, universidade e empresa

(ETZKOWITZ, 2004).
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Feitas as consideragcdes necessarias relativamente a interacdo Estado,
universidade e empresas e ao SNCTI na subsegado anterior, a subseg¢ao seguinte

abordara a organizagao do sistema de CT&l da MB.

1.8 SISTEMA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO DA MB (SCTMB)

Considerando-se que os contratos examinados nesta dissertacdo foram
firmados por ICT do setor de defesa pertencentes a estrutura organizacional do
Comando da Marinha, faz-se necessario trazer uma breve exposi¢ao do Sistema de
Ciéncia Tecnologia e Inovacdo da Marinha do Brasil (SCTMB). Esse sistema esta
assentado em documentos condicionantes de alto nivel, dentre os quais estdo a
Constituicao Federal, as leis e atos administrativos de carater normativo (BRASIL,
2017). Um desses documentos, a Portaria Normativa n°® 1.317 de 2004, do MD,
determina em seu art. 8° que cada Comando subordinado estabeleca “politicas
especificas para a implementacdo da Politica de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao
para a Defesa Nacional” (BRASIL, 2004b). Por sua vez, o art. 16, §1°, da Lei 10.973
de 2004, apds as alteragbes promovidas pela Lei 13.243 de 2016, fixou novas
competéncias para os Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) das ICT publicas,
dentre as quais estdo, “promover e acompanhar o relacionamento da ICT com
empresas” e “negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da
ICT” (BRASIL, 2004a). Tal medida visa dar mais autonomia aos NIT para agilizar a
negociagao entre setor publico e privado, assim como também melhorar seu fluxo de
intercambio de conhecimento.

Nesse contexto, em 11 de setembro de 2017, o Chefe do Estado-Maior da
Armada aprovou a Estratégia de Ciéncia, Tecnologia e Inovagdao da Marinha, que

tem como um de seus propodsitos “alinhar as atividades de Ciéncia, Tecnologia e
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Inovagdo (CT&l) da MB com as orientagbes emanadas pelos documentos
condicionantes de alto nivel” (BRASIL, 2017, p. 8) a respeito do assunto, tais como:
a PND; a END; e, a propria Politica de Ciéncia, Tecnologia e de Inovagao para
Defesa Nacional. A referida Estratégia, no seu Anexo B, que trata da estrutura
organizacional do SCTMB, considera como essencial para o sistema, a formalizagao
de parcerias entre todos os atores, publicos e privados, pertencentes ou ndo ao
sistema de CT&l, principalmente entre as ICT da Forga e a Industria:

Um requisito essencial para a organizagdo do SCTMB ¢ dispor de
parcerias e o intercambio de conhecimentos, n&do sé entre as
organizacdes da MB participes do SCTMB, mas também entre as
Organizagbes homoélogas de outras Forcas Singulares e de Orgdos
extra-MB, das Fundacgdes vinculadas a atividade de CT&l, da
Industria e da Academia, visando a atualizagdo tecnoldgica e a
inovacdo sustentavel e duravel, com base nos conceitos
consagrados da “Triplice Hélice”. (BRASIL, 2017, p. 67)

Conforme disposto na Portaria n°® 196, de 13/07/2018, do Chefe do Estado-
Maior da Armada (BRASIL, 2018), a Marinha do Brasil possui doze ICT na sua
estrutura de CT&l: 1) Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnolégico da
Marinha (DGDNTM); 2) Instituto de Pesquisas da Marinha (IPgM); 3) Hospital Naval
Marcilio Dias/Instituto de Pesquisas Biomédicas (HNMD/IPB); 4) Centro de Analises
de Sistemas Navais (CASNAV); 5) Escola de Guerra Naval (EGN); 6) Instituto de
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM); 7) Centro Tecnoldgico da Marinha
em Sao Paulo (CTMSP); 8) Centro de Hidrografia da Marinha (CHM); 9) Laboratério
Farmacéutico da Marinha (LFM); 10) Centro Tecnoldogico do Corpo de Fuzileiros
Navais (CTecCFN); 11) Centro Tecnoldgico da Marinha no Rio de Janeiro (CTMRJ);

e, 12) Diretoria de Desenvolvimento Nuclear da Marinha (DDNM).
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Para apoiar as atividades de CT&l das ICT, foi criado pela Portaria n°
179/EMA, de 31 de julho de 2009, o NIT-MB*2. Em razdo da possibilidade de
compartilhamento do NIT por diversas ICT, conforme previsao do art. 16, caput, da
Lei de Inovagao (BRASIL, 2004a), cada uma das doze ICT da MB possui uma Célula
de Inovacao Tecnolégica (CIT) vinculada técnica e funcionalmente ao NIT-MB,
pertencente a estrutura organizacional da DGDNTM, atualmente localizada na
cidade de Brasilia/DF, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 — Organizacao do NIT-MB.
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Fonte: elaboragédo do autor a partir da Portaria n® 196/EMA, de 13/07/2018 (BRASIL,
2018).

Segundo a Estratégia de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao da Marinha, as CIT
tém a atribuicdo de gerir os assuntos relacionados a inovagcdo e propriedade
intelectual em cada ICT (BRASIL, 2017). Como ja mencionado acima, uma das
atribuicdes do NIT, e, consequentemente, de cada uma das CIT, envolve a
promocao e o0 acompanhamento dos relacionamentos travados entre ICT e
empresas, assim como também a negociacao e gestao dos acordos que tenham por
objeto a transferéncia de tecnologia gerada na ICT (BRASIL, 2004a). E é dentro

dessa realidade estrutural que os contratos firmados pelas ICT de defesa ganham

32 Disponivel em: https://www.marinha.mil.br/dgdntm/node/15. Acesso em: 10 abr. 2018.
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importancia como fonte de andlise qualitativa (LUZ, 2015; WILLIAMSON, 1985) do
relacionamento delas com o setor produtivo na persecugao dos objetivos da Lei de

Inovacgao.
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2 CONTRATOS DE TECNOLOGIA ENTRE ICT DE DEFESA E EMPRESAS

O capitulo que ora se inicia abordara os aspectos mais indispensaveis na
analise dos contratos de tecnologia entre ICT de defesa e empresas que tenham seu
fundamento na Lei de Inovagao: o regime juridico, a assimetria da informagéao, a
incompletude e incerteza contratuais, o know-how como objeto contratual, a relagéo
do know-how com o segredo industrial, e, por fim, uma visdo geral das espécies
contratuais analisadas no presente trabalho firmadas entre as ICT da MB e

empresas.

2.1 O REGIME JURIDICO
2.1.1 Definicao de contrato

O relacionamento entre as ICT de defesa e empresas, na forma incentivada
pela Lei de Inovagao, é concretizado mediante a assinatura de contrato entre as
partes. O contrato é o “instrumento fundamental do mundo negocial, da geragao de
recursos e da propulsao da economia”, tornando-se hoje “um mecanismo funcional e
instrumental da sociedade em geral e da empresa” (VENOSA, 2005, p. 398-399).
Em sua acepcéao estrita, “o contrato € um acordo de vontades, na conformidade da
lei, e com a finalidade de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou
extinguir direitos” (PEREIRA, 1997, p. 2). E também o ponto de convergéncia do
plano politico, econémico e juridico (GALVANI, 2017). O contrato proporciona
segurancga juridica entre as partes, com direitos e obrigacdes, e, portanto, tende a
reduzir a assimetria da informacgao.
2.1.2 Classificacao

Para uma melhor compreensao do tratamento dado pelo ordenamento juridico

nacional aos contratos de tecnologia celebrados pelas ICT de defesa, é salutar situa-
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-los dentro da classificacdo dada pela doutrina civilista. Isto porque, mesmo sendo
contratos regidos eminentemente pelas regras de direito publico, sofrem a incidéncia
dos principios e regras aplicaveis aos contratos de direito privado, em razado da
redacao do art. 54, caput, da Lei 8.666 de 1993:

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-
se pelas suas clausulas e pelos preceitos de direito publico,
aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral
dos contratos e as disposicoes de direito privado. (BRASIL, 1993,
grifo nosso)

Dessa forma, seguindo-se a classificagdo dos contratos de Caio Mario da

Silva Pereira (1997), os contratos de tecnologia firmados pelas ICT de defesa s&o:

a) atipicos, pelo fato de ndo terem sua disciplina precisamente fixada nos

cbdigos ou nas leis;

b) formais, haja vista que o desrespeito as disposi¢cdes da Lei 8.666 de 1993

compromete a validade da declaragao de vontade do agente estatal;

C) onerosos, porque trazem encargos reciprocos para as partes;

d) bilaterais, pois trazem obriga¢des reciprocas e interdependentes para as

partes;

e) comutativos, porque as prestagcdes das partes sdo conhecidas ja por

ocasiao da assinatura e possuem equivaléncia entre si;

f) de execugdo sucessiva, pelo fato de que a realizagdo do pagamento nao

extingue a obrigacgao; e,

g) individuais, porque ndo dependem para sua formag¢ao da manifestagcéo de

orgao colegiado.

2.1.3 Autonomia da vontade

A diferenca entre o direito privado e o direito publico repousa na autonomia da

vontade, que por sua vez € alicercada nos institutos da propriedade e do contrato
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(JUSTEN FILHO, 2005), sendo predominante no primeiro e inexistente no ultimo
(MELLO, 2007). A autonomia da vontade, embora nunca tenha sido ilimitada por
forca de principios de ordem publica (VENOSA, 2005), é traduzida na “faculdade
que tém as pessoas de concluir livremente os seus contratos” (PEREIRA, 1997, p.
10). E, durante a existéncia do contrato, € possivel identificar quatro momentos
essenciais desse principio do direito privado. O primeiro deles diz respeito a escolha
de contratar ou ndo contratar. Em seguida, escolhe-se quem contratar e o tipo de
contrato a ser celebrado. A redagdao das clausulas contratuais, incluindo suas
especificidades, condigcbes, obrigagdes etc., constituem o terceiro momento da
contratagdo. Por fim, depois de firmado o contrato surge o direito dos contratantes
de forgcar o cumprimento do contrato, ainda que se valendo da coercao estatal, nos
moldes fixados inicialmente (PEREIRA, 1997).

Mesmo nos contratos firmados entre particulares ndo ha liberdade total para
as partes negociarem conforme suas conveniéncias (PEREIRA, 1997), haja vista
que “o ideal de abstencao do Estado na relagdo negocial privada fica cada vez mais
distante” (VENOSA, 2005, p. 394). Nos contratos de tecnologia entre particulares a
liberdade de contratar ndo € plena em razdo da atuacdo do Estado na atividade
econdmica, ou seja, os agentes econdmicos ndo podem criar 0 seu proprio direito
utilizando a via negocial. Os contratos refletem, portanto, a intervencédo do Estado na
economia “na busca de solugdes de desenvolvimento e justi¢ca social” (GRAU, 2018,
p. 89-91).

Finaliza-se esta subsegdo com a abalizada ligdo de Caio Mario da Silva
Pereira, que relativizou a autonomia da vontade nos contratos que tenham o know-
how por objeto, ao asseverar que

Em verdade, o Know-how estrangeiro ¢é indispensavel ao
desenvolvimento econbémico, mas se a matéria for relegada ao
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livre-cambismo, as empresas estrangeiras e multinacionais dele
farao instrumento de suc¢ao de nossos recursos financeiros,
fazendo do Know-how a mesma técnica de vassalagem que a
cobranga de royalty insistiu e apurou. (PEREIRA, 1997, p. 388, grifo
Nosso).

2.1.4 Predominancia do interesse publico

Diferentemente do que ocorre com os contratos de tecnologia firmados entre
particulares, nos quais predominam as regras do direito privado e ha “a liberdade de
escolher os termos da avenga, segundo as suas preferéncias” (PEREIRA, 1997, p.
6), os contratos de tecnologia firmados entre ICT de defesa e empresas sé&o
regulados com base nas normas de direito publico, em razdo da presenga do
Estado como uma das partes contratuais e do seu objeto caracterizar o interesse
publico (CARVALHO FILHO, 2005).

Ter o Estado como parte e o objeto de interesse publico impde a submisséo
dos contratos de tecnologia firmados pelas ICT de defesa ao regime juridico de
direito publico, cuja principal consequéncia € que as partes contratantes ndo estao
no mesmo plano juridico, ou seja, ha uma desigualdade contratual “que confere a
Administracdo posi¢cao de supremacia” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 145, grifo do
autor). Essa desigualdade decorre da “preponderéancia do interesse publico nesses
contratos” (VENOSA, 2005, p. 599). Em razdo dessa submiss&o, os contratos de
tecnologia das ICT de defesa celebrados com empresas, caracterizam-se como
contratos administrativos e ficam sujeitos as regras gerais das contratagbes
publicas fixadas na Lei 8.666 de 1993, “so se lhes aplicando supletivamente® as

normas de direito privado” (CARVALHO FILHO, 2005, p. 142, grifo do autor; MELLO,

C., 2007; GIACOMUZZI, 2011). Desse modo, é possivel afirmar que nos contratos

¥ 1sso quer dizer que, primeiramente, o intérprete se valera dos principios e regras gerais aplicaveis as
contratagbes publicas, para s6 depois se socorrer das disposi¢cbes aplicaveis aos contratos regidos pelo direito
privado, principalmente aquelas previstas no Codigo Civil.
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de tecnologia das ICT de defesa ha sempre o interesse da sociedade sendo

perseguido (MELLO, 2007).

2.1.5 Clausulas exorbitantes

A posicao de supremacia que o Estado ocupa nos contratos de tecnologia
celebrados entre ICT de defesa e empresas, conforme apontado na subsecgao
anterior € materializada pela presencga das clausulas exorbitantes. Estas, na ligao de
José dos Santos Carvalho Filho (2005, p. 154), “sdo as prerrogativas especiais
conferidas a Administragcao na relagdo do contrato administrativo em virtude de sua
posicao de supremacia em relagao a parte contratada”.

Em apertada sintese, o regime juridico de direito publico dos contratos de
tecnologia das ICT de defesa, e, por consequéncia, as clausulas exorbitantes,
permitem ao agente estatal (i) promover modificacdes unilaterais; (ii) fiscalizar a
execugao; (iii) impor sangdes; e, (iv) rescindir o vinculo unilateralmente. Por outro
lado, esse mesmo regime garante a empresa contratada o direito ao equilibrio
econdmico-financeiro, a fim de que a expectativa legitima de lucro seja atingida
conforme convencionado inicialmente (MELLO, 2007; JUSTEN FILHO, 2005). Esse
regime contratual especifico ndo é exclusivo do sistema juridico brasileiro. Tanto na
Franca quanto nos EUA, o Estado também pode modificar ou rescindir o contrato de
maneira unilateral, fiscalizar a execugao e impor sangbes por descumprimento
contratual (GIACOMUZZI, 2011).

A respeito da diferenca entre os dois regimes juridicos e a presencga das
clausulas exorbitantes, Silvio Venosa assinala:

O que de fato, porém, diferencia o contrato administrativo do contrato
de direito privado sdo as chamadas clausulas exorbitantes. Sao elas
reflexos da preponderéncia do interesse publico nesses contratos.
Por elas, o Estado assegura certas vantagens. Essas disposi¢des
favorecem apenas o ente estatal, exorbitam da esfera do direito
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privado. Marcam-se nao s6 pelo fato de permitir a Administracéo o
que ao particular é vedado, mas também por submeter o
administrado contratante a um regime de sujeicdo mais ou menos
ampla no negécio. (VENOSA, 2005, p. 599, grifo nosso).

2.2 ASSIMETRIA DA INFORMACAO

Fixadas as balizas do regime juridico dos contratos de tecnologia firmados
pelas ICT de defesa com o setor produtivo, passa-se a tecer algumas consideragdes
acerca de uma caracteristica que lhes é inata (POSSAS, 1997), a assimetria da
informacéo.

No seu sentido comum, assimetria significa a auséncia de simetria, ou seja,
desigualdade, desarmonia, desconformidade (HOUAISS, 2009). Um aspecto
frequentemente presente nos contratos de tecnologia é o desequilibrio entre as
partes contratantes relativamente ao conteudo das clausulas contratuais. Dentre os
varios desafios a serem superados pelas ICT em geral no relacionamento com
empresas, um deles, a dificuldade de comunicagdo (PARANHOS; CATALDO;
PINTO, 2018), afeta diretamente a formalizagdo dos contratos. Esses problemas
informacionais presentes nas negociagdes contratuais (ex ante) estdo no conjunto
de conhecimentos de acesso restrito (WILLIAMSON, 1985).

Na verdade, a assimetria estd nos agentes envolvidos na transagao
econbmica. O desequilibrio de conhecimento entre o fornecedor e o receptor da
informacgéo prejudica sua assimilagdo ainda que a informagao pertenga ao dominio
publico. Entdo, de fato, a dificuldade esta na obtengdo do conhecimento necessario
para o recebimento da informagao (POSSAS, 1997).

A assimetria da informacédo entre as partes de um contrato de tecnologia

ocorre quando o receptor da tecnologia ndo tem a certeza de que adquiriu as
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informagdes essenciais para produzir novamente a tecnologia ou ndo consegue
identificar falhas na tecnologia que foi transferida (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013).
Da mesma forma, a assimetria da informacgao, insita a relacdo entre fornecedor e
receptor de tecnologia (POSSAS, 1997), também pode influenciar negativamente a
negociagao contratual a medida que a tecnologia pode ser avaliada abaixo do valor
justo por parte do seu titular, e, por consequéncia, prejudicar sua remuneragao
(DIAS; PORTO, 2013).

A compreensdao do vocabulario técnico empregado nos contratos €
fundamental para evitar informacgdes assimétricas (GALVANI, 2017). Porém, s6 essa
compreensao nao basta para garantir o sucesso na contratacdo, haja vista que o
objeto contratual € o conhecimento, conforme assevera Silvia Possas:

As consideragbes mencionadas acima acerca das dimensdes que
diferenciam conhecimento e informagao introduzem ainda
problemas adicionais para a comercializacdo do conhecimento. As
principais delas s&o: i) a dificuldade e, no limite, a impossibilidade de
sua plena transmissao, que inviabiliza a sua “entrega” pura e simples
ao comprador, e ii) a necessidade de preparagdo prévia do
comprador, que limita bastante o universo de possiveis compradores,
questdo abordada por muitos autores que tratam da venda e
licenciamento de tecnologia (POSSAS, 1997, p. 90, grifo nosso).

O emprego do principio da boa-fé objetiva e do principio da confianga, tanto
na formacdo quanto na execugao contratual, pode contribuir para diminuicdo da
assimetria da informagao nos contratos de tecnologia. O principio da boa-fé objetiva
e o da confianca exigem que as clausulas dos contratos de tecnologia sejam
suficientemente claras e transparentes, isentas de qualquer ardil ou pretensao nao
expressa, a fim de que seja proporcionada seguranca juridica as partes
(FERNANDES; D’'ORNELLAS, 2014). O dever de boa-fé é inerente a todos os

contratos, o que significa dizer que a intengdo das partes tal qual manifestada na
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assinatura do acordo deve ser “absorvida em sua verdadeira substancia” (MELLO,
2007, p. 628).

Ao contrario do que possa parecer, o principio da boa-fé objetiva, incidente
nas relagdes contratuais, ndo tem como principal funcdo a busca da justica, “mas
sim do melhor funcionamento do mercado, pois refor¢a a confianca dos agentes
econdmicos no sistema” (GRAU; FORGIONI, 2005, p. 22). Essa confianca entre as
partes contratantes também deve estar presente nos contratos de tecnologia
firmados pelas ICT com o setor produtivo. Se por um lado a empresa contratada
persegue um objetivo econdmico, de outro, a ICT de defesa espera o cumprimento

rigoroso e honesto dos deveres assumidos (MELLO, 2007).

2.2.1 Assimetria da informacgao e custos de transagao

A falta de confianga entre os contratantes tem por consequéncia o aumento
dos custos de transagdo. A simples possibilidade de quebra de promessas
contratuais ja é suficiente para dificultar a relagcdo contratual (CZELUSNIAK;
RIBEIRO, 2013). Nao sao s6 as partes que sao prejudicadas com a falta de
confiangca nos contratos. Seus efeitos extrapolam os limites contratuais, pois quanto
mais rapido se realiza uma transagdo e quanto mais baixo € o seu custo, mais
benéfico é para a economia (POSSAS, 1997).

Singelamente, os custos de transacdo podem ser interpretados como tudo
aquilo que impede a compra e venda®, de bem ou servigo, de ocorrer de forma
suave, harmoniosa, livre de quaisquer dificuldades, obstaculos, transtornos, atrasos
ou quebra de compromisso (MELLO, 2009; WILLIAMSON, 1985). Os custos de

transacao estao relacionados com a negociagao, redagao e garantia da adimpléncia

*A expressao € aqui utilizada no sentido técnico, conforme redacao do art. 481, do Cadigo Civil: “Art. 481. Pelo
contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o dominio de certa coisa, e o outro, a
pagar-lhe certo prego em dinheiro.” (BRASIL, 2002).
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contratual (FIANI, 2013 apud ALMEIDA, 2018) e dependem diretamente do
nivelamento da capacidade cognitiva entre os contratantes, pois “o fato de toda
a informagcdo relevante a negociacdo n&o ser conhecida por compradores e
vendedores (condicdo de assimetria da informagao) gera um custo a transagéo por
dificultar as negociagdes entre os agentes” (ALMEIDA, 2018, p. 50).

Os custos de transagao nao tém qualquer relagdo com os custos da produgao
do bem ou servigo transacionado, dizem respeito apenas a efetivacdo da transagao
(POSNER, 2005; WILLIAMSON, 1985). Aparecem antes ou apos a formalizacdo da
transacao (assinatura do contrato), como por exemplo, os custos de elaboragao e
negociagao (ex ante) e os custos de adaptagdo e corregdo da execugao contratual
(ex post). Esses dois tipos de custos, por causa da interdependéncia existente entre
eles, devem ser trabalhados pelas partes no mesmo momento (WILLIAMSON,
1985), e, uma ferramenta que muito contribui para mitigar os custos de transacao
das empresas é a padronizagdao, mediante o uso de clausulas uniformes (GRAU;
FORGIONI, 2005). Quanto mais alto sdo esses custos, menos chances a transagao
tem de ocorrer (POSNER, 2005). E se ocorrer pode desgastar a relagdao entre as
partes, tornando a absor¢gdo do conhecimento morosa.

O estudo dos custos de transacdo assume grande importancia quando da
especificacdo dos ativos de propriedade intelectual envolvidos nos contratos de
tecnologia (WILLIAMSON, 1985), pois, segundo Maria Tereza Leopardi Mello (2009,
p. 385) “a definicdo de direitos de propriedade sobre ativos intangiveis desempenha
papel fundamental para diminuir custos de transacgao”.

Concluindo esta subsecao, frise-se que todo e qualquer contrato, qualquer
que seja sua natureza (administrativo, trabalhista, empresarial etc.), gera uma

“situacao de certeza e seguranca juridicas” entre as partes, porque estas confiam
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que o descumprimento do que foi acordado resultara na responsabilizacédo do
inadimplente (GRAU; FORGIONI, 2005, p. 16). Mas para que surja essa confianga
entre os contratantes, também € necessario que as instituicbes que tém influéncia
direta no comportamento dos individuos (DEQUEC, 2013) garantam a rapida e
eficaz responsabilizagéo, haja vista que, em parte, o ambiente institucional contribui
para os custos de transagao que as empresas procuram mitigar (ZANELLA et al.,
2015). Um ambiente institucional com regime de apropriabilidade forte, no qual os

DPI sao respeitados, facilita as relagcdes entre as partes.

2.2.2 Assimetria da informacgcao e comportamento oportunista

O desequilibrio no nivel de conhecimento entre as partes de um contrato de
tecnologia favorece o comportamento oportunista, que, por consequéncia, contribui
para a desconfianga entre os contratantes (POSSAS, 1997). Esse comportamento
oportunista € o responsavel pela presencga de clausulas restritivas nos contratos de
tecnologia. Pode-se considerar oportunista o comportamento do contratante
consistente na retencdo e uso de informacao privilegiada, exclusivamente no seu
préprio interesse, com o objetivo de provocar dano ao outro (ALMEIDA, 2018).

Nao ha na literatura especializada um rol fechado de clausulas restritivas, no
entanto, as de maior incidéncia sao: i) fixacdo do preco de revenda, que impde a
outra parte o preco a ser praticado ao consumidor final; ii) venda casada (tying), que
impde a aquisigao pelo licenciado de um outro produto do licenciante; iii) contratos
exclusivos, que ocorre quando a clausula proibe os contratantes celebrarem outros
acordos com terceiros; iv) exclusividade territorial, que acontece quando um
contratante limita a atuagao territorial do outro; v) exclusive dealing, que proibe o

licenciado de explorar determinado mercado com tecnologia concorrente; e, vi)
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grantback, pela qual a empresa licenciante passa a ter direito de usar os
aperfeicoamentos tecnoldgicos feitos pela licenciada (PINTO, 2009).

Com base nos trabalhos de Furtado (2012), Yee (2016) e Nogueira (2018) foi
possivel identificar as clausulas mais usuais nos contratos de tecnologia, incluindo ai
as clausulas restritivas, conforme demonstrado no Quadro 2. Com exceg¢ao das
clausulas Objeto, Obrigag¢des, Prazo e Extingdo, todas as outras sado clausulas
especificas de PI.

Quadro 2 — Clausulas mais usadas em contratos de tecnologia.

Clausulas
Essenciais Restritivas
Objeto Questionamento do direito licenciado
Territorialidade Opgao de compra
Titularidade Exclusividade de territorio
Exclusividade Uso dos DPI apos expiragao
Remuneragao Mercado
Sublicenciamento Cessao exclusiva
Forma de pagamento Desenvolvimento préoprio
Sigilo e confidencialidade Venda casada
Recursos envolvidos Regulagao do pre¢o do produto
Obrigagoes Quantidade do produto
Participacao nos resultados Pacote de licenciamento
Prazo Restricoes sobre o produto
Cessao de prioridade Licenciamento cruzado
Custos da protecao Imposi¢ao de bens, pessoas e servigos
Comercializagao Obrigagdes pos-patente
Direitos de Pl pré-existentes Aquisi¢ao exclusiva
Extingao Investimento em tecnologia similar

Fonte: Elaborac&o prépria a partir de Furtado (2012), Yee (2016) e Nogueira (2018).

Comportamentos oportunistas ndo encontram amparo no regime juridico dos
contratos de tecnologia celebrados pelas ICT de defesa com o setor produtivo, pois
violam o principio da boa-fé que impbde as partes “agir de forma correta antes,
durante e depois do contrato” (VENOSA, 2005, p. 408).

A presenca de clausulas restritivas nos contratos de tecnologia traduz-se em

desvirtuamento proposital do processo negocial. E na fase de negociacdo do



70

contrato que o egoismo exacerbado e o oportunismo, causadores de distor¢cdes, sao
eliminados ou mitigados (GRAU; FORGIONI, 2005).

As clausulas restritivas sdo exemplos claros de comportamento contratual
oportunista, pelo qual a parte, objetivando apenas o interesse proprio, impde
disposicbes contratuais eivadas de vantagens excessivas, ardil e engano
(WILLIAMSON, 1985). A presenga de clausulas restritivas nos contratos de
tecnologia prejudica a independéncia tecnolégica do adquirente (MORAES, 2004).

Como exemplo de comportamento oportunista tem-se o aproveitamento
econbmico do know-how adquirido em parceria com a parte titular desse
conhecimento tacito (MELLO, 2009). Por isso, durante a fase de negociagao
contratual € de extrema relevancia que as partes identifiquem expressamente as
condutas que visam apenas as vantagens de um dos contratantes (SOUZA;
MARINI, 2014).

A estipulacdo de uma clausula contratual indenizatéria, contendo valores
maiores do que aquele que seria obtido com o descumprimento do contrato, além de
desestimular os comportamentos oportunistas, também promovera uma postura
mais cooperativa entre as partes (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013).

Nesse sentido, a fim de coibir condutas dessa natureza, € que os contratos de
tecnologia celebrados pelas ICT de defesa devem sujeitar-se expressamente a boa-
fé objetiva prevista no art. 422, do Cddigo Civil (BRASIL, 2002), por for¢ca da
aplicacao supletiva autorizada pelo art. 54, caput, da Lei 8.666 de 1993 (BRASIL,
1993). Sobre a importancia da boa-fé objetiva nos contratos, Silvio Venosa leciona
que:

Tanto nas tratativas como na execugao, bem como na fase posterior
de rescaldo do contrato ja cumprido (responsabilidade pds-
obrigacional ou pds-contratual), a boa-fé objetiva é fator basilar de
interpretacdo. Dessa forma, avalia-se sob a boa-fé objetiva tanto a
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responsabilidade pré-contratual, como a responsabilidade contratual
e a pos-contratual (VENOSA, 2005, p. 410).

Esclarece-se por fim, que a sujeicdo expressa dos contratantes a boa-fé
objetiva também serve de estimulo ao comportamento cooperativo entre ICT e
empresa. Por isso, € possivel haver cooperacao entre as partes contratantes mesmo
em um contexto favoravel ao comportamento oportunista (CZELUSNIAK; RIBEIRO,
2013). E, em se tratando de contratos de tecnologia, que invariavelmente tém por
objeto bens intelectuais, a cooperagéo é elemento essencial (RIBEIRO; ROCHA JR;

CZELUSNIAK, 2017).

2.3 INCOMPLETUDE E INCERTEZA CONTRATUAIS

Outros tragos préprios do contrato de tecnologia, tal qual a assimetria da
informagéo abordada acima, s&o a incompletude e incerteza dos contratos.

Segundo Williamson (1985), os contratos possuem uma racionalidade limitada
(bounded rationality). Tal limitagdo decorre (i) da impossibilidade de especificagdo de
todas as situagdes futuras anteriormente a sua formalizagao, (ii) da incapacidade
humana de absorver, processar e analisar todo conhecimento envolvido no contrato
e (iii) da inaptiddo das organizagdes lidarem com a miriade de consequéncias de
suas decisbes. Por essa razao (racionalidade limitada) a incompletude é insita ao
contrato (ZANNELLA et al., 2015), ainda que as partes estejam dispostas a cooperar
(RIBEIRO; ROCHA JR.; CZELUSNIAK, 2017).

A pretensdo de que o contrato preveja todas as situagdes futuras também
poderia aumentar os custos de transagao, conforme abordado na subsegao anterior.

Por outro lado, também n&o pode o contrato ter muitas lacunas (omissdes) a fim de
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desestimular comportamentos oportunistas (SOUZA; MARINI, 2014). Ha& que se
buscar o equilibrio entre os dois extremos.

Ao abordar o tema da incerteza e seu efeito contratual, com arrimo na obra de
Williamson (1985), Mayara Almeida certifica que:

Quanto maior a incerteza associada a transagcdo, maior a
vulnerabilidade das partes quanto a sua realizagc&o, portanto, maior
sera o esforco de controle por meio dos contratos, garantias,
salvaguardas e, consequentemente, maiores os custos de transacgao
(ALMEIDA, 2018, p. 56).

A autora ainda acrescenta:

A impossibilidade de prever todas as contingéncias no momento da
contratacdo, dadas a condi¢ao de racionalidade limitada e incerteza,
contribui para que, durante sua execucao, os contratos incorram em
custos associados ao monitoramento e solugdo das disputas que
emergem do descumprimento das clausulas estabelecidas
(ALMEIDA, 2018, p. 60).

A incerteza e incompletude contratuais sdo mais visiveis nos contratos de
tecnologia por terem como objeto bens imateriais (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013).
Quanto mais informacgao se tem a respeito da contraparte, menor o risco contratual,
e, consequentemente, menores sdo os custos de transacédo (GRAU; FORGIONI,
2005).

Registre-se, no entanto, que do ponto de vista econédmico a incompletude
contratual é percebida de maneira positiva (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013), pois a
tentativa de prever todas as situagdes eleva os custos da contratagdo (GALVANI,

2017). Sobre a incompletude contratual Zylbersztajn e Sztajn asseveram que:

Contratos sao intrinsecamente incompletos, apresentando lacunas
que abrem a possibilidade de ocorréncia de custos derivados da
dependéncia econémica. Uma vez que nao € possivel desenhar um
contrato completo, as partes devem criar mecanismos para lidar com
as contingéncias inesperadas, sendo essa, na perspectiva de alguns
autores, uma das mais importantes caracteristicas de um contrato.
(ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 121 apud GALVANI, 2017, p.
17)
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Ainda acerca da visdao econdémica do contrato, as situagbes surgidas na
execugao contratual decorrentes da incompletude devem ser resolvidas pelo “préprio
contrato e nao pela lei” (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013, p. 25), tampouco pelo Poder
Judiciario (GALVANI, 2017).

De acordo com o exposto no paragrafo anterior, pode-se asseverar
seguramente que a incompletude é da natureza de qualquer contrato. Sendo assim,
os contratos de tecnologia firmados entre ICT e empresas exigem a inser¢gao de uma
clausula especial que ampare a falta de completude que Ihes sao insitas e que
permita a resolugdo de eventual controvérsia depois de esgotadas todas as
possibilidades de acordo direto entre as partes. Nessas circunstancias, vislumbra-se
como opgao para a superagao dessa limitagdo contratual, a introdugcdo da
convencao de arbitragem. Esta € uma das formas de resolugdo de conflitos de
interesse feita por um terceiro. Com a edigcdo da Lei 13.129 de 2015, referida
convencao foi estendida aos 6rgaos da administragdo publica direta, rol no qual se
encontram as ICT do setor de defesa nacional (CORREA, 2017).

Referida lei, ao alterar o art. 1°, §1° e art. 2°, §3°, da Lei 9.307 de 1996 (Lei da
Arbitragem) permitiu que os 6rgaos da administracdo publica direta solucionassem
eventuais controvérsias por esse meio, desde que se trate de direitos patrimoniais
disponiveis; seja uma arbitragem de direito (e ndo de equidade); e, que respeite o
principio da publicidade (BRASIL, 1996b).

Segundo o art. 3° da Lei 9.307 de 1996, a convencao de arbitragem pode
assumir duas formas, a clausula compromisséria ou o compromisso arbitral
(BRASIL, 1996b). A diferenca entre elas € o momento em que a convengcao €
estabelecida, ou seja, a clausula compromisséria ja traz na redagao inicial do

contrato os detalhes da solugdo do eventual conflito e no compromisso arbitral a
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dindmica da resolugao da controvérsia é postergada para depois do surgimento da
disputa (CORREA, 2017).

Como as ICT da defesa nacional pertencem a estrutura organizacional do
Ministério da Defesa, 6rgdo da administracdo publica federal direta, conforme
redagcao do art. 4° inc. |, do Decreto-Lei n° 200 de 1967 (BRASIL, 1967) e as
minutas dos contratos firmados pelas ICT devem ser analisadas previamente pela
Advocacia-Geral da Unido (AGU), de acordo com a redagéo do art. 131, caput, da
Constituicao Federal (BRASIL, 1988a) c.c. o art. 38, paragrafo unico, da Lei 8.666 de
1993 (BRASIL, 1993), a clausula compromissoria cheia®® é a que melhor protege as
ICT de defesa. A analise prévia possibilita ao 6rgdo da AGU um melhor
assessoramento a ICT relativamente a instituicdo da arbitragem, o que nao acontece
quando da opgdo pelo compromisso arbitral®®. Além desse beneficio, registra
Salama (2014 apud CORREA, 2017), que o compromisso arbitral surge quando o
contexto da execugao contratual ja esta prejudicado.

Vislumbra-se assim que a incompletude dos contratos de tecnologia firmados
pelas ICT de defesa pode ser minimizada pela inclusdo de clausulas especiais de
resolugcdo de controveérsias surgidas durante a execugao do acordo. Inicialmente, um
eventual conflito de interesses deve ser submetido aos meios de autocomposigéo®’
previstos no préprio ajuste, como por exemplo, a conciliagdo realizada pela

Consultoria-Geral da Unido, 6rgao de direcao superior da AGU, nos termos do art.

2° inc. Il, al. ¢) c.c. art. 12, inc. VI, do Anexo |, do Decreto n° 7.392 de 2010

BE aquela em que as partes admitem o uso da convengéo de arbitragem em caso de eventual conflito,
estipulando na redacéo do ajuste todos os aspectos importantes, como por exemplo, o objeto do juizo arbitral,
quem sera o arbitro, a dindmica do julgamento etc. Ao passo que a clausula arbitral vazia seria aquela em que as
partes apenas mencionam contratualmente a intengdo de submeter eventual disputa ao juizo arbitral, mas sem
declinar mais detalhes (CORREA, 2017).

% Registre-se que ha na estrutura organizacional da AGU, a Camara de Conciliagao e Arbitragem da
Administragdo Federal, incumbida de propor o arbitramento dos conflitos de interesses nao resolvidos
diretamente pelas partes, conforme redagéo do art. 2°, inc. Il, al. ¢), n. 6 e art. 18, inc. VI, do Anexo |, do Decreto
n° 7.392 de 2010 (BRASIL, 2010a).

% Nestes, as préprias partes, por meio de concessdes mutuas, chegam a solugéo de forma direta, sem a
intervengado de um terceiro (CORREA, 2017).
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(BRASIL, 2010a). Superadas as formas de autocomposicdo de controvérsia, a
resolucao dos conflitos nos contratos de tecnologia das ICT de defesa, por meio da
previsdo da clausula compromissoria cheia, mostra-se vantajosa, sobretudo pela
rapidez, eficacia e flexibilidade desse meio de solugdo de divergéncia contratual

(CORREA, 2017).

2.4 O KNOW-HOW COMO OBJETO CONTRATUAL
2.4.1 Definigao, caracteristicas e natureza juridica

A qualidade distintiva fundamental dos contratos de tecnologia é o fato de ter
como objeto um bem imaterial (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013; LUZ, 2015). Diante
desse trago marcante do contrato de tecnologia, da importancia do know-how e de
sua maior ocorréncia nas negociag¢des contratuais (BARBOSA, D., 2015; DIAS;
SANT'ANNA; SANTOS, 2016), inclusive nos contratos firmados por ICT (LAUAR,
2016), € que se cumpre abordar sua condigcdo como objeto contratual.

Em que pese a auséncia de definicdo legal para o termo know-how
(FRANCO, 2010), em linhas gerais pode-se definir o know-how como o
conhecimento nao codificado, impassivel de reproducdo (ROSSI, 2014) e
caracterizado pela sua “tacitude”® (POSSAS, 1997, p. 90). E um ativo de
conhecimento que tem como caracteristica propria, na maioria das vezes, a
dificuldade de ser copiado. O sucesso de sua transmissao, que € lenta e custosa,
depende da comunicagao face a face com o receptor (TEECE, 2002).

O know-how possui cinco caracteristicas: i) tem natureza de bem intangivel; ii)
encerra uma qualidade sigilosa, embora possa abranger informagao confidencial e

nao confidencial; iii) deve guardar certo grau de novidade; iv) aplicagdo no campo

% A autora explica em nota de rodapé que o neologismo empregado decorre da falta de substantivo abstrato
para a palavra tacito.
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industrial e comercial; e, v) ha que se ter valor comercial (DIAS; SANT’ANNA;
SANTOS, 2016).

Do ponto de vista juridico, o know-how € concebido como uma tecnologia que
nao esta protegida por direitos de propriedade industrial (DIAS; SANT’ ANNA;
SANTOS, 2016; FERNANDES; D’ORNELLAS, 2014). Todavia, ndo ha duvida de
que € um bem imaterial passivel de contratacdo (BARBOSA, D., 2009) e de
protecdo “com base na repressdao a concorréncia desleal, por meio de
responsabilidade criminal e civil” (FRANCO, 2010, p. 27). Denis Borges Barbosa
(2015, p. 470), diante da peculiaridade do instituto investigado, assevera que a
natureza juridica do know-how é uma “quase-propriedade”.

O know-how, embora tenha definicdo controvertida, pode ser descrito como
método de fabricagcdo ou conhecimento técnico relativo ao uso e aplicacédo de
tecnologias industriais, cujos principais elementos constitutivos s&o: i) conhecimento
relativo a aplicagao industrial; ii) informagao secreta e nao secreta; e, iii) existéncia
autdbnoma (CORREA, 1981). E considerado por alguns autores como um direito de
propriedade, e, dessa forma, seu proprietario poderia impedir o uso do mesmo pelo
licenciado depois da vigéncia do contrato de transferéncia de tecnologia (DIAS;
SANT’ANNA; SANTOS, 2016). No mesmo sentido, Correa (1981) registra que entre
os autores americanos € majoritaria a opiniao de que existe direito de propriedade
sobre o know-how. Paulo Figueiredo (2010), valendo-se de ficgao juridica, sustenta
a protecdo do know-how por meio do direito de propriedade sobre bem modvel, a
partir da qual é viabilizada a exploracdo econémica pela via contratual. Por fim, vale
trazer a colacdo o registro de que a Portaria n° 1.888/MD, de 23/12/2010, que

aprovou a Politica de Propriedade Intelectual do MD, considerou, conforme redacao
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do seu art. 3° inc. IV, que a tecnologia n&o protegida pode ser licenciada a terceiros,
0 que da a ideia de temporariedade no uso da tecnologia transferida:

Art. 3° Para os efeitos desta Portaria Normativa considera-se:

[...]

IV — fornecimento de tecnologia: processo de transferéncia de
tecnologia ndo-protegida, no qual o conhecimento envolvido, no todo
ou em parte, é cedido ou licenciado a terceiros; (BRASIL, 2010b)

Por outro lado, segundo Denis Borges Barbosa (2015, p. 355) o know-how é
“forma especifica de bem juridico, sobre o qual n&o existe propriedade”. Acerca do
tema, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPIl) entende que os
conhecimentos ndo protegidos pela propriedade industrial ndo constituem direito de
propriedade. Como consequéncia disso, os contratos de tecnologia que tenham o
know-how por objeto nao poderiam restringir o uso da tecnologia transferida depois
da vigéncia do contrato (CORREA, 1981; FERNANDES; D’'ORNELLAS, 2014). A
tendéncia, notada principalmente nos paises em desenvolvimento, € a de nao
admitir clausulas de n&o uso da tecnologia transferida apos o término do contrato de
know-how (CORREA, 1981). Tais clausulas transformariam o contrato de know-how
em uma licenga (BARBOSA, D., 2015), razdo pela qual a autonomia da vontade
plena e a livre concorréncia devem ser sacrificadas em favor da defesa da economia
do pais (PEREIRA, 1997).

O contrato que tenha por objeto o know-how nao tem legislacéo especifica no
ordenamento juridico nacional (MATOS, 2017). E um contrato atipico pelo fato de
nao ter previsdo no Cadigo Civil brasileiro, tendo surgido a partir das praticas
comerciais (FERNANDES; D’ORNELLAS, 2014). Porém, para Dias e Porto (2013) a
natureza do contrato de know-how € a de uma cessé&o de uso.

Em que pese o fato do contrato de know how néo ter sua disciplina fixada em

lei, cabe aqui fazer o registro de que o Decreto n°® 7.708 de 2012, ao editar a Nota
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Explicativa acerca do contrato de transferéncia de tecnologia, deixou claro que “a

tecnologia adquirida torna-se propriedade da empresa receptora” (BRASIL, 2012a),

0 que sinaliza a impossibilidade do fornecedor cobrar do receptor pelo seu uso apos

a vigéncia contratual.

Entretanto, vale observar que, a partir da entrada em vigor do art. 240, da Lei

9.279 de 1996, que alterou o art. 2°, da Lei 5.648 de 1970, o INPI ndo poderia mais

intervir nos contratos de tecnologia:

Art. 240. O art. 2° da Lei n° 5.648, de 11 de dezembro de 1970,
passa a ter a seguinte redagao:

"Art. 2° O INPI tem por finalidade principal executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em
vista a sua fungao social, econémica, juridica e técnica, bem como
pronunciar-se quanto a conveniéncia de assinatura, ratificacdo e
denuncia de convencgdes, tratados, convénios e acordos sobre
propriedade industrial." (BRASIL, 1996a)

Na redacao anterior do dispositivo, o INPI tinha, dentre suas atribuicdes, a

adocao de “melhores condigbes de negociagdo”, conforme demonstra a reproducgéo

do art. 2°, paragrafo unico, da Lei 5.648 de 1970:

Art. 2° O Instituto tem por finalidade principal executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial tendo em
vista a sua fungéao social, econémica, juridica e técnica.

Paragrafo unico. Sem prejuizo de outras atribuicdes que Ihe forem
cometidas, o Instituto adotara, com vistas ao desenvolvimento
econdbmico do Pais, medidas capazes de acelerar e regular a
transferéncia de tecnologia e de estabelecer melhores condigoes
de negociagcdo e utilizagdo de patentes, cabendo-lhe ainda
pronunciar-se quanto a conveniéncia da assinatura ratificacdo ou
denuncia de convengdes, tratados, convénio e acordos sobre
propriedade industrial. (BRASIL, 1970, grifo nosso)

Acerca da alteragao promovida pelo art. 240, da Lei 9.279 de 1996, Juliana

Viegas destaca que:

Fica absolutamente claro, pois, que o legislador retirou do INPI
exatamente aquelas fungdes a que nos referimos anteriormente, de
‘acelerar e regular a transferéncia de tecnologia e de estabelecer
melhores condigbes de negociacdo e utilizagdo de patentes’.
(VIEGAS, 1998, p. 28)
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Portanto, ao menos formalmente, houve uma nitida alteracdo na atuagao do
INPI no tocante a negociagao de transferéncia de tecnologia no pais. Desde quando
foi criado o INPI, no ano de 1970, o entendimento dessa autarquia sobre o know-
how era, e ainda €, o de que, por nao se tratar de um bem apropriavel, o receptor da
tecnologia ndo mais precisaria pagar pelo seu uso apds a vigéncia contratual

(FERREIRA FILHO, 2018).

2.4.2 Know-how e transferéncia de tecnologia

Em raz&o da sua natureza de bem imaterial, o know-how possui forte vinculo
com o processo de transferéncia de tecnologia. Tecnologia, segundo a Conferéncia
das Nagdes Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), significa o
conhecimento sistematico usado na fabricagdo de um produto, na aplicagcdo de um
processo ou na prestacdo de um servico (UNCTAD, 2001). E “uma forma de
conhecimento que gerou durante milhares de anos uma certa taxa de progresso
econdmico” (ROSENBERG, 2006, p. 218).

Devido a complexidade da questido e das varias abordagens desenvolvidas
ao longo do tempo, ndo ha consenso na definicdo da expressao transferéncia de
tecnologia. Seu conceito é fortemente influenciado pelo contexto no qual ela ocorre.
Assim, transferéncia de tecnologia pode significar o processo pelo qual as
instituicbes de pesquisa fornecem tecnologias por elas criadas ao setor produtivo;
também pode significar o emprego de uma tecnologia em um setor diferente do qual
ela foi criada; pode também se referir a processo que ocorre dentro ou fora do pais,
com viés comercial ou nao; abrange também a transferéncia fisica de bens
imateriais como o know-how ou informagédo tecnoldgica; e, do mesmo modo,

também pode abarcar o movimento de pessoas entre empresas ou entidades
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(UNCTAD, 2014). Acerca de uma dessas acepgdes, Rosenberg (2006) registra que
a transferéncia de tecnologia de um lugar para outro nao é algo recente na historia.
Argumenta que a imprensa, a polvora e a bussola, invencbes difundidas no
continente europeu, nao tiveram origem nessa parte do mundo, mas talvez na
China.

O know-how é parte importante no processo de transferéncia de tecnologia,
pois dele depende o sucesso da exploragdo comercial da tecnologia adquirida
(TEECE, 1986). E tao importante que a dificuldade intrinseca ao referido processo
torna-se menos ardua quando individuos-chaves, como engenheiros e cientistas,
também sao transferidos ao receptor da tecnologia (TEECE, 2002). O know-how é o
aspecto substancial da transferéncia de tecnologia (CORREA, 1981) e “tem muito
mais importancia econdmica do que a licenca de patentes” (BARBOSA, D., 2015, p.
361). Chang (2004) registra que os paises da Europa Continental tiveram muita
dificuldade para incorporar a tecnologia britAnica justamente por causa dos
conhecimentos tacitos inerentes ao processo de transferéncia.

A aquisicado do know-how depende especialmente da interacdo e
comunicagao entre os contratantes, e, sendo um conhecimento tacito, a sua
transmissao necessita do “contato corpo a corpo” (LUNDVALL, 2007, p. 103). Some-
-se a isso o fato de que o know-how €&, em sua esséncia, informacédo e
conhecimento, “elementos de dificil e imperfeita comercializagao” (POSSAS, 1997,
p. 86). A esse respeito, vale trazer o registro abaixo acerca da dificuldade de
transmitir-se tecnologia:

Embora copiar e modificar esquemas prontos seja a opg¢ao mais
direta para transmitir tecnologia, as vezes ela é inviavel. Os
esquemas podem ser mantidos em segredo, ou podem ser ilegiveis
para alguém que ainda nao esteja impregnado de tecnologia
(DIAMOND, 2017, p. 228).
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Mais de 70% das tecnologias comercializadas no mundo assumem a forma
de tecnologias nao protegidas por patente. Estas se apresentam sob a aparéncia de
know-how, que é tido como todo e qualquer conhecimento técnico de fabricacao,
producao, decorrentes do acumulo de ideias, experiéncia no desempenho de tarefa
determinada, habilidades profissionais especificas, novas formas de uso de um
conhecimento, transmitidos pessoalmente, por especificagbes, desenhos, formulas,
meétodos, software, testagem de produto, técnicas de controle de qualidade etc.
(DIAS; SANT’ANNA; SANTOS, 2016).

Dias e Porto (2013), ao pesquisarem acerca das atividades de gestdo da
transferéncia de tecnologia no NIT da Unicamp (Universidade Estadual de
Campinas), observaram que o know-how recebe tratamento similar as tecnologias
protegidas. Em recente estudo de caso junto a Pontificia Universidade Catdlica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a UFRJ, acerca do licenciamento de tecnologia,
verificou-se que a pratica da comercializagao das tecnologias desenvolvidas nessas
instituicdes, ainda € muito incipiente. Desde a publicacdo da Lei de Inovacéo até o
ano de 2014, a PUC-Rio firmou apenas quatro contratos de licenciamento de
criagdes protegidas por direito de propriedade intelectual. Também se constatou que
os contratos que tém por objeto tecnologia ndo protegida por direito de propriedade
intelectual, como o de fornecimento de tecnologia (know-how) e o de assisténcia
técnica e cientifica, representam a maioria dos contratos da PUC-Rio com as
empresas. Do mesmo modo, a UFRJ firmou apenas oito contratos da mesma
natureza, no mesmo periodo, sendo igualmente maior o numero de contratos de
tecnologias nao protegidas por direito de propriedade intelectual (LAUAR, 2016).

Registre-se que a dificuldade de licenciar tecnologia para o setor produtivo

nao é uma caracteristica presente apenas nas universidades. Corréa (2017) aponta
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que o Instituto de Aeronautica e Espago, uma das ICT da Forgca Aérea Brasileira,
criada em 1991°°, realizou seu primeiro licenciamento de tecnologia, sob a vigéncia
da Lei de Inovagéao, que € de 2004, apenas no ano de 2015. Alias, o baixo numero
de licenciamento de tecnologia ainda € uma caracteristica comum as ICT publicas
(PARANHOS; CATALDO; PINTO, 2018).

Devido a dificuldade na reprodugdo de conhecimentos tacitos, as
transferéncias de tecnologia ndo devem ser concebidas como um acontecimento
definitivo. Nao se trata de algo que acontece num ponto unico no tempo. Trata-se,
ao contrario, de uma atividade continua. Qualquer perspectiva que ignore esse fato
tem grande chance de distorcer as questdes essenciais das transferéncias
tecnolégicas (ROSENBERG, 2006).

A efetivacao da transferéncia de tecnologia depende da total incorporagéo do
conhecimento pelo receptor (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013), nesse sentido é que
se assinala que o licenciamento de tecnologia “pode apresentar sérias dificuldades
quando ha grandes diferencas de capacitacdo entre os potenciais parceiros na
transacdo, em especial no que se refere ao acesso a informagdo e ao
conhecimento” (CORREA; PEIXOTO; BARBOSA, 2019, p. 191). Desse modo, é
possivel assegurar que quanto maior a capacidade tecnoldgica do receptor, mais
eficaz é a transferéncia da tecnologia (CHANG, 2004). De acordo com Rosenberg,
mesmo o simples uso da tecnologia transferida contribui para a melhoria da
capacidade tecnologica:

Em sua forma mais pura, o aprendizado pelo uso € nao incorporado.
Contudo, como veremos, esse processo gera novas informacdes
que, eventualmente, resultam na modificagao fisica do equipamento.
Constitui, nesse sentido, um circuito de realimentacao para o projeto
durante o desenvolvimento de novos produtos. (ROSENBERG, 2006,
p. 190)

% http://www.iae.cta.br/index.php/historico



83

A tentativa de usar é também uma forma de aprendizado, pois pode contribuir
para entender os porqués do desenvolvimento, sendo parte importante do aspecto
cognitivo do processo de aprendizado (usar, copiar, replicar, interpretar e
desenvolver).

A dificuldade de absorgéo tecnoldgica aumenta ainda mais no contexto dos
contratos de tecnologia firmados com empresas estrangeiras. Embora nao seja o
escopo deste trabalho, vale destacar a importadncia da capacidade e absorg¢ao
tecnolégica para o sucesso desses contratos. De acordo com Viegas (1998, p. 28),
com o fim da politica de protecdo as empresas nacionais (politica de substituigao
das importagdes), contra os agentes econdmicos estrangeiros, ocorrido na década
de 1990, “a absorgado de tecnologia externa, hoje indispensavel a qualquer pais do
mundo, desenvolvido ou em processo de desenvolvimento, € altamente dificultada
por um ambiente hostil, controlador e restritivo”. Este cenario se reporta ao Acordo
TRIPS* e suas consequéncias com o fortalecimento dos DPI aos seus titulares,
conforme abordado na subsecéo 1.5.1.

A capacidade tecnologica do receptor é condicdo fundamental para o sucesso
dos contratos de transferéncia de tecnologia. A falta de habilidades técnicas e
infraestrutura necessaria a introducao de novos produtos e processos compromete o
processo de transferéncia de tecnologia (CORREA, 1981). Ainda que as novas
tecnologias pertencam as empresas dos paises desenvolvidos, o desempenho da
economia nacional depende da capacidade de absor¢cdo das empresas nacionais
(LUNDVALL, 2007).

A respeito do tema, Ariela Leske aduz que

0 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, promulgado pelo
Decreto n° 1.355, de 30 de dezembro de 1994, é conhecido como Acordo TRIPS, em razdo da sigla em inglés
para Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (BRASIL, 1994).
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no caso das compras de insumos estrangeiros, as empresas
precisam ainda adquirir/desenvolver conhecimento adequado para
conseguir absorver as tecnologias originadas dessas compras, pois
mesmo com a utilizagdo de tecnologia avangada, a
producao/utilizacdo pode ser limitada pelo nivel de conhecimento
existente nas empresas (LESKE, 2013, p. 108).

No arremate desta subsecado, ainda no contexto da importancia da absorgéo
tecnologica nos contratos com empresas estrangeiras, reproduz-se a licdo de
Eros Roberto Grau ao abordar a relagdo entre transferéncia de tecnologia e
capacidade tecnoldgica no relacionamento entre paises desenvolvidos e paises em
desenvolvimento:

Essa transferéncia em regra ndo se manifesta, no mercado
internacional, sendo como mero aluguel de tecnologia. E que a
tecnologia € um elemento antropoldgico, razdo pela qual sé pode
haver absor¢cdo dela quando houver capacidade nacional de saber
cientifico (GRAU, 2018, p. 261).

2.5 KNOW-HOW E SEGREDO INDUSTRIAL

Os contratos de tecnologia invariavelmente tangenciam direitos de
propriedade intelectual que tém a informagdao como parte fundamental na sua
constituicao (BARBOSA, C., 2009). Informacao esta que precisa ser protegida para
manter seu valor econdmico (FRANCO, 2010). De uma maneira mais singela,
entende-se como segredo industrial qualquer informagdao que seu detentor queira
manter fora do conhecimento dos concorrentes e que lhe atribua vantagens
comerciais (ABRANTES, 2011).

Nos contratos de tecnologia que tenham o know-how como objeto, o elemento
confianca é fundamental para execucao contratual, pois as partes ao desconfiarem
mutuamente de suas condutas tendem a omitir informagdes essenciais para a

efetiva transmissédo do conhecimento transferido (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013).
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Conforme ja mencionado na subsec¢do 2.4.1, no ordenamento juridico
brasileiro, n&o ha uma disposigéo legal especifica tratando da classificagdo do know-
how como um bem sujeito ao direito de propriedade. Essa falta ndo significa que o
know-how nao é protegido, haja vista que o art. 5°, XXIX, da Constituicdo Federal,
garante aos proprietarios o direito sobre as criagdes industriais. Porém, a opiniao
majoritaria entre os autores é a de que o know-how é protegido pelas disposicdes
legais que tratam da concorréncia desleal e pelo préprio contrato (DIAS;
SANT’ANNA; SANTOS, 2016; CORREA, 1981). Nesse sentido, o art. 39, paragrafo
2, do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio‘”, promulgado pelo Decreto n® 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
elencou as condigbes para a protecdo do know-how, quais sejam: que néo seja de
conhecimento amplo; que tenha valor econbmico em razdo do sigilo; e, que tenha
sido objeto de precaugdes para a manutengao do sigilo (BRASIL, 1994). Da mesma
forma, a redagao do art. 195, inc. Xl e XIl, da Lei 9.279 de 1996 reprimiu a conduta
de divulgar, explorar ou utilizar, as informagdes, dados e conhecimentos obtidos por
forca de relacao contratual ou de maneira ilicita (BRASIL, 1996a).

De acordo com Fernandes e D’Ornellas (2014, p. 54), o segredo, embora nao
seja insito ao know-how, assume “caracteristica expressiva” quando o objeto do
contrato de tecnologia € o conhecimento n&o protegido pela propriedade industrial.
Mas know-how e segredo industrial se assemelham por causa do sigilo presente em
ambos os institutos (MATOS, 2017).

No mesmo sentido, assevera Correa (1981) que o sigilo deve ser
considerado uma condicdo essencial para a validade do contrato de know-how. E a

manutengdo do segredo, garantido pela clausula de confidencialidade, que vai

*1 Conhecido como Acordo TRIPS, em razao da sigla em inglés para Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights.
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atribuir valor econémico e proteger a tecnologia néo albergada pelos direitos de
propriedade industrial. Por isso, “o valor do know-how € inversamente proporcional
ao numero de pessoas que tem acesso ao mesmo” (FERNANDES; D’ORNELLAS,
2014, p. 63). Dito de outro modo, “[o] valor do know-how est4, principalmente, em
sua inacessibilidade” (BARBOSA, D., 2015, p. 362), ou, “quanto maior a quantidade
de pessoas que tém acesso ou conhecimento de uma determinada informacgao,
menor o seu valor econdmico” (FRANCO, 2010, p. 28).

Quanto a duragao da obrigagao de guardar sigilo nos contratos de know-how,
Correa (1981) sustenta que ela deve ser submetida a um termo definido no proéprio
contrato ou, em casos especiais, que seja limitada a um periodo razoavel, de acordo

com a natureza, novidade e valor da tecnologia transferida.

2.6 CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE ICT DA MB E EMPRESAS

A Lei de Inovagado apresenta dez espécies contratuais que podem ser
firmadas diretamente pelas ICT de defesa com as empresas, conforme apontado no
Quadro 3.

Quadro 3 — Contratos passiveis de celebragcdo pelas ICT de defesa com
empresas.

# Espécie D.' Spo Texto

sitivo
Art. 3°-B. [...]
Art. [...]
1 Cesséo de uso 3°-B, § 2° Para os fins previstos no caput, a Unido, os Estados, o Distrito Federal, os
de imovel §2°, Municipios, as respectivas agéncias de fomento e as ICTs publicas poderao:
inc. | | - ceder o uso de imdveis para a instalagao e a consolidagdo de ambientes promotores
da inovacgao, diretamente as empresas e as ICTs interessadas [...];
. Art. 4° A ICT publica poderd, mediante contrapartida financeira ou néo financeira e por
Compartilhamen : .
to de Art 40 | Prazo deterr_mnado, nos termqs_de cont_rato ou convénio: o _
2 instalacoes e inc. | | I - compartilhar seus laboratdrios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais
A ’ instalagdes com ICT ou empresas em agdes voltadas a inovagao tecnoldgica para
materiais ~ - ] = s - e
consecugdo das atividades de incubagdo, sem prejuizo de sua atividade finalistica;
Art. 4°]...]
Permisséao de [...]

3 | uso de Art. 4°, | 1l - permitir a utilizagado de seus laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e
instalacoes e inc. Il demais instalacdes existentes em suas proprias dependéncias por ICT, empresas ou
materiais pessoas fisicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacéo, desde

que tal permissdo néo interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite;
o
Permissao de ° Art. 4%[..]
. Art. 4°, | [..]

4 | uso de capital . - s . . .
intelectual inc. Il !II - per~m|t|r o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e

inovacao.
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Art. 6° E facultado a ICT publica celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracéo de criagéo por ela
desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

Transferéncia Art. 6°,
de tecnologia caput

Art. 6° Art. 6° E facultado a ICT publica celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de
6 | Licenciamento ca .ut ' | licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragéo de criagéo por ela
P desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

7 Clalfzingite ol Art. 7° | Art. 7° A ICT podera obter o direito de uso ou de exploragdo de criagao protegida.

tecnologia

Prestacédo de Art. 8° E facultado a ICT prestar a instituigdes publicas ou privadas servigos técnicos
8 servigos Art. 8°, | especializados compativeis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a

técnicos caput inovagao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, visando, entre

especializados outros objetivos, a maior competitividade das empresas.

Art. 9° E facultado a ICT celebrar acordos de parceria com instituicdes publicas e

0
9 | Parceria ﬁ‘:i ’ | privadas para realizacédo de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnolodgica e de
P desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.
Art. 9°[...]
Cesséo dos [...]
10 direitos de Art. 9°, | § 3° A propriedade intelectual e a participagao nos resultados referidas no § 2° serdo
propriedade §3° asseguradas as partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao
intelectual parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante

compensacgao financeira ou nao financeira, desde que economicamente mensuravel.

Fonte: elaboragao do autor a partir da Lei 10.973 de 2004, com grifo nosso.

Das dez espécies contratuais apontadas no Quadro 3, apenas trés sdo objeto
deste trabalho (parceria, obtengdo de tecnologia e licenciamento), razdo pela qual
serao as unicas abordadas nas subsegdes seguintes.

2.6.1 Acordo de parceria

Segundo o art. 9°, caput, da Lei de Inovacao, as ICT publicas, rol no qual
estdo situadas as ICT do setor de defesa nacional, podem firmar “acordos de
parceria com instituicbes publicas e privadas para realizagdo de atividades conjuntas
de pesquisa cientifica e tecnoldgica e de desenvolvimento de tecnologia [...]”
(BRASIL, 2004a).

Um contrato de parceria de P&D entre ICT e empresa é caracterizado pela
atuacao conjunta na qual sdo reunidos conhecimento, recursos humanos, recursos
financeiros e recursos materiais pertencentes a cada parceiro (PIMENTEL, 2010).

No que tange direta ou indiretamente aos DPI, os contratos de tecnologia
dessa espécie, celebrados pelas ICT com empresas, devem conter as seguintes
clausulas: i) titularidade da PI resultante da pesquisa; ii) recursos alocados pelos

parceiros (intelectual, material e financeiro); iii) confidencialidade; iv) DPI pré-
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existentes; v) custeio das despesas de protegcao aos DPI; vi) exploragao dos DPI
(comercializagcdo da tecnologia resultante da pesquisa); vii) participagdo nos
resultados da pesquisa; viii) possibilidade de sublicenciamento; ix) divulgagédo e
publicagdo dos resultados da pesquisa (BOCCHINO et al, 2010; PIMENTEL, 2010).

Registre-se que o Escritério de Propriedade Intelectual do Reino Unido
disponibiliza modelos de contratos destinados a formalizacdo de parcerias em
projetos de pesquisa entre instituicbes publicas e empresas. Trata-se do Lambert
Toolkit, um conjunto de modelos contratuais apropriados para cada tipo de acordo
(INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF UNITED KINGDOM, 2016). Dentre os
sete modelos de contratos de parceria disponibilizados pelo referido escritério, o que
melhor se adequa as parcerias entre as ICT da MB e empresas, considerando as
clausulas de PI, é o Agreement 4A. As principais clausulas de Pl constantes desse
modelo sao: i) titularidade dos DPI pré-existentes; ii) confidencialidade; iii) recursos
de cada parceiro; iv) Pl surgida durante ou apds a parceria; €, v) exploragao dos
DPI.

Embora a clausula objeto seja comum a todo tipo de contrato de tecnologia e
nao seja propriamente de PI, sua descricdo merece atencdo especial nos acordos
de parceria firmados pelas ICT de defesa. Isto porque a descricdo do objeto é o
primeiro parametro para identificar se o contrato firmado é realmente de parceria
(CONSELVAN, 2009) conforme estabelecido no art. 9°, caput, da Lei 10.973 de
2004, ou, na verdade, é uma prestacao de servigo técnico especializado na forma do
art. 8°, caput, do mesmo diploma legal.

O contrato de prestacao de servigos técnicos especializados tem como fim
ultimo solucionar um problema especifico empregando os recursos humanos da

ICT, por isso, nao tem como propésito “o desenvolvimento de novos conhecimentos
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cientificos e tecnoldgicos, como ocorre no acordo de parceria” (PIMENTEL, 2010, p.
36).

Em raz&o das clausulas de titularidade da Pl e participagdo nos resultados,
essenciais nesse tipo de acordo, espera-se que no contrato de parceria de P&D haja
disposicdo expressa que trate dos recursos humanos, financeiros e materiais
empregados no esforco comum dos parceiros (CONSELVAN, 2009), a fim de que
esses recursos sirvam de parametro para estabelecer a titularidade da Pl na
propor¢cao da contribuicdo de cada parceiro. Caso contrario, a semelhanga do
instrumento que vincula ICT e empresa com o contrato de prestagcdo de servigos
técnicos especializados do art. 8°, caput, da Lei de Inovacgao, fica evidente.

Ao optar pela relacdo de parceria, as ICT contratantes desperdicam a
oportunidade de auferir receita pela atividade contratada. Receita essa que, uma vez
obtida deve necessariamente ser empregada na promogao do propdsito finalistico
da ICT, conforme redacao do art. 18, paragrafo unico, da Lei de Inovacao, abaixo
reproduzido. Do mesmo modo, referidas instituicbes celebrantes deixam de lado a
possibilidade de utilizagdo de um importante mecanismo de incentivo pecuniario, o
adicional variavel, de carater eventual, destinado ao pessoal envolvido na prestagao
do servigo técnico especializado, incluindo os militares das ICT de defesa. O
adicional variavel pago aos servidores civis e aos militares envolvidos na prestagao
do servigo técnico especializado decorre do ingresso da receita extraorgamentaria
decorrente do contrato celebrado entre a ICT e terceiros, conforme art. 8°, §§2° e 4°
c.c. art. 18, paragrafo unico, da Lei de Inovacgao:

Art. 8° E facultado & ICT prestar a instituicdes publicas ou
privadas servigos técnicos especializados compativeis com os
objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a inovacgao e a pesquisa
cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, visando, entre outros
objetivos, a maior competitividade das empresas.

]
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§ 2° O servidor, o militar ou o empregado publico envolvido na
prestagao de servigo prevista no caput deste artigo podera receber
retribuicdo pecuniaria, diretamente da ICT ou de instituicdo de
apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de
adicional variavel e desde que custeado exclusivamente com
recursos arrecadados no ambito da atividade contratada.

[...]

§ 4° O adicional variavel de que trata este artigo configura-se, para
os fins do art. 28 da Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991, ganho
eventual.

[...]

Art. 18. A ICT publica, na elaboragdo e na execugdo de seu
orcamento, adotara as medidas cabiveis para a administragdo e a
gestao de sua politica de inovacao para permitir o recebimento de
receitas e o0 pagamento de despesas decorrentes da aplicagdo do
disposto nos arts. 4° a 9°, 11 e 13, o pagamento das despesas para
a protecdo da propriedade intelectual e o pagamento devido aos
criadores e aos eventuais colaboradores.

Paragrafo unico. A captagéo, a gestdo e a aplicacdo das receitas
proprias da ICT publica, de que tratam os arts. 4° a 8°, 11 e 13,
poderdo ser delegadas a fundagdo de apoio, quando previsto em
contrato ou convénio, devendo ser aplicadas exclusivamente em
objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovacgao, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestao da
politica de inovacdo. (BRASIL, 2004a, grifo nosso)

Bocchino et al (2010), ao analisarem a preferéncia das ICT pelo acordo de
parceria em detrimento do contrato de prestagao de servico técnico especializado,
explicam que isso ocorre porque a prestacido de servico nao permitiria a participagao

das ICT nos eventuais resultados econdmicos da pesquisa.

2.6.2 Obtencgao de tecnologia

O contrato de obtengdo de tecnologia tem previsdo no art. 7°, da Lei 10.973
de 2004: “Art. 7° A ICT podera obter o direito de uso ou de exploragao de criacao
protegida” (BRASIL, 2004a). Segundo Denis Borges Barbosa (2009, p. 5) “[a]
redacdo do Art. 7°, provavelmente sem intencdo, € especialmente restritiva”.
Embora o dispositivo mencione textualmente apenas o uso e exploragao de criagao
protegida, a melhor interpretacdo € aquela que alcanga também as criagdes nao

protegidas, pois, conforme leciona Paulo Nader:
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Interpretar o Direito € revelar o sentido e o alcance de suas
expressoes. Fixar o sentido de uma norma juridica € descobrir a sua
finalidade, é pbr a descoberto os valores consagrados pelo
legislador, aquilo que teve por mira proteger. Fixar o alcance é
demarcar o campo de incidéncia da norma juridica, é conhecer sobre
que fatos sociais € em que circunstancias a norma juridica tem
aplicagdo. (NADER, 1995, p. 306)

A partir de uma interpretacéo extensiva** (NADER, 1995) do art. 7°, da Lei de

Inovagao, constata-se que a possibilidade de obtengado por parte da ICT alcanga

também tecnologias nao protegidas, como o know-how. Interpretacdo contraria

frustraria o préprio “incentivo a inovagao e a pesquisa cientifica e tecnolégica no

ambiente produtivo” perseguido pela lei, previsto no seu art. 1°, caput (BRASIL,

2004a).

Para Denis Borges Barbosa, a disposicdo € desnecessaria, pois esta implicita

na propria razdo de ser da ICT a aquisicdo de tecnologias necessarias a sua

atuacéo:

Na verdade, a norma deste Art. 7° nada acresce a competéncia das
ICTs. As ICTs podem sempre - como qualquer 6rgdo publico -
comprar os bens, tecnologias ou licencas de que precisam. Tal poder
€ intrinseco a capacidade juridico-administrativa de que foram
inicialmente dotadas. (BARBOSA, D., 2009)

O contrato de obtengao de tecnologia, protegida ou ndo, previsto no art. 7°, da

Lei de Inovagao, submete-se as mesmas regras do contrato de licenciamento e do

contrato de transferéncia de tecnologia, previstos no art. 6°, caput, da lei:

Art. 6° E facultado & ICT publica celebrar contrato de transferéncia de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de
exploragdo de criagcdo por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria. (BRASIL, 2004a)

A diferencga entre os dois dispositivos consiste na posigdo ocupada pela ICT

no contrato. No art. 6°, a ICT é a licenciante, se a tecnologia for protegida por algum

2E aquela em que o intérprete do texto conclui que o legislador disse menos do que queria dizer (NADER,

1995).
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DPI, ou fornecedora de tecnologia, caso esta ndo tenha a referida protegéo. Ja no
art. 7°, a ICT figura como licenciada ou receptora da tecnologia. Ou seja, ndo existe
uma diferenga substancial entre os dois dispositivos, € mera questdo de
denominacgao legal. Assim, obtengdo de tecnologia, ou € um licenciamento ou uma
transferéncia de tecnologia.

Feito o esclarecimento necessario acerca do contrato de obtencdo de
tecnologia, ou seja, fixado o entendimento de que se trata de um contrato onde a
ICT adquirira uma tecnologia protegida (licenciamento) ou n&o protegida
(transferéncia de tecnologia), impde-se agora tecer algumas consideragdes sobre
esses dois contratos. Nas linhas seguintes sera abordado o contrato de
transferéncia de tecnologia e na préxima subsecao o de licenciamento de tecnologia.

Segundo o art. 2°, inc. Ill, alineas a) e b), da Instrugado Normativa n° 70, de 11
de abril de 2017, do INPI, o contrato de transferéncia de tecnologia pode abranger
dois objetos: fornecimento de tecnologia (know-how) e prestagdo de servigos de
assisténcia técnica:

Art. 2° O INPI averbara os contratos de licenga, sublicenca e de
cessao de direitos de propriedade industrial e registrara os contratos
de transferéncia de tecnologia e de franquia a seguir:

[...]

Il — Transferéncia de tecnologia:

a) o contrato de fornecimento de tecnologia (“know how”) que
compreende a aquisicdo de conhecimentos e de técnicas nao
amparados por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento
de informagdes tecnoldgicas, destinados a produgcédo de bens e
servigos; e,

b) o contrato ou fatura de prestacdo de servicos de assisténcia
técnica e cientifica que estipula as condigbes de obtengédo de
técnicas, métodos de planejamento e programagdo, pesquisas,
estudos e projetos destinados a execugao ou prestacao de servigos
especializados. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2017)

Ao examinar a designacao feita pela autarquia federal, Denis Borges Barbosa

(2015, p. 468) considera que o contrato de fornecimento de tecnologia trata de
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“negdcios juridicos relativos a certos conhecimentos técnicos néo livremente
acessiveis, tais acordos sado designados na pratica internacional como contratos de
saber fazer, ou, mais usualmente, de know how”.

Por fim, o contrato de transferéncia de tecnologia previsto no art. 6°, caput, da
Lei 10.973 de 2004, possui clausulas proprias no que tange aos DPI. De acordo com
Woldaynsky (2010, p. 125), as seguintes clausulas de propriedade intelectual, pela
importancia que tém nos contratos de tecnologia dessa natureza, devem constar do
ajuste: i) clausula de retorno ou de comunicagao, pela qual “as partes assumem a
obrigacao reciproca de fazer conhecer e p6r a disposi¢ao da outra as inovagdes ou
avangos obtidos em relagdo a tecnologia licenciada em um momento posterior a
conclusao do contrato”; ii) clausula de remuneragao pela aquisigcdo do know-how; iii)
clausula de manutencédo do segredo; iv) clausula que imponha niveis minimos de
qualidade no produto ou servigo fruto da tecnologia recebida; e, v) clausulas de
utilizacao, divulgacao e exploragdo do know-how apéds a extingdo do contrato.

Ao contrario do que ocorreu com os acordos de parceria tratados na
subsecao anterior, relativamente a existéncia de modelos contratuais, o presente
estudo néo identificou no Lambert Toolkit, do Escritério de Propriedade Intelectual do
Reino Unido, nenhum modelo que contemplasse a aquisi¢gdo de tecnologia pela
instituicdo publica (INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF UNITED KINGDOM,

2016).

2.6.3 Licenciamento
Conforme demonstrado no Quadro 3, o contrato de licenciamento firmado

pelas ICT publicas tem previsdo no art. 6° caput, da Lei 10.973 de 2004 e tem o
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objetivo de permitir que a empresa contratada use ou explore comercialmente as

tecnologias desenvolvidas (BRASIL, 2004a).

Ainda segundo a Lei de Inovagao, o licenciamento pode ser outorgado de

duas formas, com exclusividade (art. 6°, §§1° e 1°-A) ou sem exclusividade (art. 6°,

§2°):

Art. 6°[...]

§ 1° A contratacdo com clausula de exclusividade, para os fins de
que trata o caput, deve ser precedida da publicagdo de extrato da
oferta tecnolégica em sitio eletronico oficial da ICT, na forma
estabelecida em sua politica de inovagéo.

§ 1°-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa
podera ser contratada com clausula de exclusividade, dispensada
a oferta publica, devendo ser estabelecida em convénio ou contrato a
forma de remuneracéo.

§ 2° Quando nao for concedida exclusividade ao receptor de
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste
artigo poderao ser firmados diretamente, para fins de exploragao de
criacdo que deles seja objeto, na forma do regulamento. (BRASIL,
2004a, grifo nosso)

Na modalidade exclusiva, prevista no art. 6° §§1° e 1°-A, a empresa

licenciada tem o direito de impedir outros agentes econdmicos de usar ou explorar a

tecnologia protegida por direito de propriedade industrial, na forma do art. 42, inc. | e

II, da Lei 9.279 de 1996, no caso de protecao patentaria:

Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro,
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender
ou importar com estes propdsitos:

| - produto objeto de patente;

Il - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
(BRASIL, 19963, grifo nosso)

De outro modo, caso a ICT opte por realizar o licenciamento sem

exclusividade, outras empresas igualmente licenciadas também poderdo usar e

explorar

tecnologia desenvolvida. Acerca da modalidade exclusiva de

licenciamento Ana Paula Woldaynsky assevera que
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[o]s contratos exclusivos sdo os mais praticados nas parcerias das
universidades com empresas, pois a empresa licenciada ao
comercializar a inovagdo de forma exclusiva, alcancara maior
competitividade, obtendo o retorno dos investimentos empregues
com a parceria (WOLDAYNSKY, 2010, p. 114).

Em estudo recente, Katia Yee (2016), ao tratar das especificidades em torno
da propriedade intelectual nos contratos de transferéncia de tecnologia elencou as
principais clausulas envolvidas nessa espécie contratual, perfeitamente aplicaveis
aos contratos de licenciamento. Sdo elas: i) titularidade da PI; ii) exclusividade; iii)
licenciamento a terceiros; iv) territorialidade; v) sigilo e confidencialidade; vi) custos
da patente; e, vii) extingdo do contrato.

Além das clausulas essenciais de Pl apresentadas acima, Woldaynsky (2010)
sugere que os contratos de licenciamento de tecnologia protegida devem prever
também as seguintes clausulas e condi¢gdes contratuais: i) clausula de renuncia
unilateral em caso de alteragdo do escopo da protegédo da invencgéo; ii) clausula de
rescisdo por nulidade (judicial ou administrativa) do documento de patente; iii)
clausula de abstencao da exploracao da patente e de revelacdo dos conhecimentos
transmitidos apds a vigéncia da licenga; e, iv) clausula que esclaregca se havera
pagamento de royalties quando a patente for extinta por motivo diverso do término
de vigéncia.

Semelhantemente a subseg&o anterior, aqui também cabe registrar que o
Escritério de Propriedade Intelectual do Reino Unido, além dos modelos de contratos
de parcerias entre instituicdes publicas e empresas, também disponibiliza outras
espécies de modelos contratuais, como o de licenciamento de patente e

fornecimento de know-how (INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF UNITED

KINGDOM, 2016). Disponivel na pagina oficial do governo*® desde 2005, o Patent

43 https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit.
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and Know-How Licence, traz as seguintes clausulas de PI: i) territorialidade; ii)
sublicenciamento; iii) know-how; iv) exclusividade; v) remuneracgao; vi) titularidade da
PI; vii) prazo; viii) comercializagao; e, ix) custos da protecgao.

Demonstrados os aspectos mais importantes das trés espécies de contratos
de tecnologia abordadas nesta dissertagdo, passa-se no capitulo seguinte a

exposigao dos resultados obtidos na presente pesquisa.
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3 RESULTADOS

O presente capitulo apresenta a analise dos contratos de tecnologia firmados
entre ICT da MB e empresas, com énfase nas clausulas de propriedade intelectual,
tais como, titularidade dos DPI anteriores ao contrato; titularidade da Pl resultante da
pesquisa; confidencialidade; e, utilizac&o, divulgacéo e exploragdo do know-how.

Foram analisados treze contratos de tecnologia firmados por trés das doze
ICT existentes na estrutura organizacional do Comando da Marinha, com sete
empresas nacionais®, de quatro diferentes setores econdmicos (farmacéutico,
petréleo e gas, aeroespacial e materiais poliméricos), conforme demonstrado no

Quadro 4.

Quadro 4 — Contratos por ICT, quantidade, espécie e setor produtivo.

ICT | Quant. Espécie contratual Setor produtivo
ICT 1 1 Parceria Petréleo e gas
Petréleo e gas
3 Parceria Aeroespacial
ICT 2 Aeroespacial
1 Licenciamento Materiais poliméricos
ICT 3 8 Obtengéo de tecnologia Farmacéutico

Fonte: Elaboragao do autor a partir do exame dos contratos firmados.

Da analise dos treze contratos de tecnologia sob exame foram identificadas
clausulas comuns, que, independentemente da natureza contratual (obtengdo de
tecnologia, acordo de parceria ou licenciamento), necessariamente constardo na
avenca, como por exemplo: Objeto, Alteracdes e Vigéncia. De outro modo, também

foram identificadas clausulas préprias de cada espécie contratual, como as clausulas

*4 Para este trabalho sera adotado o entendimento de empresa nacional como sendo aquela constituida pelas
leis brasileiras e que tenha sua sede e administragdo no pais, com fundamento no art. 170, IX, da Constituigao
Federal de 1988 (BRASIL, 1988a) c.c. art. 2°, IV, b), da Lei 12.598 de 2012 (BRASIL, 2012b).
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de Controle de Qualidade, Assisténcia Técnica e Transferéncia da Informacéao

Técnica (know-how), entre outras, conforme demonstrado no Quadro 5:

Quadro 5 — Clausulas constantes dos treze contratos de tecnologia analisados.

Clausulas

Acordo de Parceria

Obtencéao de Tecnolog_;ia

Licenciamento

1 2 83 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Considerandos X X X X X X X X X X X X X
Objeto X X X X X X X X X X X X X
Definigoes X X X X X X X X X X X
Execugao X X X X X X X X X X X X X
Fiscalizagao X X X X X X X X X X X X X
Assisténcia Técnica X X X X X X X X X
Aspectos Regulatérios X X X X X X X X
Controle de Qualidade X X X X X X X X
Garantia de Qualidade X X X X X X X X
Fornecimento para Outros X X X X X
Legislagao Aplicavel X X X X X X X X X X X X
Vigéncia X X X X X X X X X X X X X
Alteracoes X X X X X X X X X X X X X
Recursos Financeiros X X X X X X X X X X X X
Obrigagoes das Partes X X X X X X X X X X X X X
Responsabilidade Civil X X X X X X X X X X X
Transferéncia do know-how X X X X X X X X X
Propriedade Intelectual X X X X X X X X
Concorréncia X X X
Propriedade dos Bens
Adquiridos X X
Confidencialidade X X X X X X X X X X X X X
Garantia X X X X X X X X X
Forga Maior X X X X X X X X X
Cessao do Contrato X X X X X X X X X X X X
Unidade do Contrato X X X X X X X X X X
Separabilidade X X X X X X X X X
Nao Associagao X X X X X X X X X X X
Resolugao de Controvérsias X X X X X X X X X
Rescisao X X X X X X X X X X X
Comunicagoes X X X X X X X X X X X
Foro X X X X X

Fonte: Elaboracao prépria a partir dos treze contratos de tecnologia analisados.

Demonstradas as clausulas dos contratos de tecnologia firmados pelas ICT

de defesa da MB com empresas, as subsec¢des seguintes analisardo os resultados

relativos a cada espécie de contrato de tecnologia celebrado, com atencao especial

para aspectos especificos importantes, como o objeto, remuneracgao, titularidade da

Pl e sigilo.
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3.1 ACORDOS DE PARCERIAS CELEBRADOS

Os dados coletados para esta subseg¢do sao oriundos apenas da analise
documental®® dos quatro acordos de parceria e do Edital de Selegdo Publica
Conjunta FINEP/BNDES/MD/AEB de Apoio a Inovacdo Tecnoldgica nos Setores
Aeroespacial, Defesa e Seguranca — INOVA AERODEFESA — 04/2013%.

O Quadro 6 aponta a presenga ou omisséo, nos quatro acordos de parcerias
analisados, das clausulas de Pl mais utilizadas nessa espécie de contrato de
tecnologia em comparagao com os instrumentos firmados.

Quadro 6 — Clausulas de Pl usadas nos acordos de parceria e sua
presenga nos contratos analisados.

Clausulas Acordo 1 | Acordo 2 | Acordo 3 | Acordo 4
Titularidade da PI ausente | ausente | presente | presente
Remuneracao ausente | ausente | ausente | ausente

Sublicenciamento ausente | ausente | ausente | presente
Sigilo e confidencialidade presente | presente | presente | presente
Recursos envolvidos presente | presente | presente | presente
Participagdo nos resultados | ausente | ausente | presente | presente
Custos da protegao ausente | ausente | presente | presente
Comercializagao ausente | ausente | ausente | ausente

Direitos de Pl pré-existentes | ausente | presente | presente | presente

Fonte: elaboragao do autor a partir de Bocchino et al (2010), Conselvan (2009),
Pimentel (2010).

3.1.1 Acordo de parceria n° 1

O primeiro acordo de parceria examinado foi celebrado no ano de 2016 com
empresa do setor aeronautico no ambito do INOVA AERODEFESA de 2013,
programa de fomento destinado a apoiar financeiramente as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo nas empresas brasileiras dos seguintes setores
produtivos: aeroespacial, defesa e seguranga, conforme reprodugao parcial do item

1 do seu edital:

A indisponibilidade de acesso aos integrantes das ICT parceiras impediram a realizagao da coleta de dados
direta por meio de entrevista.

48 Apenas os Acordos de parceria 1 e 2, do Quadro 6, foram celebrados no contexto do INOVA AERODEFESA
de 2013.
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1. APRESENTACAO

A Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econémico e Social — BNDES, o Ministério da
Defesa — MD e a Agéncia Espacial Brasileira — AEB tornam publica a
SELECAO CONJUNTA de Planos de Negocio de Empresas visando
o apoio financeiro a projetos no ambito do PLANO DE APOIO
CONJUNTO INOVA AERODEFESA.

O referido plano de apoio € iniciativa destinada a coordenacao das
acdes de fomento a inovagao e ao aprimoramento da integragao dos
instrumentos de apoio disponibilizados pela FINEP, BNDES, MD e
AEB (doravante designadas conjuntamente como ‘“Instituicdes
Apoiadoras”), com a finalidade de apoiar a pesquisa, ©
desenvolvimento e a inovagdo nas empresas brasileiras das cadeias
de produgdo aeroespacial, defesa e seguranga, incentivando dessa
forma seus respectivos adensamentos. (FINEP et al., 2013)

A empresa parceira foi contemplada com apoio financeiro, de natureza nao
reembolsavel, na modalidade de Subvencdo Econbmica, para emprego em projeto
de pesquisa de alto risco tecnolégico, na linha tematica de Sistemas e Subsistemas
de Comando e Controle para Defesa, apds ter seu plano de negdcios aprovado pela
FINEP.

O acordo tem por objeto o desenvolvimento conjunto de projeto relativo a
fusdo de dados para aplicacbes navais, prevendo na execucao das atividades
necessarias ao desenvolvimento, a disponibilizacdo do capital intelectual, o
compartilhamento das instalagdes e troca de informagdes técnicas entre os atores
parceiros.

Das nove clausulas de Pl constantes do Quadro 6, apenas duas (Sigilo e
Confidencialidade e Recursos Envolvidos) estao presentes no Acordo 1. Faltam as
clausulas de: i) Titularidade da PI; ii) Remuneragao; iii) Sublicenciamento; iv)
Participagdo nos Resultados; v) Custos da Protecao; vi) Comercializagao; e, vii) DPI
pré-existentes.

Embora o Acordo n° 1 ndo tenha apresentado sequer metade das clausulas

de PI, a redacao da clausula descritiva do objeto e disposi¢gdes conexas ndo deixam
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a desejar. A clausula que descreve o objeto nos quatro acordos de parceria s6
andou bem no Acordo 1, pois a sua redagao e das clausulas conexas, tais como,
forma de execucgéo etc., ndo deixam duvidas sobre a natureza cooperativa do ajuste,
conforme reproducédo dos seguintes trechos do contrato®:

CLAUSULA QUARTA: DO OBJETO

4.1. Constitui objeto do presente Acordo a cooperacao cientifica e
tecnologica entre [...] e a [...] com vistas ao desenvolvimento
conjunto do Projeto [...], descrito com maior detalhe no anexo deste
Acordo, conforme definidos na Clausula 4.2 abaixo.

[...]

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE EXECUCAOQ

[...]

5.3. Os trabalhos conjuntos na implementacdo do Projeto serdo
realizados nas instalagoes designadas conjuntamente pela [...] e
pelo [...], conforme o trabalho a ser executado, devendo estar
acessivel aos técnicos envolvidos toda a infraestrutura necessaria
para o desenvolvimento do Projeto.

CLAUSULA SEXTA: REPRESENTANTES E TECNICOS

6.1. [...] e [...] designam os Representantes Técnicos que sao
responsaveis pelo acompanhamento das atividades previstas no
presente instrumento e no seu Plano de Trabalho, citados no Anexo,
cabendo a eles a tomada de providéncias junto a respectiva Parte
que representa, realizando reunides e promovendo agdes de
interesse comum, bem como avaliando os resultados obtidos
nas atividades desenvolvidas. [...]

[...]

CLAUSULA NONA: ATRIBUICOES E RESPONSABILIDADES

9.1 — Sao atribuicoes comuns a todas as Partes:

[...]

9.2. Caberda ao [...] e a [...] disponibilizar os recursos humanos e a
infraestrutura necessarios para o adequado desenvolvimento do
Projeto, conforme disposto no Anexo que integra o presente Acordo.
(grifo nosso).

Feita a observagado quanto a clausula do objeto, a primeira clausula contratual
especifica de PI, constante do Quadro 6, que merece atengcéo € a que trata da
remuneracgao, justamente pela sua auséncia nos quatro acordos firmados.

Conforme mencionado na subsecao 2.1.2 deste trabalho, que trata da

classificagdo dos contratos, o contrato de tecnologia firmado por ICT de defesa é

*" Os nomes da ICT e da empresa foram suprimidos em razdo de compromisso assumido pelo autor junto a
direcdo do 6rgéo.
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oneroso por forca do art. 54, caput, da Lei 8.666 de 1993. Essa caracteristica
sugere que os recursos financeiros, intelectuais e materiais empregados no projeto
sejam inseridos no acordo.

Além da auséncia da clausula de remuneracédo, o Acordo n° 1 também nao
prevé duas outras clausulas de Pl fundamentais para o tipo de contrato de
tecnologia, sdo elas: a Titularidade da Pl e a Participagdo nos Resultados. A falta
dessas clausulas deixa a ICT em posi¢ao de vulnerabilidade quanto aos DPI que
possam surgir da parceria. A ndo previsao da Titularidade da Pl e da Participagéo
nos Resultados confunde a natureza juridica do acordo firmado, pois deixa duvida
quanto a existéncia de uma unido de esforgos para o atingimento de um objetivo
comum, caracteristica principal de uma parceria propriamente dita, conforme
apontado na subsecéo 2.6.1 deste trabalho.

Observa-se no Quadro 6, que todos os contratos de parceria celebrados
possuem a clausula de confidencialidade, essencial nos contratos de tecnologia de
qualquer espécie, conforme apresentado na subsecao 2.6.1. No entanto, na redacao
do Acordo n°® 1 ndo ha a previsdo de prazo superior a vigéncia do contrato
relativamente a obrigacao de guardar sigilo. Ou seja, com a omissao, a obrigacao de
guardar sigilo estaria extinta ao término do contrato, o que deixaria a parte receptora
dos conhecimentos, informacgdes e dados da ICT, livre para dispor deles como bem
quisesse. Segue reproducao integral da clausula que trata do sigilo:

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: SIGILO

11.1. Todos os assuntos, dados, resultados, processos, produtos e
informagbes decorrentes deste Acordo, sdo de natureza sigilosa,
devendo ser classificados segundo o seu grau de sigilo previsto no
Decreto 7.845/14NOV2012, comprometendo-se as Partes, e as
pessoas que deles tenham ou venham a ter conhecimento, a
observar medidas assecuratérias de salvaguarda.

11.2. As informagdes, formulas, especificagdes, métodos, processos,
desenhos e técnicas de produgado que forem utilizados no Projeto,
bem como os Resultados do Projeto, mesmo que intermediarios, nao
poderao ser revelados a terceiros, publicados em revista cientifica ou
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a imprensa em geral, sem o0 consenso previo e por escrito dos
Representantes Técnicos designados pelo [...] € pela [...], no Anexo.
Neste sentido, basta que apenas 01 (um) dos Representantes
Técnicos ndo aprove a divulgacdo para que esta esteja proibida,
ressaltando que a eventual ndao autorizagao para publicagao devera
ser devidamente fundamentada. Contudo, sempre que, através de
qualquer meio de comunicagdo forem divulgados Resultados,
processos e produtos, bem como atividades inerentes a este Acordo,
devera ser expressamente indicada a participacdo do [...] e da[...].

Enfim, a falta de sete clausulas essenciais a essa espécie de contrato de
tecnologia, conforme demonstrado no Quadro 6, deixa a ICT contratante em

condicao bem desfavoravel relativamente a salvaguarda dos seus DPI.

3.1.2 Acordo de parceria n° 2

O Acordo n° 2, do Quadro 6, assinado em 2015, também foi firmado com
empresa pertencente ao setor aeroespacial e no ambito do plano de apoio setorial
INOVA AERODEFESA — 04/2013, para o desenvolvimento de projeto relativo a
sistema de langamento de misseis, no qual cada participe obrigou-se a atividades
pontuais nesse ajuste cooperativo. Da mesma forma que o Acordo n° 1, o projeto de
pesquisa, de alto risco tecnolégico, na linha tematica de Sensores/sensoriamento
Remoto para Defesa, foi aprovado pela FINEP para receber apoio financeiro de
natureza nao reembolsavel, na modalidade de Subvencdo Econdmica
(FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS et al, 2013).

Segundo as disposi¢coes contratuais do Acordo n° 2, a ICT obrigou-se
basicamente ao fornecimento de documentacédo técnica de carater funcional e
operacional e realizacdo de testes no equipamento®®. As atividades voltadas para o
desenvolvimento propriamente ditas ficaram a cargo da prépria empresa do setor

industrial aeronautico.

B A realizagao de testes por uma ICT pode configurar atividade de desenvolvimento tecnoldgico, caso ndo esteja
limitada ao mero fornecimento do resultado. No entanto, a redagao contratual ndo foi suficiente para concluir pela
execugao daquele tipo de atividade.
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Como mostra o Quadro 6, o Acordo n°® 2 também ndo contemplou na sua
redagao a maioria das clausulas de Pl mais utilizadas em acordos de parceria para
desenvolvimento de tecnologia. Faltam as clausulas de: i) titularidade da PI; ii)
remuneragao; iii) sublicenciamento; iv) participagdo nos resultados; v) custos da
protecao; e, vi) comercializagao.

Relativamente a descrigdo do objeto, o Acordo n° 2 nao logrou 0 mesmo éxito
do Acordo n° 1. A clausula que descreve o objeto o faz de forma a deixar duvidas
acerca da natureza do contrato. E, assim como outras clausulas, sugere que a
execucgao das atividades de P&D é exclusiva da empresa. O Acordo n° 2, assim
dispde na clausula que descreve o objeto*:

CLASULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente Termo de Acordo de Parceria tem por objetivo
estabelecer as regras e condigdes de cooperacdo, a fim de dar
andamento ao Projeto supracitado para o Programa INOVA
AERODEFESA, para o qual a [...] desenvolvera o Projeto [...] para
a Marinha do Brasil. (grifo nosso)

Quando o contrato trata das obrigagbes e responsabilidades dos parceiros,
atribui a execugao do projeto exclusivamente a empresa, deixando para a ICT
apenas o fornecimento de documentos, dados, informagdes e acompanhamento de
testes de aceitacdo. Segue reproducao das disposi¢cdes contratuais:

CLAUSULA DECIMA — RESPONSABILIDADE DAS PARTES

10.1 CABERAA[..]

[...]

10.1.2 Conduzir a execugdo do projeto, alocando recursos
financeiros e humanos para tal fim.

10.2 CABERA AO [..]

10.2.1 Fornecer todas as informagbes necessarias de modo a que o
produto desenvolvido atenda aos requisitos funcionais e operacionais
que se aplicam a este projeto.

10.2.2 Fornecer documentacdo do projeto do [...] atual, na medida
em que forem necessarios.

9 Os nomes da ICT e da empresa, assim como o nome do projeto, foram suprimidos em razdo de compromisso
assumido pelo autor junto a direcdo do érgéo.
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[...]
10.2.4 Facilitar, na medida do possivel, condicbes para os testes do
equipamento desenvolvido.

Da mesma forma que o ajuste anterior, 0 Acordo n°® 2 nao prevé a titularidade
da PI, nem tampouco a participagdo nos resultados da pesquisa. Como ja dito na
subsecado anterior, a auséncia dessas duas clausulas essenciais a espécie de
contrato de tecnologia sob exame, prejudica a certeza acerca de sua natureza
juridica, conforme apresentado na subsecao 2.6.1 deste trabalho.

A protecao das informacgdes sigilosas, a semelhanga do Acordo n° 1, também
nao foi bem sucedida no Acordo n° 2. Novamente, faltou prever um prazo além da
vigéncia contratual, no qual a empresa ainda ficaria obrigada a guardar sigilo
relativamente aos conhecimentos, informagdes e dados fornecidos pela ICT. Veja-se
a redagao das clausulas pertinentes constantes do acordo de confidencialidade
anexo ao acordo de parceria:

CLAUSULA QUINTA — DA CONFIDENCIALIDADE

As PARTES se comprometem a proteger as informagdes
confidenciais e sigilosas classificadas como RESERVADAS, néo
estando autorizadas a divulga-las, pelo periodo da vigéncia deste
acordo, conforme a Clausula Sexta, [...].

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA

Este Acordo tera vigéncia de 04 anos a contar a partir da data de sua
assinatura pelas PARTES de acordo com o art. 24 da Lei n°
12.527/2011.

Observando o Quadro 6, percebe-se que o Acordo 2 também né&o regula de
maneira satisfatéria os DPI envolvidos na espécie contratual, haja vista que o
referido ajuste s6 traz em seu conteudo apenas trés das nove clausulas
essenciais mais utilizadas nos acordos de parceria para desenvolvimento de

tecnologia.
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3.1.3 Acordo de parcerian® 3

Conforme indicado no Quadro 4, além desses dois primeiros acordos
firmados com empresas do setor aeroespacial, a mesma ICT também assinou um
ajuste cooperativo com empresa do setor de petroleo e gas, em 2016 . Este ajuste
cooperativo originou-se da necessidade da empresa de desenvolver sistemas de
monitoramento do nivel de ruido na paisagem acustica submarina, a fim de atender
exigéncias de carater ambiental. No entanto, em razdo do seu uso dual, tais
sistemas, além de interessar a industria de petrleo e gas, também podem ser
empregados nas atividades finalisticas da MB®°.

Como a ICT parceira tem em sua organizagao um grupo de pesquisas com
experiéncia e capacitacao técnica e cientifica para adquirir, processar, analisar e
interpretar dados acusticos submarinos®! decidiu firmar a parceria com empresa do
setor de petroleo e gas, no ambito de projeto que visa ao monitoramento acustico no
interior de aguas jurisdicionais brasileiras.

O Acordo 3 so6 deixou de contemplar trés das nove clausulas de Pl mais
utilizadas nos contratos de tecnologia desse tipo, sdo elas: i) remuneracao; ii)
sublicenciamento; e, iii) comercializagdo, conforme demonstrado no Quadro 6.
Comparativamente, o Acordo 3 superou, e muito, os dois primeiros no que concerne

a protecao dos DPI da ICT celebrante.

* Sistemas de monitoramento da paisagem acustica submarina, além de contribuir para a Marinha do Brasil
cumprir a sua destinagéo constitucional, prevista no art. 142, caput, da Constituicdo de 1988, quais sejam,
defesa da patria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem (BRASIL, 1988a), também
interessa ao cumprimento das atividades subsidiarias especificas da Forga, nas quais exerce o papel de
Autoridade Maritima, conforme estabelece o art.17, inc. | a V, e paragrafo unico, da Lei Complementar n°
97/1999 (BRASIL, 1999).

o1 Registre-se, porém, que qualquer atividade de pesquisa cientifica nas dguas jurisdicionais brasileiras é feita
sob 0 acompanhamento do Comando da Marinha, conforme preconizado no art. 2°, caput, do Decreto n° 96.000,
de 2 de maio de 1988 (BRASIL, 1988b).
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Tendo em vista a importancia da clausula que apresenta o objeto contratual,

e, semelhantemente a abordagem das duas subsecdes anteriores, destinadas aos

Acordos 1 e 2, essa clausula sera a primeira a ser examinada no Acordo 3.

Nesse acordo, a clausula objeto descreve um determinado servico a ser

executado apenas pela ICT, como parte de um projeto de P&D, e, a participacao da

empresa resume-se ao aporte financeiro, como se pode observar nas redagdes a

seguir’®:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 O presente TERMO tem por finalidade a execugao do escopo de
caracterizacdo e monitoramento fixo costeiro, modelagem e
processamento de registros acusticos como parte integrante do
Projeto [...].

CLAUSULA TERCEIRA — ENCARGOS DOS PARTICIPES

3.3 Séo encargos da [...]:

3.3.1 Nas condi¢des estabelecidas neste TERMO, repassar os
recursos previstos na CLAUSULA DE REPASSE FINANCEIRO,
deste TERMO;

3.3.2 Fornecer dados e informagdes necessarias ao desenvolvimento
do objeto deste TERMO;

3.3.3 Diligenciar, inspecionar e auditar, a qualquer tempo, os
trabalhos realizados pelo [...], de forma a contribuir com o
atingimento dos objetivos deste TERMO;

CLAUSULA QUARTA — APORTE FINANCEIRO E REPASSE

4.1 A [..] efetuara aportes financeiros no montante de [...] para
consecuc¢ao do objeto deste TERMO.

Aqui também cabe a observagao feita na subsecdo 3.1.1, que abordou o

Contrato 1 quanto a clausula de remuneragéo.

Ao contrario da redagéo da clausula de sigilo e confidencialidade constante

dos Acordos 1 e 2, o Acordo 3 apresentou redacdo com mais seguranga juridica

para a ICT. Sua clausula de confidencialidade fixou expressamente um prazo além

da vigéncia do contrato, dentro do qual a empresa continuara obrigada a manter

®2 Os nomes dos participes, valores repassados, assim como o nome do projeto, foram suprimidos em razéo de
compromisso assumido pelo autor junto a diregéo da ICT celebrante.
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sigilo sobre todas informacdes, documentos, dados e conhecimentos recebidos.
Veja-se:

CLAUSULA SEXTA —SIGILO

[..]] ) ;
6.3 Os PARTICIPES poderao trocar qualquer INFORMACAO
SIGILOSA entre si enquanto vigir o presente TERMO. Nao obstante,
a obrigacao de sigilo referido no item 6.2 sobrevivera por 20 (vinte)
anos ao término da cooperagao. (grifo nosso)

Diferentemente dos acordos de parceria anteriormente analisados, o Acordo
3, embora nao traga em seu bojo a totalidade das clausulas de Pl sugeridas no

Quadro 6, resguarda melhor os DPI da ICT.

3.1.4 Acordo de parcerian® 4

O ultimo dos quatro acordos de parceria analisados na presente dissertacao,
firmado em 2016, foi realizado para a consecugao dos objetivos da Rede de
Modelagem e Observacao Oceanografica (REMO), que consiste na unido de varias
instituicoes brasileiras e seus respectivos conhecimentos cientificos juntamente com
colaboradores internacionais, para o desenvolvimento de sistemas de previsao
oceanica e oceanografia operacional. A REMO esta em funcionamento desde 2007,
e desde entdo vem sendo permanentemente melhorada pelos pesquisadores
responsaveis. Seu trabalho sobre oceanografia operacional tem muita importancia
para paises possuidores de uma grande fronteira oceanica como o Brasil,
principalmente no que tange a seguranga da navegacao, operacdes de resgate e
salvamento, exploragdo econdmica dos recursos marinhos e outras atividades (LIMA
et al, 2013).

Nesse contexto € que uma das empresas integrantes da REMO e uma das
ICT da MB firmaram uma parceria. Aqui também, a exemplo dos outros trés acordos

anteriores, a clausula descritiva do objeto merece apreciagdo destacada. E que, no



109

Acordo 4, conforme demonstram as disposicbes abaixo transcritas, embora a
descricdo do objeto sugira o desempenho de atividades conjuntas, a clausula que
detalha a execugdo do acordo, impde a realizagdo das atividades de
desenvolvimento apenas a ICT. Segue reprodugao®;

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1 — O presente TERMO DE COOPERACAO tem por objeto a uni&o
de esforgos dos Participes para o desenvolvimento do Projeto de
P&D intitulado “Sistema de Previsao Oceéanica com Assimilacdo de
Dados Para Apoio a Industria do Petréleo, Defesa Nacional e
Seguranca da Navegacao”.

CLAUSULA SEGUNDA — MODO DE EXECUCAO

2.1 — A execucéo do objeto deste TERMO DE COOPERACAO ficara
a cargo do [...] e dar-se-a de acordo com o “Plano de Trabalho”, que
passa a integrar o presente instrumento juridico, na forma de Anexo.
2.2 — O desenvolvimento do objeto do presente TERMO DE
COOPERACAO podera ser diligenciado, inspecionado e auditado
pela [...] ou por terceiro por ela contratado para esse fim, a qualquer
tempo.

Conforme o Quadro 6 apontou, aqui também restou ausente a clausula de
remuneragao, razdo pela qual reforcamos o que foi expresso na subsecao 3.1.1,
quando da abordagem dessa disposicao faltante.

Quanto ao sigilo e confidencialidade, o Acordo 4 estabeleceu a obrigagdo dos
participes guardarem sigilo pelo periodo de dez anos. Periodo esse superior ao da

vigéncia contratual, fixada em 1.095 dias corridos. Ou seja, a obrigacdo quanto ao

sigilo perdurara durante sete anos apods o término da parceria:

CLAUSULA QUINTA — PRAZO DE VIGENCIA

5.1 — O prazo de vigéncia deste TERMO DE COOPERACAO sera de
1095 (Um mil e noventa e cinco) dias corridos, a contar da assinatura
deste Instrumento, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, a ser
firmado pelos PARTICIPES.

[...]

CLAUSULA OITAVA — SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

%3 Os nomes dos participes foram suprimidos em raz&o de compromisso assumido pelo autor junto a direcdo da
ICT celebrante.
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8.1 — Cada Participe se compromete em manter sigilo sobre as
informacobes trocadas e geradas durante a execugao das atividades
do presente TERMO DE COOPERACAOQ por um periodo de 10 (dez)
anos e ainda, nao revelar nem transmitir direta ou indiretamente as
informagdes trocadas a terceiros que ndo estejam envolvidos no
desenvolvimento do objeto deste TERMO DE COOPERACAO.

Finalmente, registre-se que o Acordo n° 4 foi o que melhor resguardou os
interesses da ICT celebrante no que se refere aos DPI. Consoante o demonstrado
no Quadro 6, o acordo de parceria ora analisado apenas deixou de trazer em sua
redacao duas das nove clausulas de Pl mais utilizadas nos contratos de tecnologia
dessa natureza. As clausulas faltantes foram justamente aquelas que nédo constaram
de nenhum dos outros acordos: remuneragdo e comercializagdo. Infere-se assim

que tenha havido maior cooperagao na fase negocial entre os parceiros.

3.2 CONTRATOS DE OBTENCAO DE TECNOLOGIA CELEBRADOS

Nesta subsecdo serdo analisados os dados coletados diretamente dos
contratos, e, indiretamente da entrevista realizada com um dos integrantes da ICT
receptora da tecnologia, conforme roteiro do Apéndice B.

Dos treze contratos examinados no presente trabalho, oito tém como principal
objeto a obtengao de tecnologia pela ICT conforme previsdo do art. 7°, da Lei 10.973
de 2004 (BRASIL, 2004a) c.c. art. 24, inc. XXXII, da Lei 8.666 de 1993 (BRASIL,

1993), os quais serao examinados com destaque para as clausulas de PI.

3.2.1 Breve histérico
Os oito contratos® de obtencdo de tecnologia foram celebrados por uma
mesma ICT, conforme apontado no Quadro 4, que, de acordo com o explicitado na

motivacao para assinatura dos ajustes (Considerandos), tem a competéncia técnica

% Contratos 5 a 12, do Quadro 5.
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para o desenvolvimento de tecnologia de producdo e adaptacdo das tecnologias
transferidas para produgdo de especialidades farmacéuticas para o Ministério da
Saude (MS). O Quadro 7, apresenta as empresas contratadas e as datas de
assinatura dos ajustes:

Quadro 7 — Empresas fornecedoras nos contratos de obtengéo de tecnologia

# Empresa Data

5 EMS 28/11/2016
6 EMS 03/04/2017
7 EMS 12/06/2017
8 EMS 28/11/2016
9 EMS 28/11/2016
10 CRISTALIA 23/11/2016
11 CRISTALIA 23/11/2016
12 BLANVER 30/11/2016

Fonte: Elaboracao do autor, a partir dos contratos firmados.

Segundo entrevista realizada com um integrante da ICT receptora, seguindo-
se o roteiro constante do Apéndice B, dos oito contratos de obtencado de tecnologia
firmados, apenas um, o Contrato n° 12, foi extinto em razdo do medicamento
(cloridrato de raloxifeno) ter deixado de ser elegivel pelo MS para o estabelecimento
de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), na forma do art. 6°, inc. |
e Il, da Portaria n® 2.531 de 2014, do MS, acerca da PDP:

Art. 6° A lista de produtos estratégicos de que trata o art. 5° sera
definida considerando-se:

| - necessariamente os seguintes critérios:

a) importancia do produto para o SUS, conforme as politicas e os
programas de promogcao, prevengao e recuperagao da saude;

b) aquisicdo centralizada do produto pelo Ministério da Saude ou
passivel de centralizagao; e

c) interesse de produgdo nacional do produto e de seus insumos
farmacéuticos ativos ou componentes tecnoldgicos criticos
relevantes para o CEIS; e

Il - adicionalmente pelo menos um dos seguintes critérios:

a) alto valor de aquisi¢ao para o SUS;

b) dependéncia expressiva de importacdo do produto para os
programas e agdes de promogao, prevencao e assisténcia a saude
no ambito do SUS nos ultimos 3 (trés) anos;

c) incorporagao tecnoldgica recente no SUS; e

d) produto negligenciado ou com potencial risco de
desabastecimento. (BRASIL, 2014)
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Todos os outros sete contratos continuam em vigor, tendo em vista que foram
assinados entre novembro de 2016 e junho de 2017, com prazo de vigéncia fixado
inicialmente em quatro ou cinco anos.

Os contratos foram firmados com trés diferentes empresas farmacéuticas
sediadas no pais. Todos tém como contexto as diretrizes fixadas pela Portaria n°
2.531 de 2014, do MS, acerca da PDP (BRASIL, 2014). Esses contratos tém em
comum a finalidade de garantir a producdo de um determinado medicamento,
considerado estratégico® para o atendimento das demandas do Sistema Unico de
Saude (SUS), mediante processos de transferéncia e absorc¢ao de tecnologia.

Conforme previsto no art. 14, inc. lll, alinea b), daquele ato normativo, uma
das diretrizes estabelecidas pelo MS, concernentes a propriedade intelectual, para a
aprovagao de um projeto de PDP, consiste na obrigagdo, por parte da instituicao
publica receptora, de informar ao MS o numero do documento de patente da
tecnologia a ser transferida pela entidade privada, assim como também o seu titular
e sua vigéncia (BRASIL, 2014). Referida previsao sinaliza que a tecnologia objeto do
contrato pode ou nao estar protegida por direito de propriedade industrial, porém,
conforme afirmacado do entrevistado da ICT receptora, as tecnologias objeto de
transferéncia nos oito contratos analisados ndo estao sob protecdao patentaria.
Também afirmou que a ICT nao precisou ter acesso a nenhum documento de
patente para fabricar os medicamentos.

As trés empresas contratadas sdo detentoras da tecnologia de producao de
medicamentos estratégicos e figuram em cada instrumento juridico como
fornecedores da informacdo e assisténcia técnica necessaria a capacitacdo e

absorgao da tecnologia por parte da ICT receptora (obtentora).

%5 Medicamento estratégico é espécie do género produto estratégico. Este, por sua vez, é o produto necessario
para o atendimento das demandas do SUS e que possui relevancia para o Complexo Econémico-Industrial de
Saude (BRASIL, 2014).
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Segundo a redacgdo de clausula presente nesses oito contratos, a informagao
técnica a ser transferida inclui toda e qualquer informacdo, protegida ou né&o,
codificada ou n&o, necessaria ao processo de produgdo do medicamento
estratégico, assim como também qualquer aprimoramento desenvolvido pelos
fornecedores durante a vigéncia do contrato.

Noutro giro, também de acordo com a redacgao de clausula propria nesses oito
instrumentos, a assisténcia técnica abrange tanto os servicos prestados pelos
especialistas e técnicos dos fornecedores quanto a consultoria e treinamento
visando a capacitagao tecnologica do receptor. E, segundo relatado na entrevista,
durante a vigéncia contratual a assisténcia técnica ja esta inclusa. Mas, caso a ICT
necessite dela apds o término do contrato, sera celebrado outro ajuste especifico. E
0 que consta da clausula sétima, comum aos oito ajustes:

7 — CLAUSULA SETIMA: DA ASSISTENCIA TECNICA

7.1. Os servicos de ASSISTENCIA TECNICA serdo executados ao
longo da vigéncia do processo de transferéncia da INFORMACAO
TECNICA, em conformidade com o CRONOGRAMA DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E CAPACITACAO previsto no
Projeto Executivo, sem Onus adicionais para a RECEPTORA,
ressalvadas as hipoteses tratadas nos itens 7.2 e 7.3 infra, nas quais
o FORNECEDOR fara jus ao recebimento de remuneragao a ser
acordada entre as Partes oportunamente, através de aditivo ao
presente instrumento;

[...]

7.2. Se, posteriormente ao prazo de vigéncia do presente
Contrato, a RECEPTORA necessitar de ASSISTENCIA TECNICA do
FORNECEDOR para solucionar problemas especificos ocorridos
durante a producgao ou uso do PRODUTO, assim o comunicara ao
FORNECEDOR. Ambas as PARTES acordarao a forma mais
conveniente e envidarao os seus melhores esfor¢os para a solugao
do problema em questao;

[...]

7.3 O FORNECEDOR deve ser comunicado caso a RECEPTORA
necessite outro tipo de assessoria fora do alcance da ASSISTENCIA
TECNICA estabelecida no presente Contrato. Nesse caso, as
PARTES deveréo avaliar a capacidade do FORNECEDOR de prestar
o suporte requerido, bem como as condi¢gées pelas quais tal suporte
sera prestado pelo FORNECEDOR, através de aditivo ao presente
instrumento (grifo nosso).
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Embora n&o seja uma clausula de PI, a previsdo de disposi¢céo relativa a
resolugcao amigavel de controvérsias surgidas na execugao contratual é fundamental
para mitigar a incompletude contratual, tema tratado na subsecdo 2.3 supra.
Relativamente a esse importante aspecto dos contratos de tecnologia, far-se-a a
introducéo do esclarecimento obtido junto ao integrante da receptora.

O entrevistado informou que durante a execug¢ao do Contrato n° 11, verificou-
se uma lacuna acerca do fornecimento de determinado insumo essencial para
fabricagdo do medicamento. Essa lacuna impactava nos royalfies da empresa
fornecedora da tecnologia, clausula de Pl essencial nos contratos de tecnologia
dessa natureza, conforme demonstrado no Quadro 6. A controvérsia foi resolvida
por mecanismos proprios, diretamente entre as partes, por meio da celebragédo de
termo aditivo®®. Referido contrato também registrou a necessidade de alteragdes de
somenos importancia, formalizadas por apostilamento®, em razdo da diminuigdo
gradual do valor do produto destinado ao Ministério da Saude, a medida que a
tecnologia € absorvida.

Destaque-se, por fim que, conforme informado pelo entrevistado, todos os
contratos foram elaborados diretamente entre a ICT receptora e a empresa
fornecedora, sem a sugestdo de modelos contratuais por parte do Ministério da

Satde, sem a participagdo do NIT-MB®® ou qualquer outro terceiro.

% |nstrumento de alteragéo formal de um contrato administrativo, conforme art. 65, inc. I, da Lei 8.666 de 1993
gBRASIL, 1993)

) apostilamento é o meio pelo qual a Administragao realiza pequenas corregdes nos contratos administrativos
que nao exigem alteragao contratual mais formal, feita por termo aditivo, conforme redacgéo do art. 65, §8°, da Lei
8.666 de 1993 (BRASIL, 1993).

%8 Segundo o art. 16, §1°, inc. IX, da Lei 10.973 de 2004, é da competéncia do NIT “promover e acompanhar o
relacionamento da ICT com empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6° a 9° (BRASIL,
2004a)
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A compilagao apresentada no Quadro 8, feita com base no levantamento feito

por Woldaynsky (2010) e Yee (2016), aponta a presenga das clausulas de Pl mais

utilizadas em contratos dessa natureza.

Quadro 8 — Clausulas de PI

mais usadas nos contratos de transferéncia de
tecnologia e sua presencga nos contratos estudados.

Clausulas Conotrato Contrato | Contrato | Contrato | Contrato | Contrato | Contrato | Contrato
n°5 n°6 n°7 n° 8 n°9 n° 10 n° 11 n° 12

Territorialidade presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Titularidade e
aperfeigoamentos presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Exclusividade presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Remuneragao presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Sublicenciamento | presente presente | presente presente presente presente presente presente
Assisténcia
e presente presente | presente presente presente presente presente presente
Know-how presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Sigilo e
confidencialidade presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente | presente
Recursos
N e presente presente | presente presente presente presente presente presente
Prazo dos DPI presente presente | presente presente presente presente presente presente
Comercializagao presente presente | presente presente presente presente presente presente

Fonte: elaboragao do autor a partir de Woldaynsky (2010) e Yee (2016) e dos contratos

analisados.

Nota-se, de acordo com o demonstrado no quadro acima, que o0s oito

contratos sdo homogéneos quanto a existéncia das clausulas de Pl essenciais para

o tipo de contratacdo. As diferencas que existem estdo apenas na forma de

disposicao e redacao das clausulas que tratam da titularidade/aperfeicoamentos e

da comercializacdo, que nos Contratos n° 10 a 12 tiveram previsdo em clausula

especifica, conforme extratos da Clausula Décima Segunda e Clausula Décima

Terceira abaixo reproduzidos:

12- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DOS APERFEICOAMENTOS
E PROPRIEDADE INTELECTUAL
12.1. A titularidade dos direitos de propriedade intelectual incidentes
sobre os APERFEICOAMENTOS relacionados ao MEDICAMENTO
ou PRODUTO, assim como suas aplicagdes industriais, comerciais e
desenvolvidas durante a vigéncia do presente

terapéuticas,
instrumento pertencera,

Unica e exclusivamente a Parte que
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introduzir o referido APERFEICOAMENTO, estando autorizada a
requerer protegdo patentaria no TERRITORIO e no exterior;

[...]

13- CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA CONCORRENCIA

13.1. Durante a vigéncia deste CONTRATO, a RECEPTORA
distribuira e comercializara o MEDICAMENTO ou PRODUTO no
TERRITORIO e em outros paises a serem definidos entre as
PARTES. (grifo no original)

Ja nos Contratos n° 5 a 9, aquelas matérias essenciais na espécie contratual
analisada nesta subsecdo estavam diluidas em clausulas que tratavam de outros
assuntos, conforme redagao das clausulas a seguir transcritas:

CONSIDERANDO QUE o FORNECEDOR (Conforme definido no
item 1.1.11 abaixo) detém a tecnologia de produgcao do medicamento
Cloridrato de Ziprasidona capsula 40 mg;

[...]

1.1.11. FORNECEDOR: Aqui considerada a [...], como parte que ira
transferir toda a INFORMACAO TECNICA, prestar ASSISTENCIA
TECNICA e fornecer o MEDICAMENTO ao longo do processo de
transferéncia de tecnologia;

[...]

1.1.14. INFORMACAO TECNICA: Toda informacdo, patenteada ou
nao, confidencial ou ndo, em posse do FORNECEDOR, relativa ao
processo de producao do PRODUTO, conforme tecnologia
atualmente adotada pelo FORNECEDOR na produgcdo do
MEDICAMENTO, bem como eventuais MELHORIAS desenvolvidas
pelo FORNECEDOR ao longo da vigéncia do presente Contrato,

[...]

1.1.17. APERFEICOAMENTOS: Quaisquer alteracbes da
INFORMACAO TECNICA, de resultados superiores, susceptiveis ou
nao de patente.

[...]

44, 0] FORNECEDOR reconhece que eventuais
APERFEICOAMENTOS desenvolvidos ou adotados pelo mesmo ou
empresa afiliada, durante a vigéncia do presente Contrato, serdo
incorporadas ao processo de transferéncia da INFORMACAO
TECNICA, salvo manifestacdo em contrario da RECEPTORA.

[...]

12- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORNECIMENTO PARA
OUTROS ENTES

12.1. Durante a vigéncia deste Contrato, a RECEPTORA distribuira e
comercializarda o MEDICAMENTO ou PRODUTO no TERRITORIO e
em outros paises a serem definidos entre as PARTES.

Embora os Contratos n°® 5 a 9 ndao tenham clausulas especificas sobre a

titularidade/aperfeicoamentos e comercializagdo, como nos Contratos n° 10 a 12, o
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resultado geral é satisfatorio, pois as clausulas contratuais que tangenciam aquelas
questbes permitem chegar a mesma conclusédo dos contratos que tém clausulas

especificas.

3.2.3 A percepcao do integrante da ICT receptora

A coleta de dados indireta por meio de uma entrevista com um integrante da
ICT receptora da tecnologia, cujas perguntas constam do Apéndice B, teve o
objetivo de captar alguns esclarecimentos relativamente a fase de negociagcao e a
fase de execucgao dos oito contratos de obtencédo de tecnologia, que ndo poderiam
ser captados apenas pela coleta de dados direta (exame dos contratos).

As principais questdes investigadas dizem respeito ao proprio processo de
transferéncia do know-how de fabricacdo dos medicamentos, como dificuldades
surgidas entre a ICT e a empresa, cumprimento do cronograma, grau de absorgao

da tecnologia etc.

3.2.3.1 Da capacidade e absorgao tecnologica

Devido a importancia da capacidade e absorgao tecnologica no processo de
transferéncia de tecnologia, conforme abordado na subsecdo 2.4.2, é por ela que
sera iniciada a apresentacdo da percepcdo do entrevistado relativamente a
execucao contratual.

No que se refere a capacidade e a absorgao tecnolédgica da ICT receptora, o
informante relatou:

a) que as obrigagdes contratuais prévias ao inicio da transferéncia de

tecnologia e aquelas inerentes a execugao contratual, nas trés etapas do

processo (analise, embalagem e producgao) foram todas cumpridas;
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b) que o espirito cooperativo das empresas tem sido o trago marcante da
execucao do processo, que até entdo tem transcorrido sem divergéncias entre
fornecedora e receptora;

C) que os cronogramas dos sete contratos ainda em vigor estdo sendo
respeitados, valendo destacar que em um dos contratos, o Contrato n°® 11, a
tecnologia ja foi transferida e absorvida um ano antes do término do prazo de
vigéncia (nesse momento da entrevista, o informante exibiu video
demonstrando a produg¢do do medicamento nas instalagbes da ICT
receptora);

d) que o Ministério da Saude, antes da formalizagao do contrato entre a ICT e
a empresa investiga se a receptora tem a capacidade tecnolégica suficiente
para absorver a tecnologia dentro do prazo contratual;

€) que o unico problema técnico surgido durante a execugao de um dos
contratos, o Contrato n° 11, que poderia prejudicar a absor¢ao da tecnologia,
foi a troca da empresa farmoquimica® promovida pelo Ministério da Saude.
No entanto, a medida, ao final, ndo prejudicou o processo; e,

f) que, caso a ICT n&o consiga absorver o know-how no prazo contratual, é

possivel solicitar ao MS uma prorrogagao por mais cinco anos.

3.2.3.2 Da remuneragao

O entrevistado ressalta dois aspectos peculiares nos contratos examinados
concernentes ao pagamento da remuneragdo a empresa (royalties). O primeiro, é
que o percentual incidente na venda de uma unidade do medicamento Leflunomida

20 mg (objeto do Contrato n® 11), destinado a remunerar a empresa, diminuiria a

%9 No ambito da PDP do MS, a empresa farmoquimica é a produtora local do insumo farmacéutico ativo,
garantindo assim, junto ao MS, a internalizagcao da produc¢édo nacional daquele elemento (BRASIL, 2014).
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medida que a tecnologia fosse absorvida pela ICT. No entanto, essa disposi¢do nao
foi prevista de maneira clara no Contrato n°® 11, contrato este no qual a tecnologia foi
transferida e absorvida totalmente antes do término formal do processo.

O outro ponto digno de atengao relatado pelo entrevistado, por alinhar-se a
boa-fé objetiva conforme explorado na subsecdo 2.2.2, € que os oito contratos
andaram bem ao preverem expressamente que quaisquer aperfeicoamentos da
tecnologia realizados pelas empresas fornecedoras ja estariam englobados no valor
dos royalties pagos pela ICT receptora, conforme clausula comum aos oito
contratos, a seguir reproduzida:

9.7.3. Os valores previstos no Anexo Il ao presente CONTRATO ja
englobam a compensacao por eventuais APERFEICOAMENTOS
desenvolvidos pelo FORNECEDOR e que venham a ser
incorporadas [sic] ao processo de transferéncia da INFORMACAO
TECNICA, ndo cabendo ao FORNECEDOR qualquer pleito de
remuneracao adicional nessa hipétese.

3.2.3.3 Uso, comunicagao e exploragao do know-how apds o contrato

O uso, a comunicagado e a exploragao do know-how apés o contrato sao
questdes sensiveis nos contratos que envolvem transferéncia de tecnologia, e, por
isso, requerem atengao quanto a eventual comportamento oportunista, abordado na
subsecgao 2.2.2, na fase de negociagao contratual.

A respeito da possibilidade da ICT receptora transferir os conhecimentos
recebidos a terceiros, explora-los comercialmente ou continuar o seu uso apés a
vigéncia do contrato, o entrevistado foi categorico ao afirmar que as obrigacoes
contratuais de ndo comunicagdo, ndo exploragdo e nao uso estariam restritas ao
prazo de vigéncia contratual. Ou seja, apds o término do contrato a ICT nao teria
impedimento de repassar as informagdes e conhecimentos recebidos da empresa

para terceiros (outra ICT ou empresa), continuar o seu uso ou explora-los. De fato, é
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0 que esta expressamente previsto nos oito contratos analisados. Veja-se, por todos,

as subclausulas 12.2 e 12.3, do Contrato 9 (Quadro 5):

No entanto, a

e, por consequéncia,

12.2. Durante a vigéncia do CONTRATO a RECEPTORA podera
usar a INFORMACAO TECNICA para fabricar o PRODUTO apenas
nas INSTALACOES PRODUTIVAS DA RECEPTORA e por
intermédio de seus funcionarios, restando certo que a RECEPTORA
adotara as medidas cabiveis para assegurar que os referidos
funcionarios observem as obrigacdes de confidencialidade previstas
no presente Contrato. Apds o término da vigéncia deste Contrato e
absor¢do completa da tecnologia pela RECEPTORA, esta podera
transferir ou compartilhar a INFORMACAO TECNICA com outro (s)
laboratoério (s) publico (s) brasileiro mediante determinacdo do
Ministério da Saude;

12.3. Apds o término deste CONTRATO, a RECEPTORA podera
utilizar a INFORMACAO TECNICA, bem como produzir, distribuir e
comercializar o PRODUTO, sem qualquer tipo de restricao territorial;

fim de buscar mais transparéncia nas disposi¢des contratuais,

maior segurancga juridica, melhor seria prever expressamente

que a comunicagdo, 0 uso e a exploracdo, apos a vigéncia contratual, das

informacgdes e conhecimentos recebidos, ocorrerao independentemente de qualquer

espécie de remuneracao paga pela ICT a empresa fornecedora. Ressalte-se que

todos os contratos
expirada.

A percepcéao

tém por objeto medicamento cuja protecdo patentaria esta

do entrevistado acerca da comunicagdo do know-how esta

totalmente em harmonia com o art. 60, da Portaria n® 2.531 de 2014, do MS, que

disciplinou a transferéncia de tecnologia dos Contratos n°® 5 a 12, do Quadro 5,

quando assenta que:

Comprovada a internalizagao de tecnologia, a instituigdo publica
podera, com a devida motivagdo analisada pelo Ministério da Saude,
transferir a tecnologia objeto de PDP a outra instituicao publica
para fins de atendimento as necessidades do SUS (BRASIL, 2014,
grifo nosso).
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3.3 O CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA CELEBRADO

Por fim, dentre os treze contratos analisados nesta dissertagdo, apenas um
tem por objeto a outorga ao particular do direito de explorar comercialmente
tecnologia criada por ICT do setor de defesa®, de acordo com o teor do Contrato n°

13, do Quadro 5, examinado nas subsec¢bes seguintes.

3.3.1 Breve histérico

O contrato de licenciamento ndo exclusivo examinado na presente subsecgao
teve como fundamento o art. 6°, §2° da Lei 10.973 de 2004 (BRASIL, 2004a), cujo
objeto € a composigdo destinada a ser aplicada em agos para protegdo de suas
superficies contra corrosdo e processo de preparagcdo da mesma. Referida
invengao, cujos titulares séao o IPgM e a UFRJ, teve seu pedido de patente
depositado em 10 de margo de 2006 e concedido em 11 de outubro de 2016, pelo
INPI, sob o n° Pl 0600814-3 B1°%". A invencdo também esta protegida no United
States Patent and Trademark Office (USPTO), pela patente n° 8187499%

A invencdo consiste no uso da propria ferrugem como protecao das
superficies de ago, conforme resumo publicado na base de dados do INPI:

A invencao trata de uma composi¢cdo destinada a proteger agos
contra corrosdo pela utilizagdo da propria ferrugem do ago como
elemento passivador, a ferrugem sendo retirada do ago e/ou sendo
preparada sinteticamente e aglutinada com uma resina, podendo
esta ultima conter ou ndo como material promotor de condutividade
elétrica um polimero intrinsecamente condutor (ICP), neste caso a
Polianilina em sua forma condutora (sal de esmeraldina) ou nao
condutora (base de esmeraldina), além de carga (s) e de um dleo
dispersante. (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, 2008).

% Contrato 13, do Quadro 5.

o1 Informacbes extraidas da base de dados do INPI, utilizando-se a sigla IPqM no campo Nome do Depositante,
no modo Pesquisa Basica, em 25 nov. 2018.

62 Informagdes extraidas da base de dados do USPTO, utilizando-se a sigla IPgM no campo All Fields, também
no modo pesquisa basica, em 25 nov. 2018.
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A empresa escolhida para explorar comercialmente a invengao no territorio
nacional, por meio do licenciamento nao exclusivo, atua no setor de produgao e
desenvolvimento de materiais poliméricos. Durante o periodo inicial de vigéncia do
contrato a empresa nao conseguiu iniciar a produgao e comercializagao em razao de
questdes econdmicas, mas as partes mantiveram o vinculo apesar da existéncia de
clausula expressa facultando o término da relagdo contratual. Um novo prazo foi
acordado para que a empresa iniciasse a produgao e exploragdo comercial da
tecnologia. No entanto, segundo relatado em entrevista com um dos membros de
uma das ICT proprietarias da tecnologia, conforme roteiro indicado no Apéndice A, a
empresa licenciada, embora detentora da capacidade técnica necessaria, nao
conseguiu produzir e comercializar a tecnologia, ndo s6 em razao de dificuldades
financeiras, mas também porque foi submetida a exigéncias contratuais,
incompativeis com o momento de crise econémica do pais, na ocasiao da assinatura

do contrato em 2016, conforme sera demonstrado na subsecéo 3.3.3.

3.3.2 Clausulas de PI
A semelhanga das subsecdes anteriores, o Quadro 9 aponta a presenga ou
omissao, no contrato analisado, das clausulas mais utilizadas em contratos de

licenciamento de patente.
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Quadro 9 — Clausulas de Pl mais usadas nos contratos de licenciamento de
patente e sua presenga no contrato estudado.

# | Clausulas Contrato
1 | Territorialidade presente
2 | Titularidade da PI presente
3 | Aperfeigoamentos presente
4 | Exclusividade presente
5 | Remuneragao presente
6 | Sublicenciamento presente
7 | Assisténcia técnica presente
8 | Know-how presente
9 | Sigilo e confidencialidade presente
10 | Prazo presente
11 | Custos da protegao ausente
12 | Comercializagao presente
13 | Direitos de Pl pré-existentes | presente

Fonte: elaboragao do autor a partir de Yee (2016).

Mesmo que ao contrato examinado falte a clausula relativa aos custos da
protecdo, na forma apresentada no Quadro 9, e também nao preveja expressamente
todas as clausulas sugeridas na subsecao 2.6.3, conclui-se que as disposi¢des do

Contrato n° 13, resguardaram minimamente a ICT relativamente as clausulas de PI.

3.3.3 A percepcao do integrante da ICT licenciante

A presente subsecao tem a finalidade de apresentar a percepcao de um dos
membros da ICT licenciante acerca das negociacdes e execugao contratual.

A respeito da fase de negociacédo da tecnologia, o entrevistado informou que
ela foi ofertada para seis empresas brasileiras, todas com indiscutivel capacidade
tecnologica para absorver a tecnologia. Mas até agora, o unico contrato de
licenciamento celebrado ndo apresentou os resultados esperados, haja vista que,
por motivos estritamente econémicos, a empresa licenciada nao iniciou a fabricagao
e a exploragao econémica da criagao protegida.

Além disso, relatou que das seis empresas nacionais que participaram de

negociacdes com as ICT proprietarias até agora, apenas trés delas chegaram a fase
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de teste da tecnologia. Segundo o entrevistado, os principais motivos que impediram

as outras cinco empresas de firmarem o contrato, foram os seguintes:
a) Auséncia de proteg¢ao: nos anos iniciais das primeiras negociagoes,
ocorridas em 2006 e 2007, a ICT ainda nao tinha a titularidade do direito de
propriedade industrial sobre a tecnologia objeto da negociagdo. Tal fato
afastava as empresas por receio de que a tecnologia oferecida pudesse ter a
sua propriedade reivindicada futuramente por terceiros. O entrevistado
registrou que a tecnologia também despertou o interesse de duas empresas
estrangeiras, uma francesa e outra argentina. No entanto, estas nao
chegaram a avancar nas negociacdes pelo fato de que a ICT ainda nao
detinha, aquela época (2006 e 2007), um documento que protegesse a sua
propriedade intelectual sobre a tecnologia criada;
b) Estrutura de apoio: outros empecilhos, ainda concernente as primeiras
negociacdes, dizem respeito a falta de procedimentos estabelecidos
previamente pela ICT para a formalizagdo do licenciamento, como por
exemplo, a auséncia de normas, modelos contratuais e pessoas com
conhecimento especializado que pudessem ajudar na condugdo da
negociacao;
c) Pagamento inicial: relativamente ao pagamento inicial pelo fornecimento
da tecnologia (upfront®®), afirmou que esse é um aspecto determinante na
decisdo das empresas de firmarem ou nado o contrato. Nas negociagcdes que
nao resultaram na celebragado do contrato, o pagamento inicial foi o principal

obstaculo, sendo, portanto, ponto crucial na avaliagao das empresas.

63 Upfront é o “[v]alor fixo que varia de acordo com a tecnologia e refere-se a sua transferéncia, englobando
custos de desenvolvimento, depésito de patente, assisténcia técnica do pesquisador e valor de mercado” (DIAS;
PORTO, 2013, p. 280), “pago pela empresa licenciada a ICT no momento da assinatura do contrato de
transferéncia de tecnologia” (PINHEIRO JUNIOR, 2014, p. 12).
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Divergéncias entre inventores e empresas mostraram-se insuperaveis, pois 0s
primeiros sempre consideraram, durante as negociagdes, que a tecnologia
criada vale mais do que as empresas estao dispostas a pagar. E estas, por
sua vez, condicionaram qualquer pagamento as vendas realizadas, em
rejeicao ao upfront pretendido pelos inventores.

A diferengca de opinido sobre o pagamento inicial, de acordo com o
declarante, decorre da dificuldade que tém as ICT proprietarias da tecnologia,
na demonstracdo do custo intelectual envolvido na criagdo. Percebeu-se
durante as negociagdes que inventores tinham o foco voltado apenas para as
clausulas contratuais relativas ao pagamento em si, ao procedimento adotado
para sua efetivacao, a garantia do pagamento, a porcentagem referente aos
inventores, operagao da produgao e seu controle;

d) Burocracia: de acordo com o informante, outro ponto que foi percebido
como contraproducente na fase de negociacdo foi a submissdo a
procedimentos demasiadamente burocratizados, o que, de certa forma,
colaborava para a diminuicdo do interesse das empresas na tecnologia, em
razao da sua incompatibilidade com a dinamica do mercado. Ressaltou que
os procedimentos que as ICT estdo obrigadas a observar, muitas vezes
representam perda de oportunidade decorrente do rapido avango tecnoldgico,
0 que, ao final, pode resultar em licenciamento fracassado; e,

e) Falta de exclusividade: como ja noticiado no inicio desta subsecao, o
contrato de licenciamento celebrado teve carater ndo exclusivo, o que permite
a ICT licenciar a tecnologia para outras empresas. No entanto, o respondente
acredita que a espécie de licenciamento nao exclusivo teve influéncia

negativa, ndo s6 no insucesso da exploracdo comercial da unica empresa
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licenciada, como também na perda de oportunidade de licenciamento para
outras empresas. Considera o entrevistado, que as empresas receiam pagar
royalties altos para depois suportarem a perda de mercado para outra
licenciada e que elas tendem a preferir o licenciamento exclusivo para

dominar o respectivo mercado, ainda que temporariamente.

Conforme ressaltado de maneira preocupante pelo entrevistado, todas as
negociagcdes para o licenciamento da tecnologia protegida pautaram-se na forma
nao exclusiva de licenciamento. Embora o declarante tenha consignado outras
quatro razdes prejudiciais a formalizagao do licenciamento, certamente, a escolha
pela ndo exclusividade tem maior influéncia na decisdo das empresas em contratar
ou nao, conforme apontado na subsecéao 2.6.3.

Mas apds esse periodo inicial, o entrevistado ressaltou que, a partir do
saneamento desses aspectos prejudiciais as primeiras negociagdes, por parte das
instituicdes proprietarias, as negociag¢des tornaram-se mais promissoras, tanto para
as ICT quanto para as empresas.

Na opiniao do entrevistado, o fato do contrato limitar a exploracdo da
tecnologia apenas no territério nacional nao interferiu negativamente na decisédo das

empresas de nao firmarem o contrato.

3.3.4 Uso, comunicacao e exploragao do know-how apés o contrato

Na analise do contrato firmado com a empresa licenciada nao foram
identificadas clausulas restritivas relativamente ao uso, comunicagao e exploragao
dos conhecimentos e informagdes transmitidos, apés o prazo de vigéncia do

contrato.
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A auséncia de previsao expressa dessas questdes no contrato celebrado e a
controvérsia existente na doutrina acerca da natureza juridica do know-how,
conforme mencionado na subsecdo 2.4.1, supra, impuseram a necessidade de
colher esclarecimentos junto a quem tenha participado da negociagdo e execugao
do contrato celebrado.

Segundo relatado na entrevista, orientada pelo roteiro do Apéndice A, feita ao
integrante de uma das instituicbes proprietarias da criagdo, que participou das
negociacdes e redacao final do contrato, a empresa licenciada s6 estaria obrigada a
nao comunicagao, n&o uso e nao exploragao, apenas durante a vigéncia do contrato.
Terminado o prazo de vigéncia contratual, que coincide com o prazo de vigéncia do
direito de propriedade industrial, a empresa licenciada estaria plenamente livre para
comunicar, usar e explorar a tecnologia transmitida.

Percebe-se no contrato examinado o foco na difusdo da tecnologia no
mercado, haja vista que aquela ndo se insere no rol das tecnologias sensiveis,

conforme exposto, em nota de rodapé, na introdugao deste trabalho.
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DISCUSSAO

Partindo-se da premissa que o presente trabalho teve por fim a analise dos
contratos de tecnologia firmados entre as ICT da MB e empresas, o inicio da
discussao dos resultados apresentados na secao anterior se dara pela abordagem
de dois assuntos que precedem ao exame das clausulas de PI.

O primeiro, diz respeito a dificuldade de acesso ao material para coleta de
dados direta da presente pesquisa; e o segundo, é relativo a participagao das ICT
nas negociag¢des contratuais. Tanto um quanto o outro tém relacédo direta com as

atribuicées legais do NIT-MB.

DA ATUACAO DO NIT-MB

Embora os aspectos de maior relevancia na presente investigacdo sejam
aqueles relacionados as clausulas de Pl nos contratos de tecnologia firmados entre
as ICT da MB e empresas, a abordagem da atuacdao do NIT-MB tem precedéncia.
Isto porque, o art. 16, §1°, inc. IX, da Lei 10.973 de 2004, impde a essa unidade
administrativa a promog¢do e o acompanhamento nas situacbes em que a ICT
contrata o licenciamento de tecnologia, a aquisicao de tecnologia ou a parceria para
o desenvolvimento de tecnologia, conforme transcrito abaixo:

Art. 16. Para apoiar a gestdo de sua politica de inovagéo, a ICT
publica devera dispor de Nucleo de Inovagao Tecnoldgica, proprio ou
em associagao com outras ICTs. (Redagdo pela Lei n° 13.243, de
2016)

§ 1° Sdo competéncias do Nucleo de Inovagéo Tecnoldgica a que se
refere o caput, entre outras: (Redagéao pela Lei n°® 13.243, de 2016)
[...]

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com
empresas, em especial para as atividades previstas nos arts. 6° a 9%
(Incluido pela Lei n° 13.243, de 2016) (BRASIL, 2004a).

Conforme apresentado na subsecdo 1.8, dentro do SCTMB essa tarefa foi

atribuida a uma subdivisao do NIT-MB, a CIT. Assim, as atividades de promocgao e o
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acompanhamento dos contratos de tecnologia foram delegadas as CIT dentro de
cada ICT.

Em que pese o fato do NIT-MB ter sido criado em 31 de julho de 2009,
totalizando dez anos de existéncia neste ano, ele ainda ndo concentra as
informacgdes dos contratos de tecnologia firmados pelas ICT da MB com o setor
produtivo, nem tampouco as CIT a ele vinculadas, razdo pela qual a selegdo dos
contratos para a coleta de dados direta se deu mediante contato direto com outros
setores de cada ICT contratante.

Feita essa observacao inicial acerca da selecdo do universo de documentos a
serem examinados para a coleta de dados direta, passa-se a discutir a participagao
das ICT na fase de negociagao contratual.

Conforme ja mencionado acima, a tarefa de promover o relacionamento das
ICT com empresas na hipotese de obtencao de tecnologia € do NIT-MB, que por
forca de necessidade organizacional, foi delegada as CIT (BRASIL, 2004a, 2017).
Ocorre que, de acordo com dados coletados do entrevistado integrante da ICT que
firmou os Contratos n° 5 a 12, apresentados no Quadro 5, ndo houve participagéo de
nenhum membro da estrutura do NIT-MB na fase de negociagdo com as empresas.
As redagdes dos oito contratos firmados pela ICT 3, mencionados no Quadro 4,
foram elaboradas pela propria ICT com a colaboragao das respectivas empresas.

Tal fato, embora demonstre a auséncia do NIT-MB na negociagcao contratual
entre a ICT e as empresas, também tem um carater positivo, pois demonstra o alto
grau de comprometimento das partes na supressao da assimetria da informagao por
meio da cooperacao mutua e da boa-fé objetiva.

A partir de agora serdo examinados os aspectos mais relevantes, de acordo

com os objetivos desta dissertagao, identificados nos resultados encontrados.
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DAS CLAUSULAS DE PI NOS ACORDOS DE PARCERIA

Dos quatro acordos de parceria examinados, dois deles, os Contratos n° 3 e
4, do Quadro 6, foram firmados pela mesma empresa com ICT distintas, como
aponta o Quadro 4, e apresentaram estrutura e redacédo semelhantes, sugerindo
que as ICT apenas aderiram a proposta da empresa. Quanto a isso, ndo se
vislumbra um prejuizo para a ICT, haja vista que modelos contratuais padronizados
dao a celeridade exigida pelo mercado, aumentando a confianga no relacionamento
entre os parceiros, conforme apontado na subsegao 2.2.1. Contudo, também deve-
se considerar a necessidade do contrato contemplar os interesses especificos das
partes, ndo alcangados por férmulas padronizadas.

No entanto, no que concerne as clausulas de propriedade intelectual, os dois
contratos referidos apresentam diferencas significativas. A distincdo entre as
clausulas causa surpresa, pois 0s objetos, ao menos teoricamente, se assemelham
nos dois contratos, ou seja, ambos tém a finalidade de somar esforgos para o
atingimento de resultado comum. No Contrato n° 3, a clausula especifica da
propriedade intelectual assume uma estrutura mais genérica, menos detalhada,
deixando para um momento posterior a deliberacdo sobre algum aspecto dos DPI
oriundo dos resultados eventualmente alcangados, como ocorre nas subclausulas
5.4 e 5.5

54 A[..] e 0 [..] deliberarao em conjunto sobre a oportunidade e
conveniéncia de permitir que terceiros usem e/ou explorem os
RESULTADOS , bem como sobre os termos e condigbes em que se
dara a eventual licenga correlata.

5.5 Caso haja nos RESULTADOS um ou mais inventos patenteaveis,
a [..] e o [..] deliberarao em conjunto sobre a oportunidade e
conveniéncia de depositar os pedidos de patente correlatos, seja no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou em 6&rgao
estrangeiro competente. (grifo nosso).

% Os nomes da ICT e da empresa foram suprimidos em razdo de compromisso assumido pelo autor junto a
direcdo do 6rgéo.
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Por outro lado, no Contrato n° 4, a clausula de propriedade intelectual é
redigida de maneira minuciosa, considerando as varias circunstancias da execugao
contratual. Cite-se, por exemplo, a subclausula 9.11%° sem correspondéncia no
Contrato n° 3:

9.11 — Salvo prova em contrario, considera-se desenvolvida na
vigéncia do TERMO DE COOPERACAO, o ATIVO pertinente ao
Projeto cuja protecédo seja requerida pelo [...] em até 01 (um) ano
apo6s o seu término.

9.11.1 — Sem prejuizo do disposto supra, cabera a [...] o direito de
preferéncia para a aquisicdo da parcela patrimonial do ATIVO de
titularidade do [...] desenvolvido na vigéncia do presente TERMO DE
COOPERACAO, em igualdade de condi¢des, caso o [...] venha a
proceder a sua cessao, no periodo de 5 (cinco) anos apds o término
do TERMO DE COOPERACAO.

A distingdo demonstra pouco cuidado dos parceiros do Contrato 3, com essa
importante clausula. Ja que o instrumento foi firmado pela mesma empresa e que o
objeto, a semelhanga do Contrato n° 4, também consiste na unido de esforgcos para
um fim comum, melhor seria que referida clausula também tivesse redagao
similar.

Dos resultados encontrados na analise dos quatro acordos de parceria, 0
mais relevante, do ponto de vista dos objetivos deste trabalho, € que em alguma
medida os contratos deixaram duvidas quanto a verdadeira natureza do seu
objeto. Seja por causa da redacado da respectiva clausula, seja em razao de sua
interpretacdo sistematica com as outras clausulas do contrato, sobretudo as
especificas da PI.

Conforme demonstrado no Quadro 6 e na subsecao 2.6.1, nenhum dos quatro
contratos de parceria examinados trouxe na sua redacdo todas as clausulas
consideradas principais (BOCCHINO et al, 2010; CONSELVAN, 2009; PIMENTEL,

2010), para essa espécie de contrato de tecnologia. Porém, nos Contratos n° 1 e 2,

% Os nomes da ICT e da empresa foram suprimidos em razdo de compromisso assumido pelo autor junto a
direcdo do 6rgéo.
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do Quadro 6, a situagédo é muito mais critica do que nos Contratos n° 3 e 4. Nos
primeiros, faltam clausulas como a Titularidade dos DPI, Sublicenciamento,
Participagdo nos resultados e Custos da protecdo. Nos ultimos, faltam as clausulas
de Remuneracao e Comercializacao.

Contudo, a principal critica a respeito desses quatro contratos de tecnologia
examinados esta justamente na duvida quanto a natureza do objeto: se séo
realmente uma parceria para o desenvolvimento conjunto de tecnologia, na forma do
art. 9° caput, da Lei de Inovacdo, ou, se, na verdade, trata-se de prestacdo de
servico técnico especializado, de acordo com o disposto no art. 8°, caput, da mesma
lei.

Embora sé o Contrato n°® 1 demonstre uma redacgao livre de duvidas na
clausula que descreve o objeto, a auséncia de clausulas de Pl consideradas
principais pela literatura especifica, de acordo com o apontado no Quadro 6, faz com
que se questione sua verdadeira natureza também.

Conforme constatado nos resultados obtidos, segundo a subclausula 10.266,
do Contrato n® 2, que trata das responsabilidades dos parceiros, a participacao da
ICT é resumida em:

10.2.1 Fornecer todas as informagodes necessarias de modo a que
o produto desenvolvido atenda aos requisitos funcionais e
operacionais que se aplicam a este projeto.

10.2.2 Fornecer documentagao do projeto do [...] atual, na medida
em que forem necessarios.

10.2.3 Indicar profissionais para o acompanhamento do projeto e dos
testes de aceitagao a serem realizados.

10.2.4 Facilitar, na medida do possivel, condi¢cdes para os testes do
equipamento desenvolvido. (grifo nosso)

Por outro lado, no mesmo Contrato n® 2, coube a empresa parceira, segundo
a subclausula 10.1.2: “Conduzir a execug¢ao do projeto, alocando recursos

financeiros e humanos para tal fim” (grifo nosso).

% 0 nome do projeto foi suprimido em razdo de compromisso assumido pelo autor com a dire¢éo do 6rgéo.



133

Percebe-se que o Contrato n° 2 n&o atribui qualquer atividade de
desenvolvimento a ICT. As obrigacdes atribuidas, descritas acima, alinham-se ao
fornecimento de tecnologia e prestagao de servigo técnico especializado.

Da mesma forma, os Contratos n° 3 e 4, também ndo transmitem certeza
quanto a natureza da contratacdo. Ao contrario do Contrato n°® 2, ambos atribuem
apenas a ICT as atividades de P&D. Nao ha previsdo de atividades conjuntas. A
participacdo das empresas resume-se ao aporte financeiro, por isso a semelhanga
com a prestagao de servico técnico especializado, na forma do art. 8°, caput, da Lei
10.973 de 2004.

Conclui-se o presente tépico da discussao, com a certeza de que em todos os
quatro contratos de parceria examinados, a natureza juridica dos instrumentos é
questionavel, ora por conta da redagcdo da clausula do objeto, ora por sua
interpretacédo sistematica com as clausulas contratuais que impdéem as obrigagcbes
dos parceiros®’.

Por isso, os resultados obtidos a partir da coleta de dados direta dos
documentos examinados permitem afirmar que a verdadeira natureza juridica dos
quatro instrumentos é de prestacao de servigo técnico especializado e nao de
parceria para desenvolvimento conjunto de tecnologia.

A opcao das ICT em firmar esses instrumentos com natureza juridica
desvirtuada, embora justificada pela intencdo de participar de eventuais resultados
do desenvolvimento conjunto (BOCCHINO et al, 2010), resulta na perda de
oportunidade de auferir receitas para a ICT e proporcionar ganhos de adicional

variavel ao seu capital intelectual, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei de Inovagao:

%7 Cabe ressalvar aqui que o Edital do Inova Aerodefesa 04/2013, fundamento dos Contratos 1 e 2, estabelecia
como condig&o para que a empresa obtivesse o apoio financeiro, a demonstragao de parceria formalizada com
uma ICT.
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Art. 8° E facultado & ICT prestar a instituicdes publicas ou privadas
servicos técnicos especializados compativeis com os objetivos
desta Lei, nas atividades voltadas a inovacgao e a pesquisa cientifica
e tecnoldgica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos,
a maior competitividade das empresas. (Redacgéo pela Lei n°® 13.243,
de 2016)

[...]

§ 2° O servidor, o militar ou o empregado publico envolvido na
prestacdo de servico prevista no caput deste artigo podera receber
retribuicdo pecuniaria, diretamente da ICT ou de instituicdo de apoio
com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de
adicional variavel e desde que custeado exclusivamente com
recursos arrecadados no ambito da atividade contratada. (grifo
Nosso)

DAS CLAUSULAS DE PI NOS CONTRATOS DE OBTENGAO DE TECNOLOGIA

Das trés espécies de contratos de tecnologia utilizadas na coleta de dados
direta deste trabalho, o contrato de obtencdo de tecnologia foi a Unica espécie a
apresentar, tanto na sua estrutura quanto na sua redacgao, as clausulas de Pl mais
utilizadas de acordo com a literatura especializada (WOLDAYNSKY, 2010; YEE,
2016).

Observa-se nos resultados consolidados no Quadro 8 que os Contratos de n°
5 a 12, portanto, todos os contratos de obtencdo de tecnologia, possuem todas as
principais clausulas de Pl cabiveis nessa espécie contratual.

O grau de acerto atingido pela ICT receptora da tecnologia se deve a
contribuicdo das empresas na fase de negociagdo contratual, de acordo com
informacdes obtidas em entrevista com integrante daquela instituicdo. Considerando
as informacgdes coletadas indiretamente por meio da entrevista confrontadas com os
resultados apontados no Quadro 8, & possivel inferir que a colaboracdo das
empresas foi guiada pelo principio da boa-fé objetiva (FERNANDES; D’ORNELLAS,

2014; MELLO, 2007).

%8 vale registrar que as tecnologias objeto dos contratos firmados n&o estavam sob protecéo patentaria,
conforme informado em entrevista com integrante da ICT receptora. Tal fato contribuiu para o desinteresse das
empresas fornecedoras em agir de maneira egoistica, fora da boa-fé objetiva.
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Outro resultado encontrado e que gera impacto nas clausulas de Pl diz
respeito a capacidade e absorgao tecnologica. A postura cooperativa das empresas,
antes da assinatura do contrato e durante a sua execucdo, além de diminuir a
assimetria da informacéo, o custo de transagao, e, consequentemente, eventual
comportamento oportunista (CZELUSNIAK; RIBEIRO, 2013; POSSAS, 1997,
SOUZA; MARINI, 2014; WILLIAMSON, 1985), foi a principal causa da antecipagao
da absorg¢ao da tecnologia no Contrato n° 11.

Nesse mesmo contrato em que a tecnologia foi absorvida antes do término do
prazo de vigéncia, informagdes coletadas na entrevista apontam que um aspecto
envolvendo a clausula da remuneragdo nao estava bem definido. Segundo o
declarante vinculado a ICT receptora, a remuneragcdo da empresa diminuiria com o
progresso da absorcao da tecnologia.

Considerando que referida clausula é essencial nos contratos de tecnologia,
de acordo com o apresentado no Quadro 8, a falta de clareza na redagao dela
poderia ensejar a ruptura do contrato em razdo de divergéncia insanavel. Ocorre
que, assim como aconteceu em todos os outros contratos de obtencdo de
tecnologia, neste também a empresa agiu de boa-fé mantendo até o final da
execugao a conduta colaborativa que teve na fase de negociagao, sem criar objecao
a reducao da remuneragao.

E para finalizar o presente tépico, passa-se a apreciagcao da clausula de PI
que contempla a comunicagéo, 0 uso e a exploragado do know-how apdés a vigéncia
contratual. A pergunta relativa ao assunto foi feita ao integrante da ICT receptora,
que garantiu que a proibicdo de comunicagao, uso e exploracao daquele ativo

intangivel s6 produzia efeito durante a vigéncia do contrato.
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No entanto, a critica que se faz a essa disposicdo contratual € que os
Contratos de n° 5 a 12 ndao tém expressamente a previsdo de que a ICT poderia
comunicar, usar e explorar a tecnologia transferida, apdés a vigéncia, sem a

obrigacao de pagar royalties a empresa.

DAS CLAUSULAS DE PI NO CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA

O dunico contrato de licenciamento pertencente ao universo dos treze
contratos de tecnologia examinados diretamente neste trabalho ndo merece
nenhuma critica quanto as clausulas de PI.

A auséncia de apenas uma das treze clausulas apontadas no Quadro 9
(custos da protecdo), ndo macula o instrumento, pois poderia ser objeto de eventual
mecanismo de resolugdo de controvérsias, de acordo com as respectivas regras
inseridas em termo aditivoGg, como previsto na subclausula 11.4, caso fosse
necessario:

11.4 — Aditamento, Alteracdo e Novacgao: Este CONTRATO e suas

disposicdes nao poderao ser alteradas, modificadas, canceladas,

cedidas ou aditadas de qualquer modo, exceto por meio da

celebracao de instrumento aditivo, escrito e assinado pelas PARTES,

assim como as obrigagdes das PARTES, contraidas em virtude do

presente CONTRATO, também sé serdo renovadas por meio da

celebragao de instrumento aditivo, escrito e assinado pelas PARTES.

Embora os resultados obtidos a partir da coleta de dados direta nao

requeiram apreciagao mais detalhada neste tépico, 0 mesmo ndo acontece com os

resultados alcangados com a coleta de dados indireta mediante entrevista realizada
com o integrante da ICT licenciante, cujas perguntas constam do Apéndice A.

Das informagdes coletadas na entrevista, apenas trés respostas do declarante

tém relacao direta com as clausulas de Pl essenciais no contrato de licenciamento

%9 0 termo aditivo é o instrumento préprio para registrar as novas regras decorrentes da alteracdo do contrato
inicial, conforme redacgéo do art. 65, caput, da Lei 8.666 de 1993.
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de criacao protegida. Sao elas: a remuneragao (pagamento inicial), a exclusividade e
0 Uso, comunicacgao e exploracdo do know-how.

A primeira critica diz respeito a demora na concretizagado do licenciamento.
Entre a data do depdsito do pedido de patente (10 de margo de 2006) e a data da
assinatura do contrato de licenciamento (11 de outubro de 2016) transcorreram dez
anos e sete meses. Segundo o entrevistado, a falta da patente desencorajou as
empresas a firmarem o contrato, por temerem que seu direito de exploragéo
pudesse sofrer impugnacgao, administrativa ou judicial.

No contrato de licenciamento examinado ha previsdo de clausula que
responsabiliza a ICT por eventual violagao de direitos de Pl de terceiros:

“8.4 — Os LICENCIANTES declaram que a TECNOLOGIA,
objeto de licenciamento do presente CONTRATO, nao infringe
o direito de terceiros, tampouco viola os Direitos Patentarios”.

A presenga dessa clausula no contrato assinado sugere que ela também
constasse da minuta apresentada nas negociagdes com as outras cinco empresas.
No entanto, a clausula mostrou-se insuficiente para concluir a contratacdo com
outras empresas.

Assim, vislumbra-se como causa para a demora na assinatura do contrato,
assim como também para o insucesso na negociacdo com as outras cinco
empresas, o fato de que ainda nao havia, nos anos 2006 e 2007, um NIT em
funcionamento para apoiar as negociag¢des. O NIT-MB foi criado em 31 de julho de
2009. Veja-se, neste aspecto particular, que o entrevistado ressente-se da falta de
apoio de pessoal especializado, procedimentos simplificados e modelos contratuais

para auxiliar na condugao das negociacgdes.
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A primeira observacao a ser feita especificamente quanto uma das clausulas
de PI dirige-se a remuneragédo da ICT, consistente no pagamento inicial (upfront)
pelo fornecimento do know-how. Pelas informagdes coletadas, a divergéncia entre
inventores e empresas quanto ao valor a ser pago restou insuperavel, sugerindo que
aqueles superestimam o valor da criagdo justamente por considerarem o custo
intelectual intrinseco a tecnologia. Vale assinalar que a clausula upfront consta do
modelo contratual de licenciamento, pertencente ao Lambert Toolkit, disponibilizado
pelo Escritorio de Propriedade Intelectual do Reino Unido na sua pagina eletrénica
oficial® (INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF UNITED KINGDOM, 2016).

Embora néo seja possivel afirmar, por se tratar de assunto ndo abordado
neste trabalho, a dificuldade de valoracdo do ativo intangivel associada ao
envolvimento emocional dos inventores na negociagao, podem ter sido as
principais causas para o desacordo entre ICT e empresas.

A segunda clausula de Pl objeto da entrevista refere-se a exclusividade no
licenciamento. A ICT optou por oferecer sua tecnologia sem conceder exclusividade
para as empresas interessadas em firmar o contrato de licenciamento, nos termos
do art. 6°, §2°, da Lei de Inovacéo.

Ao optar pelo licenciamento sem exclusividade a ICT é legitimada a contratar
diretamente a empresa que ira usar ou explorar comercialmente a tecnologia criada,
nos termos do art. 24, XXV, da Lei 8.666 de 1993.

Ja a contratacdo com exclusividade, embora também se realize de forma
direta, deve obedecer a procedimento prévio de selec¢ao, ainda que simplificado, nos

termos do art. art. 6° §1° da Lei de Inovagdo, ou seja, “deve ser precedida da

7 https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit.
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publicagcdo de extrato da oferta tecnolégica em sitio eletrénico oficial da ICT, na
forma estabelecida em sua politica de inovagao” (BRASIL, 2004a).

Comparando-se os dois procedimentos, percebe-se que o primeiro,
licenciamento sem exclusividade, € menos burocratico e mais célere para a ICT, pois
basta negociar as principais clausulas de Pl e celebrar o contrato. No entanto, do
ponto de vista das empresas, de acordo com os resultados obtidos na entrevista,
nao € atraente em raz&o do risco de perda de mercado para outra licenciada.

A terceira e ultima clausula de Pl € a que aborda o uso, comunicagao e
exploragcdo do know-how apds o contrato. Do mesmo modo que ocorreu nos
Contratos de n° 5 a 12, indicados no Quadro 8, o uso, a comunicagao e a exploragao
do know-how, apds a vigéncia do contrato, ndo possuem qualquer restricao.

Assim como ocorreu com os contratos de obtengao de tecnologia, listados no
Quadro 8, o contrato de licenciamento sé restringiu o uso, a comunicagao e a
exploragdo do know-how durante a vigéncia do ajuste, deixando a empresa
licenciada livre para dispor como quiser do bem intangivel transferido. Nesse
sentido, € possivel concluir que prevaleceu aqui, como nos contratos de obtengao de
tecnologia (Contratos n°® 5 a 12, do Quadro 8) a concepgao do know-how como bem
nado sujeito ao direito de propriedade (BARBOSA, D., 2015; CORREA, 1981;
FERNANDES; D’'ORNELLAS, 2014).

Com excecao da clausula que trata dos custos da protecdo, o contrato de
licenciamento examinado contemplou todas as outras como aponta o Quadro 9. Tal
fato sugere a presuncao de que, embora a ICT tenha redigido o ajuste sem apoio
especializado, conforme noticiado na subsecdo 3.3, os DPI tiveram tratamento

satisfatorio nas suas clausulas contratuais.



140

CONCLUSOES

De acordo com os resultados discutidos na segdo anterior e os objetivos
esbogados na introdugao deste trabalho, passa-se a enumeragdo das conclusdes
alcancgadas:

12) O setor de defesa nacional nao esta limitado aos assuntos envolvendo
apenas as Forgas Armadas ou seus integrantes, abrange também, por exemplo,
a politica na area da saude e a politica industrial, sendo assim, portanto, um setor de
interesse de toda a sociedade. Tem a capacidade de promover o desenvolvimento
tecnologico, e, por consequéncia, o econdmico, por meio do transbordamento de
tecnologias para outras areas. A aquisigao das tecnologias empregadas nesse setor,
que sao de alto custo, é dificultada pelos paises desenvolvidos, exigindo que o
Estado brasileiro promova o desenvolvimento dessas tecnologias internamente. A
promog¢ao do desenvolvimento das tecnologias de defesa impde o relacionamento
das ICT de defesa com o setor produtivo mediante a assinatura de contratos de
tecnologia;

22) Todos os contratos de tecnologia celebrados pelas ICT do setor de defesa
nacional com o setor produtivo estdo submetidos as regras do regime juridico de
direito publico, no qual a autonomia da vontade curva-se ao predominio do
interesse publico. Isso ocorre porque nesses contratos uma das partes € o proprio
Estado e o objeto € sempre de interesse publico. Isso nao significa que as regras
aplicaveis aos contratos em geral ndo sejam também aplicaveis aos contratos de
tecnologia do setor de defesa nacional, apenas impde que as regras de direito
privado tém incidéncia meramente supletiva, na forma do art. 54, caput, da Lei 8.666

de 1993;
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3%) Os contratos de parceria celebrados evidenciaram duvida quanto a
verdadeira natureza juridica dos respectivos objetos. Ou seja, da redacdo da
clausula descritiva do objeto, interpretada sistematicamente com outras clausulas do
contrato, principalmente aquelas que descrevem as obrigagcdes dos parceiros, nao €
possivel ter a certeza de que se trata realmente de parceria para desenvolvimento
de tecnologia, ou, de prestacdo de servigo técnico especializado. Além disso,
nenhum dos quatro contratos de parceria firmados previu todas as clausulas de Pl
mais usuais, conforme demonstrado no Quadro 6;

42) Em que pese a auséncia do NIT-MB nas negociagbes dos contratos de
obtencao de tecnologia, contrariando o art. 16, §1°, inc. IX, da Lei 10.973 de 2004,
todas as clausulas de Pl foram contempladas nos respectivos contratos, conforme
demonstrado no Quadro 8, o que demonstra a concretizagao do principio da boa-
fé objetiva por parte das empresas fornecedoras da tecnologia;

52) O contrato de licenciamento de tecnologia possui a maioria das clausulas
de PI conforme evidenciado no Quadro 9. A unica clausula de Pl que o contrato de
licenciamento n&o previu foi a que trata dos custos da protegcdao da criagcao
licenciada, o que nao diminui o mérito da ICT licenciante no seu esforgo negocial;

62) Tanto a cobranga do valor inicial para o fornecimento do know-how
(upfront), quanto o carater ndo exclusivo do contrato de licenciamento, contribuiram
significativamente, na fase de negociacao, para o desinteresse das empresas em
firmar o contrato; e,

7%) Das trés espécies contratuais objeto de exame neste trabalho, aquela que
apresentou os melhores resultados relativamente a presencga das clausulas de
Pl mais usuais, foi a de contrato de obtencao de tecnologia conforme mostrado no

Quadro 8. Essa espécie contratual contribuiu para a diminuicdo da assimetria da
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informacéao, da incompletude contratual, de eventuais comportamentos oportunistas,
contribuindo, dessa forma, para o aumento da confianca, cooperagao mutua e boa-

fé objetiva em contratagdes futuras entre as ICT de defesa da Forga e empresas.
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APENDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A ICT LICENCIANTE

DA FASE DE NEGOCIACAO CONTRATUAL

1) A tecnologia protegida e licenciada foi negociada com outras empresas?
Quantas?

2) Quantas empresas, além da licenciada, chegaram a realizar os testes da
tecnologia protegida?

3) As empresas que participaram da fase de negociagdo demonstraram capacidade
técnica de absorver a tecnologia protegida?

4) Em relacdo as negociagdes que nao resultaram na assinatura do contrato,
inclusive as que estdo em andamento, quais foram os motivos pelos quais o contrato
nao foi firmado?

5) A limitacdo territorial do licenciamento (Brasil) contribuiu negativamente na
decisdo das empresas que negociaram, mas nao firmaram o contrato?

6) Das empresas que participaram da fase de negociagdo com as ICT, quantas
concordaram com o pagamento inicial (upfront) para o fornecimento do know-how?

7) A exigéncia do upfront influenciou negativamente a decisdo das empresas de nao
assinarem o contrato?

8) Em que medida a participacao dos inventores na negociacao contratual contribui
para a formalizacdo do contrato com as empresas?

9) Ha alguma sugestdo que poderia ser incluida na politica institucional das ICT que
favoreca o licenciamento ou o fornecimento de tecnologia (know-how) para o
mercado?

DO CONTRATO DE LICENCIAMENTO

10) Até o presente momento, ndo se tem noticia que a licenciada iniciou a
exploragdo comercial da tecnologia protegida. O carater ndo exclusivo do contrato
de licenciamento contribuiu para o insucesso da exploragdo comercial da tecnologia
licenciada?

11) Em sua opinido, a ndo exploragéo comercial por parte da empresa licenciada se
deu apenas em razdo de questbes econdmicas, como aponta o termo aditivo, ou
também decorreu de incapacidade técnica?

12) Durante a execugdo contratual foram identificadas questbes que n&o foram
expressamente abordadas no contrato?



161

13) A empresa licenciada poderia comunicar as informagdes e conhecimentos
transmitidos a terceiros? Ainda que s6 depois de determinado prazo apds a vigéncia
do contrato? (clausula de ndo comunicagao)

14) A empresa licenciada poderia explorar comercialmente o conhecimento
adquirido depois da vigéncia do contrato? (clausula de ndo exploragao)

15) A empresa licenciada poderia continuar usando o conhecimento adquirido apos
a vigéncia do contrato? (clausula de ndo uso)
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APENDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A ICT RECEPTORA DE
TECNOLOGIA

1) A ICT cumpriu as obrigagdes contratuais prévias ao inicio da transferéncia de
tecnologia?

2) A ICT vem atendendo aos requisitos necessarios para concretizar a transferéncia
de tecnologia?

3) O cronograma de transferéncia de tecnologia e capacitagao esta sendo cumprido
pelas partes conforme o acordado?

4) Durante o processo de transferéncia de tecnologia houve algum problema
técnico?

5) As tecnologias objeto da transferéncia nos oito contratos celebrados pela ICT
estdo em dominio publico?

6) Na sua opinido, a tecnologia esta sendo bem absorvida pela ICT?
7) O que ocorre se a ICT nao conseguir absorver o know-how no prazo contratual?
8) Como se dara a assisténcia técnica nos oito contratos de obtengéo de tecnologia?

9) Vocé acredita que ao final do contrato a ICT tera a capacidade de usar a
tecnologia transferida sem recorrer ao auxilio da fornecedora?

10) A ICT poderia comunicar as informagbes e conhecimentos recebidos a
terceiros? Ainda que s6 depois de determinado prazo apds a vigéncia do contrato?
(clausula de ndo comunicacgéo)

11) A ICT poderia, por intermédio de terceiros, explorar o conhecimento adquirido
ap6s a vigéncia do contrato de fornecimento de tecnologia? (clausula de nao
exploracéo)

12) A ICT poderia continuar usando o conhecimento adquirido apds a vigéncia do
contrato? (clausula de nao uso)

13) Em sua opinido, a ICT seria a proprietaria de eventual aperfeicoamento sobre a
tecnologia nao patenteada (know-how)?

14) Na fase de negociagdo, as empresas deixaram de revelar a ICT alguma
informacao acerca do conteudo da tecnologia a ser transferida?

15) Até o presente momento da execugao contratual foram identificadas questdes
que nao foram expressamente abordadas no contrato?

16) Foi celebrado algum aditivo?
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17) Durante o processo de transferéncia de tecnologia surgiram duvidas ou
divergéncias entre a empresa fornecedora e ICT?

18) Vocé acredita que o contrato sera executado até o fim da vigéncia sem a
necessidade de celebracdo de aditivos, sejam eles para alteragdo de clausulas ou
prorrogagao de prazo?



