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CONSELVAN, Jussara Seixas. Contratos de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia e os limites na autonomia privada. 2009. 141 f. Dissertacdo (Mestrado
em Direito). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.

RESUMO

O objetivo do trabalho € investigar os Limites na Autonomia Privada nos Contratos
de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia. Insere-se na linha de pesquisa de
Direito Civil “A Nova Ordem Contratual no Direito Obrigacional’, do Mestrado da
Universidade Estadual de Londrina. Define Pesquisa e Desenvolvimento e Inovagao
Cientifica e Tecnoldgica e verifica como séo tratados na Constituicdo Federal e na
Lei de Inovagédo. Conceitua tecnologia, sua transferéncia e nomeia contratos que
implicam transferéncia de tecnologia, que pode ser o caso do contrato de pesquisa e
desenvolvimento. Apresenta no¢cdes da Teoria Geral do Direito Civil e dos Contratos,
como teorias subjetiva e objetiva do contrato, ato e negdcio juridico e a posicado do
contrato no direito das obrigacées. Relaciona autonomia privada com outros
principios contratuais, como Supremacia da Ordem Publica, Funcdo Social do
Contrato e Boa-Fé Objetiva. Para identificar o regime juridico aplicavel, confere a
classificacdo e natureza juridica dos contratos. Analisa 0s contratos atipicos.
Distingue Contratos de Direito Privado, de Direito Administrativo, “da Administracao”
e Negoécio Juridico da Administracdo (Convénio). Identifica clausulas que
normalmente constituem esses contratos, apontando elementos e requisitos para a
existéncia, validade e eficacia do negdcio juridico. Contrapde autonomia privada e
intervencdo do Estado, com a evolugdo historica dos modelos estatais. Diferencia
autonomia da vontade e autonomia privada. Indica algumas normas aplicaveis aos
contratos de pesquisa e desenvolvimento e dos que implicam transferéncia de
tecnologia. Utiliza, aléem da pesquisa bibliografica, a documental, isto €, alguns
contratos como referéncia, cujas principais clausulas sdo enumeradas no Apéndice
A. Desenvolve a pesquisa também no Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Examina modelos de contratos
sugeridos por quatro universidades americanas e cita suas principais clausulas no
Apéndice B. Conclui que héa limites na autonomia privada, porque eles estédo
implicitos em seu conceito e ha intervencdo do Estado nos Contratos de Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia.

Palavras-chave: Contratos. Pesquisa. Desenvolvimento. Tecnologia. Transferéncia.
Autonomia Privada.



CONSELVAN, Jussara Seixas. Research and development agreements and the
limits on private autonomy. 2009. 141 f. Dissertation (Master in Law). Universidade
Estadual de Londrina, Londrina.

ABSTRACT

The objective of the work is investigating the limits on private autonomy in Research
and Development Agreements. The study belongs to Civil Law area which examines
“The new contractual order”, in the University of Londrina. It defines research and
development and scientific and technological innovation and shows what Federal
Constitution and Innovation Law rule about them. It gives concepts of technology,
technology transfer and points contracts involving technology transfer, which can
happen in Research and Development Agreements. Notions of Civil Law and
Contracts Theories are presented, such as subjective and objective theories of the
contract. Private autonomy and other contractual principles, such as Supremacy of
Public Order, Social Function of Contracts and Objective Good Faith are related. To
identify the applicable legal system, it classifies the contracts. It analyzes atypical
contracts. It distinguishes private, administrative and “of the Administration” contracts
and agreements. It identifies clauses which normally appear in these contracts,
pointing elements and requirements for their existence, validity and effectiveness. It
contrasts private autonomy and State intervention, with historical evolution of State
models. It differentiates private autonomy and will autonomy. It indicates some laws
applied to research and development contracts and technology transfer. Some
contracts are used as reference, whose main clauses are listed in Appendix A. The
research also happens in Technological Innovation Office of the Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). It examines some models suggested by four
American universities and presents their main clauses in Appendix b. It concludes
that there are limits on private autonomy, because they are implicit in its concept and
there is State intervention in Research and Development Agreements.

Key-words: Research and development agreements. Technology transfer. Private
autonomy.



SUMARIO

INTRODUGAOD ..ottt ettt ettt te et eete e nnanis 12

1 TECNOLOGIA, INOVACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO .......c.ccocuneee. 15

1.1 Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Inovacao Cientifica e Tecnoldgica...15

1.2 Pesquisa e Tecnologia na Constituicdo Federal ...........cccevvvvviiiieeeceeveeiinnnnnn, 17
1.3 Leis Federais de Incentivo & Tecnologia € INOVAaGa0 ..........ccceeevviiiiiieieeenennn. 18
1.3.1 Lel de INOVAGEAD ....ccooeeieeeeeeeeee e 19
1.3.2 Parceria Publico-Privada para a INnovagao............ccceeeeeeeeviiiiiiiiiiieee e 20

1.4 Tecnologia e sua Transferéncia nos Contratos de Pesquisa e

DESENVOIVIMENTO ...t e e e e e et b e e e e e e e eeenees 21
1.4.1 TECNOIOGIA oo 22
1.4.2 Transferéncia de TeCNOlOgia ............eiiieieiiiiiiiiici e 23
1.4.3 Contratos que implicam Transferéncia de Tecnologia............ccccoeeeeeiieeennn.n. 23

2 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA ........ 25

2.1 Teorias Subjetiva e Objetiva do Contrato ...........ccceeveeeeieeeeeiiiiiiee e, 25

2.2 Conceitos de Ato € NegOCio JUNAICO ..ccceeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27

2.3 Contrato no Direito das OBrigacC0esS .........cccevvvvviiiiiiiie e 29

2.4 0utras NOGOES de CONTIatO ......ccceeeeeeeeeee e 31

2.5 Alguns Principios do Direito Contratual ............ccccoeviieiiiiiiiiiiiie e, 32
2.5.1 Principios no CAdigo Civil de 2002 ..........ooovuiiiiiieie e 32
2.5.2 Principio da Supremacia da Ordem PUDIICa ............ceeeieiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, 34
2.5.3 Principio da Funcao Social do Contrato...........cccceeeeeeviiiiiiiiiiee e 35
2.5.4 Principio da Boa-F& ODJetiVa .........cccuuuiiiiiiiieeeeeeiiieecee e 35

2.6 Classificagao d0S CONTIALOS .....ccoeeeeeeeeee e 37
2.6.1 Efeitos: Unilaterais, Bilaterais (Sinalagmaticos) e Plurilaterais; Gratuitos e
Onerosos. Comutativos € AICALONIOS ..........cevviiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee e 38

2.6.1.1 Contratos plurilaterais com comunidade de fim .........ccccoeeeeeiviiiiiiiiinnnn. 39
2.6.2 Formacao: Paritarios, de Adesado e Contratos-TiPO...........cceeeeeeeeeeveeivinnnnnnnn. 40
2.6.3 Momento de Execucgéo: Instanténea, Diferida e de Trato Sucessivo ou em
e (ST €= Lot 1L PP 41
2.6.4 Agente: Personalissimos ou Intuitu Personae e Impessoais. Individuais e
(@] =] 1170 LT 41
2.6.5 Modo de Existéncia: Principais, Acessoérios ou Adjetos e Derivados ou
SUDCONTIALOS. ...t 42

2.6.6 Forma: Formais ou de Forma Livre; Solenes ou Nao Solenes. Consensuais e



2.6.7 Objeto: Preliminares ou Pactum de Contrahendo e Definitivos. ................... 43
2.6.8 Designacédo: Nominados e Inominados, Tipicos e Atipicos, Mistos, Coligados

(81 To o [ @d0] 11 7= (0 1 J PP 44
2.7 CONratos ALIPICOS ..uueiiiiiiiiie et e e e e e e s 45
2.7.1 Classificac@o dos ContratoS AtiPICOS.........uuvurruiiieeeeeeereeiiiiee e e e e 46
2.8 Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia..........ccccoeeeiinnnne 49
2.8.1 Contrato de Direito Privado............ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee 54
2.8.2 Contrato “da AdMINIStrACa0" ..........cceviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 59
2.8.2.1 Contratos das exploradoras de atividades econémicas..............cccceun.... 60
2.8.3 Negocio Juridico da AdmInistragao: CONVENIO ........ceeeeeeeeiiiiiiiiieiieeeeeeeeeeee 62
2.8.3.1 Natureza associativa da pParCeria ...........cceeeieeeeeeeeeiiiiiiiiee e eeeeeeeiinnee s 67
2.8.4 Contrato de Direito AdMINISIrAtIVO ........ccoeeeiiiiiiiiieiie e 68
2.9 CONLratos AfINS oo 69

3 PRINCIPAIS CLAUSULAS DOS CONTRATOS DE PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA......outiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiniienennenneeennneneeenneannnes 71

3.1 Principais Clausulas e Componentes dos Contratos .........ccoeeeeeeeeeeeeeeieiiiennns 75
3.1.1 Tip0 OU Titulo dO CONIALO .....eevvviiiieeeeeee e e e 76
3.1.2 Preambulo dO CONTratO.......ccceiiiiiiiiie et 76
3.1.3 Qualificacdo das PartesS..........cuuuuiiiie e 77
0 0 o] 153 0 (=T = g T [0S PP 78
3.1.5 Termos/EXPressOes € DEefiNICOES .......cccvvvvuuieiiiiiieeeeeeeeee e 78
3.1.6 COMUNICAGOES ....coeiiiiiiiiiiiiii ettt 78
ST AL ©] o)1= (o 1o [0 @] o 171 (o TS 79
3.1.8 Clausula do Preco e Forma de Pagamento..........cccccoeeeeeieiieeiiieeiieeeeeeeeeee 80
3.1.9 Clausula da CONAIGAD.........cceeuurriiiiee e eeeeeeie e e e e e e e e e e 81
3.1.10 Clausulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participacdo nos
RESUIATOS ... 82
3.1.11 Clausula de Transferéncia de Tecnologia..........cccccceeveiiiiiii, 82
3.1.12 Clausula da Confidencialidade ...........cccccoviiiiiiiiiiiiiee 85
3.1.13 Clausula de Bolsa de Estimulo & INOVAGA0............ccceeeeiriiiiiiiiiiiieeeeeeeee, 86
3.1.14 Clausula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas........ 87
3.1.15 Clausula da Garantia e das Responsabilidades ............cccccceviii. 87
3.1.16 Clausula das Obrigaces das Partes..........cccccevvieeiiiiieiiiiiiii e 88
3.1.17 Clausula do Prazo de VIgENCia..........ccccvvveiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 88
3.1.18 Clausula da Transferéncia de Posicdo Contratual............ccccoeeeevvveeviinnnnnnnn. 88
3.1.19 Clausula da EXtinGA0 de CONLrat ...........cceriiiiiiiiiiiieiee e 89
3.1.20 CIAUSUIA PENAL.......ccoiiiiiiiiiiiieee e 90
3.1.21 Clausula da Lei APlICAVEL..........ccovviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee e 90
3.1.22 Clausula da Alteracao de Contrato e da Autonomia das Clausulas............ 90
3.1.23 Clausula do Foro ou Compromissoria de Arbitragem ...........ccccoeeeeeeeeeeenn. 91
3.1.24 Fechamento de CONIIAtO .........ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee et 91
3.1.25 ANEX0S 80 CONIIALO ...c.uuneiiiiiie et e et e et e e e e e e e e e e e e e et e eeeeenaeas 92
3.1.26 Clausula da Inexisténcia de Garantia ...........ccoeeveeeiiiiii, 92
3.1.27 Clausula da Responsabilidade Civil.........cccccceeiiiiiii, 93

3.1.28 CIAUSUIA B SEQUID ....uieeeeeeeeee e e e e e e e 94



4 AUTONOMIA PRIVADA E INTERVENCAO DO ESTADO NOS CONTRATOS ...95

4.1 Interveng&o nos Modelos de EStado ........cooovvvviiiiiiiiiiiiiiiieee 95
4.1.1 Intervencéo no Estado Democratico de Direit0...........ccceeeeeeeeieieeiiiiiiieeeeee, 96
4.1.2 Tutela da Autonomia Privada na Constituicdo Federal..............ccccevvvvvvvnnnnee. 97
4.1.3 Intervencéo na Constituicao Federal ..........ccooooeeiiiiieiiiiiie e 98

4.2 AUTONOMIA PrIVAU@.....uuiiiiei et e e e e e e e e e e 100
4.2.1 Autonomia da Vontade e Autonomia Privada ................eeeeeveeveiiieeeeeeeeeennne. 100
4.2.2 Autonomia da Vontade no Direito Internacional Privado.............ccccevvvunnnn.. 106

LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA ....ootiiiitiieeiiitieiiiisieeesessasnssessassssssnnsnnnnnnnnnnnnns 108
5.1 Limites nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento ...............ccccevvennnne 109
5.2 Limites nos Contratos que Implicam Transferéncia de Tecnologia........... 111
5.2.1 Limites no Ambito Internacional............cccccoiiiiii 113
5.2.2.1 Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) ........... 117
5.2.2.2 Limites na averbacao ou registro de contratos..............cceeeevvveevirnnnnnnnn. 120
5.2.2.3 LIMItES NOIMEALIVOS ... .ceiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e eeannne s 121
A (o =] [ = L 123

B CONCLUSAD ..ottt ettt s et 125
REFERENCIAS . ......oeeeeeeeeeeee ettt ettt et e et e et e steeteeaeeteeteetesee e 129
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ....oeeeeieeeeeteeieitieteivaeeaaeesaeaassasnssasessasssssnsnsnnnennsnnnnnes 137
APENDICE A - CLAUSULAS DE CONTRATOS BRASILEIROS.........cccovevvnenne. 139

APENDICE B — CLAUSULAS DE MODELOS DE CONTRATOS AMERICANOS 140



INTRODUCAO

Os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia sdo de
extrema importancia estratégica e econbmica para empresas e até Estados e, por
isso, tornaram-se instrumentos juridicos cada vez mais utilizados, tanto na esfera
nacional quanto internacional.

Com a necessidade de estipular suas principais clausulas, surge o seguinte
guestionamento: séo regulados apenas por disposicdes estabelecidas pelas partes,
isto é, ha plena autonomia, ou ha limites normativos? Com a pesquisa, pretende-se
responder essa pergunta.

Embora a Lei de Inovacdo mencione pesquisa cientifica e tecnolbgica e
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entende-se que estes
resultam daquela.

Como o objeto dos contratos de Pesquisa e Desenvolvimento envolve
tecnologia, visando a inovacao tecnolégica e sua transferéncia, especialmente para
o setor produtivo do pais, € indispensavel conceituar esses termos. Entao, isso sera
feito no capitulo Il, bem como uma abordagem inicial sobre como a Constituicdo
Federal e a Lei de Inovacgéao tratam desses temas.

Nesse capitulo, serdo utilizadas obras sobre propriedade intelectual,
especialmente de Denis Borges Barbosa sobre a lei federal de inovagéo, de Luis
Otavio Pimentel e da Organizacdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento
Econbmico (OECD), que trata da Investigacdo e Desenvolvimento Experimental.

No capitulo Ill, adentra-se na seara contratual pela compreensdo de que
para tratar de um contrato especifico, mister ter no¢des basicas sobre a Teoria
Geral do Direito Civil e dos Contratos. Entédo, nesse capitulo, serdo estudadas as
teorias subjetiva e objetiva do contrato, que tém ligacdo direta com a autonomia
privada, cujo referencial tedrico € Vincenzo Roppo.

Em seguida, conceitua-se ato e negdcio juridico, de acordo com Emilio
Betti, mas com a ressalva de Luigi Ferri. Verifica-se a posi¢do do contrato no direito
das obrigacdes, com algumas licdes de Francesco Messineo e autores brasileiros.

A autonomia privada € um principio contratual, portanto, € necessario
verificar a sua relacdo com outros e de que forma coexistem, especialmente no
Cddigo Civil de 2002. Para isso, sdo imprescindiveis as licbes de Miguel Reale e
Judith Martins Costa, dentre outros doutrinadores brasileiros.

Para identificar o regime juridico aplicavel ao contrato em si, confere-se a



classificacdo e natureza juridica dos contratos, pois sdo pressupostos para tanto.
Utiliza-se, novamente, a obra de Vincenzo Roppo e de doutrinadores brasileiros. Na
classificagdo dos contratos atipicos, preciosa a doutrina de Francesco Messineo,
bem como de Orlando Gomes e Alvaro Villaga Azevedo.

Ao tratar das formas que pode assumir o contrato, ou seja, de Direito
Privado, Administrativo, “da Administracdo” e Negodcio Juridico da Administracéo
(Convénio), recorre-se a obras de Direito Administrativo, como as de Hely Lopes
Meirelles, Celso Antonio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Edmir
Netto de Araujo, dentre outros.

Em seguida, no Capitulo IV, parte-se para uma parte mais pratica, que é
estipular quais clausulas normalmente constituem esses contratos, recordando que
h& elementos e requisitos para a existéncia, validade e eficacia do negdcio juridico,
segundo Antbnio Junqueira de Azevedo.

Nesse ponto, além da pesquisa bibliografica, a documental é valiosa. Séo
utilizados documentos brasileiros de acervos particulares, quais sejam, 0s proprios
Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia. Dentre varios
consultados, foram escolhidos cinco (5) para servirem de referéncia, tendo como
fatores decisivos 0 objeto e as partes envolvidas, especialmente um Contrato de
Cooperacdo Tecnoldgica e um Convénio de Cooperagdo. As principais clausulas
desses acordos estdo enumeradas no Apéndice A.

Tendo em vista que a Lei de Inovacdo menciona acordos com Instituicdes
Cientificas e Tecnolégicas — ICTs, a pesquisa também ocorreu no Nucleo de
Inovacdo Tecnoldgica (NIT) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),
sendo decisiva a colaboracdo do coorientador deste trabalho, que é diretor do
mesmo até a presente data. O NIT € responsavel pela elaboragcéo e aprovacao dos
Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento e Transferéncia de Tecnologia daquela
instituicAo com outras, especialmente com empresas do setor privado e empresas
exploradoras de atividades econdémicas.

Para enriquecer a pesquisa, foram analisados modelos de contratos
americanos utilizados por: Instituto de Tecnologia da California; Instituto de
Tecnologia de Massachusetts — MIT; Escritorio de Desenvolvimento de Tecnologia
da Universidade de Harvard; Escritério de Contratos Industriais da Universidade de
Stanford; Escritorio de Propriedade Intelectual e Pesquisa Financiada pela Industria

da Universidade da Califérnia, em Los Angeles. Os mesmos estdo disponiveis nos



respectivos websites e suas principais clausulas estéo descritas no Apéndice B.

Algumas clausulas desses contratos sdo transcritas no corpo do trabalho.
As que pertencem a modelos de contratos americanos séo identificadas, enquanto
as demais, por acordo de confidencialidade, sdo apenas denominadas “Empresa A
ou B”.

A caminho de responder o questionamento inicial, o Capitulo V analisa a
evolucéo histérica dos modelos estatais e da intervencédo na Teoria Geral do Estado
e como isso se reflete nos contratos, proporcionando uma maior ou menor
autonomia das partes, por meio dos ensinamentos de Lenio Luiz Streck, José Luis
Bolzan Morais, Paulo Bonavides e outros.

Faz-se a distingdo entre autonomia da vontade e autonomia privada, aquela
partindo de Immanuel Kant, com interpretacdo de José Luis Colomer Martin-Calero,
e esta fundamentada em Luigi Ferri. Também relevante nessa tarefa o trabalho de
Judith Martins Costa e Mariana Souza Pargendler.

Por fim, no capitulo VI serdo investigados alguns limites nos Contratos de
Pesquisa e Desenvolvimento e naqueles que implicam Transferéncia de Tecnologia,
porque normalmente a pesquisa e desenvolvimento ocorrem para que haja a sua
transferéncia. Serdo averiguados limites tanto no ambito internacional, quanto
interno, sendo relevante o papel do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) nesse sentido e a legislacéo pertinente. Aqui sdo importantes as licbes de
Denis Borges Barbosa e outros autores sobre propriedade intelectual e

transferéncia de tecnologia.



1 TECNOLOGIA, INOVACAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

O Brasil criou um sistema de apoio a inovagdo tecnoldgica, através de
mecanismos como a Lei de Inovagao e a Lei do Bem, sendo que uma de suas
principais metas é aproximar os setores empresarial e académico.

Isso é de fundamental importancia, ja que o pais investe pouco mais de 1%
de seu Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e Desenvolvimento, enquanto o
percentual aportado pela China j& € de 1,2% nessas atividades. A média dos
paises membros da Organizacdo para a Cooperacdo e Desenvolvimento
Econémico (OCDE) € de 2,3% (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS,
2008).

Todavia, h4 demanda por inovagéo tecnolégica no Pais, principalmente por
empresas lideres, que sao aquelas que exportam, competem no mercado global e
ocupam uma posicao de destaque no mercado internacional.

Para suprir essa necessidade, empresas lideres, como Embraer e
Petrobras, e outras se utilizam do Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento e das
Parcerias com Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas — ICTs, previstos na Lei de

Inovacéo.

1.1 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO (P&D) E INOVAGCAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA.

E imprescindivel definir primeiramente o que significa a expressdo
“Pesquisa e Desenvolvimento” (P&D), denominada em Portugal de Investigacédo e
Desenvolvimento Experimental (ID) e, em inglés, de Research and Experimental
Development (R&D).

Incluem o trabalho criativo realizado sistematicamente para aumentar
conhecimentos, incluindo o conhecimento do homem, da cultura e da sociedade, e
a utilizacdo dos mesmos para criar novas aplicacdes (OECD, 2002, p. 44).

Trés atividades sdo englobadas: pesquisa basica, pesquisa aplicada e
desenvolvimento experimental.

A pesquisa bésica consiste em trabalhos experimentais ou tedricos para

obter novos conhecimentos, sem ter em vista qualquer aplicacdo ou utilizacédo



particular. A pesquisa aplicada, por sua vez, também implica trabalhos para adquirir
novos conhecimentos, no entanto, esta dirigida para um objetivo pratico especifico
(OECD, 2002, p. 44).

Desenvolvimento experimental envolve o trabalho sistematico baseado em
conhecimentos resultantes da pesquisa e da experiéncia pratica, para produzir
novos materiais, produtos ou dispositivos, instalar novos processos, sistemas e
servi¢os, ou para melhoria substancial dos ja existentes (OECD, 2002, p. 44).

Ha uma relacdo com atividades cientificas e tecnoldgicas e o processo de
inovacao cientifica e tecnoldgica.

As atividades cientificas e tecnolégicas sdo mais abrangentes e
compreendem o ensino, a formacdo e os servigos cientificos e técnicos, além da
Pesquisa e Desenvolvimento (OECD, 2002, p. 26).

Inovacdo tecnoldgica significa o conjunto de etapas cientificas,
tecnoldgicas, organizativas, financeiras e comerciais, incluindo investimentos em
novos conhecimentos, que levam ou tentam levar & implementagdo de produtos e
processos novos ou melhorados (OECD, 2002, p. 28).

E esse conceito que a Lei n°® 10.973, de 02.12.2004, nomeada “Lei de
Inovacgao”, traz em seu art. 2°, ao dispor que inovacao é a “introducédo de novidade
ou aperfeicoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos
produtos, processos ou Sservigos”.

Pesquisa e Desenvolvimento podem ser desenvolvidos em diferentes fases
do processo de inovacdo, que ndo € utilizada apenas enquanto fonte de ideias
criativas, mas também para resolver problemas que podem surgir em qualquer fase
até a sua implementacéo.

O critério basico que permite distinguir a Pesquisa e Desenvolvimento de
atividades afins € a existéncia de um elemento de novidade e a resolucdo de uma
incerteza cientifica e/ou tecnoldgica; ou seja, aparecem quando a resolugcdo de um
problema ndo €é evidente para alguém que tenha o conjunto basico de
conhecimentos da area e conheca as técnicas usualmente utilizadas nesse setor.

Um projeto pode ser ou ndo de Pesquisa e Desenvolvimento, dependendo
da razao pela qual é realizado, como nos seguintes exemplos: a) Exames de rotina,
como andlises de sangue ou bacteriolégicas, ndo sdo; mas se um programa
especial de analise de sangue for realizado por ocasido da introducdo de um novo

farmaco, entdo sera. b) Na medicina, uma autopsia de rotina para conhecer as



causas de uma morte é pratica médica comum e, portanto, ndo é. Mas, se for
efetuada para estudar um caso de mortalidade particular com o fim de estabelecer
os efeitos secundéarios de um dado tratamento contra o cancer, entdo serd (OECD,
2002, p. 49 - 50).

Uma vez vistos os conceitos de pesquisa e desenvolvimento, passa-se a

verificar como séo tratados na Constituicdo Federal.

1.2 PESQUISA E TECNOLOGIA NA CONSTITUICAO FEDERAL

A Constituicdo Federal (CF) de 1988, no Capitulo IV - Da Ciéncia e
Tecnologia — e, especificamente, no Art. 218, estabelece como funcdo do Estado a
promocao e o incentivo do desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacao
tecnologicas. E separa, de um lado, os propésitos do desenvolvimento cientifico e,
do outro, da pesquisa e capacitacéo tecnoldgicas®.

Isto porque a ciéncia se distingue da tecnologia ja que esta € passivel de
ser apropriada, enquanto aquela é um bem universal. A regra, na ciéncia, € a
publicacdo dos resultados, j& que o conhecimento cientifico € patriménio da
humanidade. Na tecnologia, a regra é o sigilo, porque dele depende 0 seu sucesso
como mercadoria (SANTOS, 1991, p. 14).

O Art. 219 reforca a idéia de viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-
econdbmico e a autonomia tecnoldgica do Pais. Com isso, relaciona-se com um dos
objetivos fundamentais do Brasil, previsto no artigo 3°, da prépria Constituicdo, que
€ garantir o desenvolvimento nacional.

Ha autores que entendem que a tecnologia se soma aos fatores de

! CF - Art. 218. O Estado promovera e incentivard o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a
capacitacdo tecnologicas. 8§ 1° - A pesquisa cientifica basica recebera tratamento prioritario do
Estado, tendo em vista o bem publico e o progresso das ciéncias. § 2° - A pesquisa tecnoldgica
voltar-se-a preponderantemente para a solucéo dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional. § 3° - O Estado apoiara a formagédo de recursos humanos
nas areas de ciéncia, pesquisa e tecnologia, e concederd aos que delas se ocupem meios e
condi¢bes especiais de trabalho. § 4° - A lei apoiard e estimulara as empresas que invistam em
pesquisa, criacdo de tecnologia adequada ao Pais, formacéo e aperfeicoamento de seus recursos
humanos e que pratiquem sistemas de remuneracdo que assegurem ao empregado, desvinculada
do salério, participacdo nos ganhos econdmicos resultantes da produtividade de seu trabalho. 8 5°
[...] Art. 219. O mercado interno integra o patriménio nacional e sera incentivado de modo a
viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-econdmico, 0 bem-estar da populagdo e a autonomia
tecnoldgica do Pais, nos termos de lei federal (BRASIL, 2005).



producdo classicos: natureza, capital, trabalho e organizacdo da atividade
econdmica (CORREA, 2005, p. 57).

E justamente ai que reside a importancia da inovacédo tecnoldgica no
desenvolvimento de um pais, pois, dentre os fatores de producéo, a tecnologia € um
dos elementos mais fundamentais, uma vez que otimiza a utilizacdo de matérias-
primas, agrega valor aos produtos e servicos, € um diferencial na concorréncia e
porque permite encontrar solugdes a problemas praticos da sociedade (PIMENTEL,
2005b, p. 11-12).

Assim, a tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicaveis na

atividade produtiva que gera desenvolvimento do pais.

1.3 LEIS FEDERAIS DE INCENTIVO A TECNOLOGIA E INOVACAO

Para implementar os artigos 218 e 219 da Constituicdo Federal foram
aprovadas a Lei n° 10.973, de 02.12.2004, denominada “Lei de Inovacéo”, e a Lei
11.196, de 21.11.2005, que se convencionou chamar de “Lei do Bem”, que se refere
a incentivos e renuncias fiscais.

Apenas a titulo de informacgdo, uma vez que ndo é objeto deste estudo, a
Lei do Bem, em seu Capitulo Ill, artigos 17 a 26, e regulamentada pelo Decreto n°
5.798, de 7 de junho de 2006, consolidou os incentivos fiscais para pessoas
juridicas que realizem pesquisa tecnoldgica e desenvolvimento de inovagéo
tecnoldgica.

Esse Capitulo foi editado por determinacdo da Lei da Inovacdo, para
fortalecer o desenvolvimento tecnoldgico e inovagcdo nas empresas brasileiras.

Os beneficios do Capitulo Ill da Lei do Bem sdo baseados em incentivos

fiscais? ou subvencdes econdmicas concedidas em virtude de contrataces de

% Dentre os incentivos fiscais podem ser citados: Deducfes de Imposto de Renda e da Contribuicdo
sobre o Lucro Liquido — CSLL - de dispéndios efetuados em atividades de P&D; a reducéo do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de maquinas e equipamentos para P&D;
depreciacdo acelerada desses bens; amortizacdo acelerada de bens intangiveis; reducdo do
Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre remessa ao exterior resultante de contratos de
transferéncia de tecnologia; isencdo do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas
para o exterior destinadas ao registro e manutencao de marcas, patentes e cultivares. H4, ainda, um
Incentivo Adicional, pois a empresa poderé optar entre os incentivos originais da Lei do Bem e os do
art. 19-A, introduzidos pela Lei n°® 11.487/07 para financiamento de pesquisa (BRASIL, MCT, 2009).



pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em empresas

para realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao tecnoldgica.

1.3.1 Lei de Inovacéao

A Lei de Inovacao estabelece medidas de incentivo a inovagcdo e pesquisa
cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacdo e ao
alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento industrial do Pais.

Encaixa-se também na Politica Industrial, Tecnol6gica e de Comércio
Exterior do Governo Federal que tem, dentre seus objetivos, o de melhorar a
eficiéncia do setor produtivo, capacitando-o tecnologicamente para a competicao
externa, ampliando as exportacdes de bens e servicos com padrdes internacionais
de qualidade, maior conteudo tecnolégico e maior valor agregado (BRASIL, MCT,
2009b).

Esta organizada em torno de trés vertentes:

I. Constituicdo de ambiente propicio as parcerias estratégicas entre as
universidades, institutos tecnoldgicos e empresas;
II. Estimulo a participacdo de instituicbes de ciéncia e tecnologia no
processo de inovacgao; e
lll. Incentivo a inovacdo na empresa.

Nela h& cinco grandes grupos de normas: a) criacdo de parcerias
estratégicas entre universidades, institutos tecnoldgicos e empresas; b) incentivo
para instituicbes de ciéncia e tecnologia participarem de inovacao; c) incentivo para
o pesquisador-criador; d) incentivo a inovacdo nas empresas; e) apropriacdo de
tecnologias (BARBOSA, 2006, p. 1 e 2).

Traz, assim, um conjunto de medidas visando a ampliar e agilizar a
transferéncia do conhecimento do ambiente académico para o setor produtivo,
estimulando a cultura de inovacao e contribuindo para o desenvolvimento industrial
do pais, tais como:

a) Faculta a Instituicdo Cientifica e Tecnoldgica (ICT) celebrar Contratos de
Pesquisa e Desenvolvimento, Transferéncia de Tecnologia e de Licenciamento de
patentes de sua propriedade, prestar servicos de consultoria especializada para o

setor produtivo, e estimular a participagdo de seus funcionarios em projetos



inovadores;

b) Seus pesquisadores poderdo, em casos especificos, beneficiar-se do
resultado financeiro dos servicos prestados, além da remuneragdo percebida em
face do vinculo com a instituicdo. lgualmente, como criadores ou inventores,
poderdo fazer jus a uma parcela dos ganhos auferidos pela ICT, quando da
exploracdo comercial de sua criacdo. Também poderdo receber bolsa diretamente
de instituicdo de apoio ou de agéncia de fomento.

Este trabalho abrangera, além dos Contratos Privados, 0s previstos no
primeiro grupo de normas, que propicia a cooperagao entre setor privado e ICTs e,
especificamente, no art. 9° da Lei de Inovacdo, que trata de parcerias nao
personalizadas, através de Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de
Tecnologia.

1.3.2 Parceria Publico-Privada para a Inovacao

A parceria é uma unido de esforcos com o objetivo de realizar a pesquisa
cientifica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. Ha
uma juncao de conhecimentos e recursos humanos, financeiros ou materiais.

A Lei de Inovacdo estimula especialmente a parceria publico-privada de
empresas com instituicdes publicas. O estimulo a associacdo entre academia e
industria tornou-se importante porque muitas das fontes de inovacdo estédo
atualmente fora da empresa. Por isso, muitas companhias estdao fazendo a
chamada inovacao aberta, ou open innovation, isto €, a empresa precisa de uma
rede de relacionamentos para mobilizar um grande volume de conhecimento
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2008).

Para os centros de pesquisa a parceria também é interessante, uma vez
que carecem de politicas publicas e investimentos para melhorar a sua capacidade
tecnoldgica (PIMENTEL, 2005a, p. 52).

O art. 9° da Lei de Inovacdo® trata da parceria, ou seja, unido de esforcos,

® Lei n° 10.973/04: Art. 9° E facultado & ICT celebrar acordos de parceria para realizacdo de
atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto
ou processo, com instituicdes publicas e privadas (BRASIL, 2004).



sem criacdo de uma pessoa juridica prépria, entre Instituicdo Cientifica e
Tecnoldgica (ICT) e instituicbes publicas e privadas.

ICT é 6rgdo ou entidade da administragdo publica com misséo institucional
de executar atividades de pesquisa béasica e aplicada de carater cientifico ou
tecnoldgico, segundo o que dispde o artigo 2°, inciso V, da referida Lei.

Ela € o agente central e pode ser federal, estadual ou municipal e goza de
autonomia didatico-cientifica, administrativa e de gestdo financeira e patrimonial,
como as universidades federais e estaduais, de acordo com o art. 207da
Constituicdo Federal®.

A ICT passa a ter poderes para celebrar acordos de parceria para
realizagcdo de atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnolégica e
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo.

Detém também poderes de disposicdo parcial e limitada de certos
resultados da pesquisa e desenvolvimento. De acordo com 0S pressupostos
estabelecidos no art. 218 da Constituicdo Federal, a producdo de tecnologia,
reservada ao patriménio nacional, é necessariamente apropriada, no que tiver
repercussao econdmica. De acordo com o art. 9°, paragrafo 3°, o resultado sera
apropriado pelos participantes proporcionalmente aos recursos trazidos a parceria
(BARBOSA, 2006, p. 88).

Nisto reside a diferenca entre ciéncia e tecnologia, como Visto

anteriormente.

1.4 TECNOLOGIA E SUA TRANSFERENCIA NOS CONTRATOS DE PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO

Para averiguar a possibilidade de transferéncia de tecnologia nos Contratos
de Pesquisa e Desenvolvimento, importa determinar o que vem a ser tecnologia e

sua transferéncia.

* CF: Art. 207. As universidades gozam de autonomia didatico-cientifica, administrativa e de gestdo
financeira e patrimonial, e obedecerdo ao principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensdo. § 1° E facultado as universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros,
na forma da lei. 8 2° O disposto neste artigo aplica-se as instituices de pesquisa cientifica e
tecnoldgica (BRASIL, 2005).



1.4.1 Tecnologia

Tecnologia pode ter distintas definicbes. Uma delas refere-se a aplicacdo do
conhecimento cientifico no meio técnico, para obter novo produto, processo
industrial ou servigo (PIMENTEL, 2006, p. 187).

Esse conjunto de conhecimentos pode ser empregado em varios setores,
na fabricacdo de um produto ou na prestacdo de um servico e, no sentido amplo,
compreende tanto conhecimentos técnicos e comerciais, quanto experiéncias em
administracdo de empresas e de marketing. No sentido restrito, significa o conjunto
de conhecimentos relativos a técnica industrial (ASSAFIM, 2005, p. 14).

Ou seja, tecnologia abrange a maior parte das formas de conhecimento
industrial, tanto os resultados da investigacdo cientifica, quanto a sua aplicagdo
industrial, producao e comercializacdo (ANTUNES; MANSO, 1993, p. 43).

Entdo, sucintamente, tecnologia € um conjunto de conhecimentos aplicaveis
na atividade produtiva (CORREA, 2005, p. 31).

Aplicando-se a tecnologia, surge o produto tecnoldgico, que € qualquer
bem, objeto ou servigo capaz de suprir uma necessidade ou aspiracdo, que contém
conhecimentos técnicos; por exemplo, uma invencédo, uma invencao patenteada,
usualmente chamada patente, um segredo industrial, modelos de utilidade,
desenhos industriais, programas de computador (software), topografias de produtos
semicondutores ou circuitos integrados (ASSAFIM, 2005, p. 16-24).

A tecnologia pode ser: patenteada (invencdo e modelos de utilidade);
registrada (topografia de circuito integrado, desenho industrial, programa de
computador, obra cientifica); certificada (cultivares); objeto de pedido de patente,
registro e certificado; ndo patenteada, registrada ou certificada (segredo industrial,
informacéo tecnolégica nao divulgada); objeto de consultoria e de servico de
assisténcia em Ciéncia e Tecnologia (PIMENTEL, 2008a).

Entdo, embora a Lei de Inovacdo mencione pesquisa cientifica e
tecnologica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, entende-se que

estes resultam daquela.



1.4.2 Transferéncia de Tecnologia

Em sentido restrito, a transferéncia de tecnologia é um negécio juridico pelo
qgual uma das partes obriga-se a transmitir conhecimentos aplicaveis a um processo
produtivo, sendo remunerado pela outra (CORREA, 2005, p. 96).

Mas, em sentido amplo, também ocorre transferéncia de tecnologia quando
h&a transmissao, troca de conhecimentos ou comunhdo de patentes. Cite-se como
exemplo a comunicacdo de conhecimentos preexistentes entre as partes no préprio
Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento que, geralmente, ocorre gratuitamente.

A transferéncia pode ocorrer mediante Cessao (aquisicdo) ou Licenca
(exploracéo). A Cesséao implica a transferéncia dos direitos e pode ser onerosa ou
gratuita, total ou parcial, assumindo geralmente o carater de venda. E comum que
seja total, mas pode se referir a apenas um conjunto (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

A Licenca é uma autorizacdo para uso e/ou gozo dos direitos. Pode ser
onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, com carater de locacdo, sendo a
retribuicdo designada por “royalty”, que normalmente € calculado em percentual
sobre a comercializagéo do produto (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

A Licenca Compulsoria ocorre por ato da autoridade competente que, a
requerimento do legitimo interessado, autoriza a exploracdo de cultivar ou patente
independentemente da autorizacdo de seu titular, por prazo determinado, sem
exclusividade e mediante remuneracao razoavel (PIMENTEL, 2005a, p. 49).

Embora a Licengca Compulsoria represente uma limitacdo ao exercicio pleno
da propriedade e a autonomia privada, ndo sera objeto deste estudo, pois requer

por si s, um trabalho especifico.

1.4.3 Contratos que implicam Transferéncia de Tecnologia

Para o Instituto de Propriedade Industrial (INPI), os contratos que implicam
transferéncia de tecnologia séo os de Licenca de direitos (exploracdo de patentes,
de desenho industrial e uso de marcas) e os de Cessao (aquisicdo) de
conhecimentos tecnolégicos (fornecimento de tecnologia e prestacdo de servicos de

assisténcia técnica e cientifica) e os contratos de franquia (INPI, 2009).



Isso é relevante mesmo quando se trata dos Contratos de Pesquisa e
Desenvolvimento em que havera uma clausula no préprio documento sobre
propriedade intelectual e outra sobre a Cessdo ou Licenca entre 0s signatarios.
Pode haver, posteriormente, outro contrato de transferéncia de tecnologia para
terceiros, mas entre as partes ja sdo estabelecidas condicbes basicas, ainda que
ndo haja obrigacdo de resultado, ou seja, se este vier a existir, as partes, de
antemdo, ja definem como ser4d a sua transferéncia. Isso serd analisado
detalhadamente no item “Clausula de Transferéncia de Tecnologia”.

Por isso, nesse topico, em vez de se falar em contratos, fala-se em
Clausula de Transferéncia de Tecnologia, isto €, o titular/detentor licencia ou cede a
outrem conhecimentos tecnoldgicos, experiéncia sobre procedimentos, formulas de
producao de bens e servigos ou direitos de propriedade intelectual.

Ha clausulas que tém por objeto o conhecimento protegido pelos direitos de
propriedade intelectual, como marcas, patentes, direitos autorais ou sobre programa
de computador, e outras tecnologias, ndo necessariamente protegidas, como
segredos e Know How. E comum esse tipo de clausula no Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento.

O INPI define cada um dos contratos que implicam em transferéncia de
tecnologia: a) Exploracdo de Patentes: licenciamento de patente concedida ou
pedido de patente depositado; b) Exploracdo de Desenho Industrial: licenciamento
de desenho industrial concedido ou pedido de desenho industrial depositado; ¢) Uso
de Marcas: licenciamento de uso de marca registrada ou pedido de registro
depositado; d) Fornecimento de Tecnologia: aquisicdo de conhecimentos e técnicas
nao protegidos por direitos de propriedade industrial, para a producédo de bens
industriais e servicos; e€) Prestacédo de Servicos de Assisténcia Técnica e Cientifica:
condicOes de obtencéo de técnicas, métodos de planejamento e programacédo, bem
como pesquisas, estudos e projetos para a execugao ou prestacao de servigos
especializados; f) Franquia: concessao temporaria de direitos que envolvam uso de
marcas, prestacdo de servicos de assisténcia técnica, conjuntamente ou ndo, com
qualquer outra modalidade de transferéncia de tecnologia necessaria a realizagcao
de seu objetivo (INPI, 2009).

Apds a conceituacdo de tecnologia e algumas de suas caracteristicas,

importa estudar os contratos de pesquisa e desenvolvimento.



2 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Para uma compreensdo do contrato objeto deste estudo, sdo necessarias
algumas nocdes sobre a Teoria Geral do Direito Civil e dos Contratos, para, entéo,
classifica-lo e estabelecer o regime juridico aplicavel.

2.1 TEORIAS SUBJETIVA E OBJETIVA DO CONTRATO

Os acontecimentos historicos entre os séculos XIX e XX, que serdo
detalhados no capitulo V, levam de uma concepgéo subjetiva a uma concepgéo
objetiva do contrato. Essa transicdo ocorre pela mudanca no modo de conceber e
tratar a vontade dos contratantes (ROPPO, 2009, p. 58).

No século XIX domina a concepc¢ao subjetiva em que “a vontade humana é
a forca criadora dos efeitos juridicos; e no contrato a vontade dos individuos
contratantes é tudo”. Ao papel totalizador da vontade do contrato se denomina
“dogma da vontade” (ROPPO, 2009, p. 59).

O dogma da vontade tem um significado ideolégico e politico, com
consequéncias no plano técnico, e se encontra na conexdo entre vontade e
liberdade. Exaltar a vontade do individuo significa exaltar a liberdade individual, que
€ pré-condicdo para a fundacdo do modelo da sociedade burguesa e a economia
capitalista, contrapostas as do “ancien regime”.

Traz conseqliéncias praticas: qualquer problema, que afete a vontade do
contratante, pde em discussao o contrato e seus efeitos. Por exemplo, a divergéncia
entre vontade declarada e vontade real leva a rescisdo do contrato (ROPPO, 2009,
p. 59).

No final do século XIX, o dogma da vontade e a teoria subjetiva entram em
crise face a exigéncia de um mercado capitalista j& mais maduro, que é a certeza
das relagcdes juridico-econbmicas, cuja auséncia pode desacelerar ou frear as
iniciativas. No dogma da vontade cada parte vive na dimenséo da incerteza, o que
diminui o desejo de empreender e é intoleravel para o desenvolvimento do
capitalismo.

A teoria da declaracdo se difunde no século XX e é paradigma das



concepcdes objetivas do contrato. S&o importantes a vontade individual e como se
forma na esfera psiquica, mas também sua protecdo social externa e o0 modo pelo
qual a vontade da parte é percebida pela contraparte. Esta percepcdo é
determinada pelo modo pelo qual a vontade, objetivamente, € manifestada
externamente; por conseguinte depende do teor objetivo da declaracédo de vontade
(ROPPO, 2009, p. 60).

Essa teoria se fundamenta na confianca. Quem recebe a declaragao
contratual a percebe em seu significado socialmente tipico e, por isso, outorga sua
confianca. Esta sera defraudada se o contrato deixar de valer porque o significado
objetivo da declaracao foi contraditado pelo verdadeiro psiquismo do declarante
(ROPPO, 2009, p. 60).

Ha o principio de responsabilidade (ou autorresponsabilidade) do
declarante: quem faz uma declaracao contratual assume o “risco da confian¢a que a
declaracao cria”; e se sua declaracao reflete uma vontade viciada ele deve encarar
as consequéncias, suportando o contrato (ROPPO, 2009, p. 61, grifo do autor,
traducao nossa).

Aqui cabe uma ressalva: embora Roppo indique que a teoria da declaragao
se fundamenta na confianca e no principio da responsabilidade, Azevedo indica que
a teoria da responsabilidade e a da confianca sdo intermediarias entre a da vontade
e a da declaracdo (AZEVEDO, 2002, p. 87).

Segundo Roppo, a moderna disciplina do contrato, face a exigéncia de
tutelar a confianca, segue a teoria da declaracdo, mas sem anular o valor da
vontade, que permanece fundamental no contrato (ROPPO, 2009, p. 61).

Na concepc¢do objetiva também esta a Teoria Preceptiva, cultivada na Itélia
por volta da metade do século XX e representada por Emilio Betti. A esséncia do
contrato ndo € o fenbmeno psicolégico do acordo de vontade das partes, e sim 0
fendmeno social da autorregulamentacao dos interesses das partes.

Roppo discorda de Betti, porque adota a viséo finalista ou voluntarista do
contrato. Para aquele, por énfase na regra (preceito) que o contrato impde as partes
€ util, mas a regra contratual deriva do acordo contratual e sem o mesmo nao
subsistira. Além disso, Betti fala de autorregulamento de interesses, ou seja,
regramento baseado na autonomia, entdo Roppo questiona: “mas o0 que, sendo a
vontade das partes, € o instrumento de sua autonomia?” (ROPPO, 2009, p. 30; 61).

Contrato constitui ato juridico e, mais especificamente, negdcio juridico,



donde a necessidade de conceitua-los, o que sera feito a seguir.

2.2 CONCEITOS DE ATO E NEGOCIO JURIDICO

Constata-se que a Parte Geral do atual Cédigo Civil (CC), Lei n® 10.406, de
10 de janeiro de 2002, foi dividida em trés (3) livros, sendo o terceiro “Dos Fatos
Juridicos”, que se subdividiu em cinco (5) titulos, sendo o primeiro “Do Negdcio
Juridico”, o segundo e terceiro, respectivamente, “Dos Atos Juridicos Licitos” e “Dos
Atos llicitos”.

Houve um acréscimo de titulos e, com isso, o Cédigo Civil de 2002 adotou a
teoria dualista que distingue ato e negadcio juridico e este passou a ser disciplinado,
pois o Cadigo de 1916 ndo o fazia e utilizava apenas a expressao genérica “Atos
Juridicos”.

E pertinente verificar essa distingdo porque o Cédigo Civil a assimilou,
embora neste ponto haja divergéncia doutrinaria, especialmente com Roppo, que
entende que a teoria do negécio juridico esta perdendo a importancia e a
centralidade das décadas precedentes (ROPPO, 2009, p. 86).

Betti adota a teoria do negdcio juridico. Classifica os fatos juridicos em atos
juridicos, em que ha valoracédo da consciéncia e vontade humanas, e fatos juridicos
em sentido estrito, sem valoracdo da consciéncia e vontade humanas (BETTI, 2003,
p. 19-21).

Os atos juridicos, por sua vez, classificam-se em atos juridicos em sentido
estrito e negocio juridico (ABREU FILHO, 2003, p. 10).

Os atos juridicos em sentido estrito podem ser licitos ou ilicitos. Os atos
licitos podem ser subdivididos em duas categorias essenciais: a) a dos atos
materiais; b) a das participagfes. Os atos materiais resultam sempre de uma
atuacao de vontade, de um comportamento do homem, por exemplo, a tomada de
posse e a derelicdo (abandono da coisa). Ja as participacdes, além de um ato de
vontade (como todo ato juridico), caracterizam-se pela existéncia de uma
declaragéo — para ciéncia de intengéo ou de fatos — sem intengao negocial (ABREU
FILHO, 2003, p. 10-13).

As participacbes consistem em simples comunicacdes, tais como

interpelacdes, notificacdes, intimacdes, oposicbes e denuncias (ABREU FILHO,



2003, p. 13).

Para a conceituacdo do negocio juridico, ha, além das concepcoes
subjetivas e objetivas introduzidas acima, a estruturalista (ABREU FILHO, 2003, p.
24-29).

Azevedo apresenta conceitos do negaocio juridico, de acordo com a corrente
adotada:

1. Subjetiva: conceito se prende a sua génese, com 0 que atende
principalmente & formacdo do ato e vontade que lhe da origem
(autonomia da vontade). E a adotada pela corrente dos voluntaristas
e € a posicado dominante na doutrina brasileira (AZEVEDO, 2002, p.
1; 4).

Manifestacdo de vontade que visa a produzir efeitos juridicos, ou ato de

vontade dirigido a fins praticos tutelados pelo ordenamento juridico

(AZEVEDO, 2002, p. 4).

2. Objetiva: conceito se da pela funcéo, ligada ao momento final, aos
efeitos (regras) que do ato resultam (AZEVEDO, 2002, p. 11).

Negdcio juridico constitui um comando concreto ao qual o ordenamento

juridico reconhece eficacia vinculante (AZEVEDO, 2002, p. 12).

Para Betti, negdcio juridico € um preceito ou regulamento, mas nega que

seja juridico. Entende que € um mero fato social juridicamente relevante

em virtude de um fenémeno de recepc¢ao do ordenamento que € o trago
sobressalente do reconhecimento juridico da autonomia privada (FERRI,

1969, p. 81-82).

Ferri discorda de Betti, embora tenha uma concepcéo objetiva. Para

aguele, o negocio juridico € um fendmeno juridico e fonte de normas

juridicas e a autonomia privada €, por conseguinte, poder normativo

(FERRI, 1969, p. 9).

3. Como categoria ou como fato (estruturalista): Azevedo ndo adota a
definicdo voluntarista ou a objetiva do negdcio juridico, mas o define
pela estrutura, isto é, por aquilo que o compde.

Negocio juridico € todo fato juridico que consiste em declaragdo de

vontade, a que o ordenamento atribui os efeitos designados, respeitados

0S pressupostos de existéncia, validade e eficacia impostos pela norma

juridica sobre ele incidente (AZEVEDO, 2002, p. 16).



Os planos de existéncia, validade e eficicia serdo examinados no capitulo

IV sobre as Principais Clausulas e Elementos dos Contratos.

2.3 CONTRATO NO DIREITO DAS OBRIGACOES

Uma vez que o Cadigo Civil brasileiro tratou do Negdcio Juridico, enquanto
Fato Juridico, na Parte Geral, verifica-se que os Contratos sao disciplinados
especificamente na Parte Especial, estando inseridos no livro referente ao Direito
das Obrigagodes.

Isto porque as fontes das obrigacbes sao: a) lei; b) contrato; c)
manifestacdo unilateral de vontade; d) ato ilicito; e) determinacdo administrativa ou
judicial (TOMASZEWSKI, 2009, p. 5-6).

A lei é a fonte imediata de obriga¢des, pois todo fendémeno juridico deve ser
reconduzido a ela. As demais s&o fontes mediatas (MESSINEO, 1971, p. 22).

Venosa a conceitua como “uma relacdo juridica transitéria de cunho
pecuniario, unindo duas (ou mais) pessoas, devendo uma (o devedor) realizar uma
prestacdo a outra (o credor)”, entendendo que a responsabilidade advinda do
descumprimento n&o integra o conceito do instituto (VENOSA, 2006, p. 5).

Tomaszewski tece uma andalise critica da Teoria Geral das Obrigacfes, uma
vez que ndo considera a obrigagcdo um vinculo juridico de carater transitério que
faculta uma pessoa ou lhe da o poder juridico de exigir de outrem o cumprimento de
uma prestacéo de seu interesse. Define-a como “o efeito de uma relacéo juridica,
decorrente de uma de suas varias fontes, e que sujeita um dos polos desta relagcéao
juridica a cumprir uma prestacdo de dar, restituir, fazer ou se abster de certa
conduta [...]” (TOMASZEWSKI, 2009, p. 4-5, grifo do autor).

Como o contrato de Pesquisa e Desenvolvimento pode apresentar um
entrelacamento de todas as modalidades obrigacionais (dar, fazer e nao fazer), é
necessario verificar cada uma delas.

A obrigacéo de dar contempla duas modalidades: a de dar propriamente
dita (coisa certa ou incerta) e a de restituir. Nesta deve haver a devolucdo do

dominio sobre o objeto, que pertencia ao credor e, em razdo do contrato, passou



para o devedor, mas retorna aquele no adimplemento. Exemplos: locacdo de
coisas, comodato, mutuo e depdsito®.

A obrigagdo de fazer alude a uma atividade do devedor, que consiste,
geralmente, em uma energia de trabalho a favor do credor (ou de terceiro): trabalho
material ou intelectual. Pode corresponder também a obtencdo de certo resultado
(MESSINEO, 1971, p. 39).

Nas obrigacdes de nao fazer requer-se uma abstencdo do devedor
(omissdo) a um fazer que, sem a correspondente obrigacdo, seria legitimo. E
também chamada de obrigacdo negativa. Ha também outro conteudo possivel: o
dever que consiste no fato de tolerar que o credor faca. Mais propriamente é
obrigacao de deixar fazer (MESSINEO, 1971, p. 40).

A obrigacdo negativa € sempre sucessiva, pois o devedor deve abster-se da
pratica do ato durante todo o tempo que lhe for imposta (até mesmo sem
delimitacdo de tempo, se por imposicdo de lei ou dependente de autorizacdo do
poder publico para sua realizacdo, em carater de excecdo). Nestas obrigacdes o
objetivo ndo é o seu adimplemento, mas evitar 0 seu descumprimento
(TOMASZEWSKI, 2009, p. 38).

Se a obrigacédo for imposta somente ao devedor, apenas por ele exequivel,
trata-se de uma obrigacdo personalissima, intuitu personae, ou de fazer infungivel
e, se nao for devidamente adimplida, se resolverd em indenizacdo por perdas e
danos, conforme art. 247 do Cédigo Civil® (TOMASZEWSKI, 2009, p. 32).

Para fins deste estudo, € relevante a classificacdo das obrigacdes quanto a
transferibilidade e ao fim ou conteido. No primeiro aspecto, as obrigacdes sdo
transferiveis (por exemplo, art. 299 do Cédigo Civil’) e intransferiveis, nos casos de

® CC: Art. 569. O locatério é obrigado: [...] IV - a restituir a coisa, finda a locacdo, no estado em que a
recebeu, salvas as deterioracdes naturais ao uso regular. Art. 582. O comodatario é obrigado a
conservar, como se sua propria fora, a coisa emprestada, ndo podendo usa-la sendo de acordo com
0 contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatario
constituido em mora, além de por ela responder, pagard, até restitui-la, o aluguel da coisa que for
arbitrado pelo comodante. Art. 586. O mutuo é o empréstimo de coisas fungiveis. O mutuario é
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo género, qualidade e
guantidade. Art. 629. O depositario é obrigado a ter na guarda e conservacao da coisa depositada o
cuidado e diligéncia que costuma com o que |lhe pertence, bem como a restitui-la, com todos os
frutos e acrescidos, quando o exija o depositante (BRASIL, 2008).

® CC: Art. 247. Incorre na obrigacdo de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestacio
a ele s6 imposta, ou s0 por ele exequivel (BRASIL, 2008).

" CC: Art. 299. E facultado a terceiro assumir a obrigacéo do devedor, com o consentimento expresso
do credor, [...] salvo se aquele, [...], era insolvente e o credor o ignorava (BRASIL, 2008).



obrigacBes personalissimas, em que somente 0 devedor pode cumprir a prestacao
avencada ou exigida.

Quanto ao fim ou conteudo, a obrigagdo pode ser: a) de meio (quando o
devedor se compromete a maxima dedica¢do sem se comprometer com o resultado
esperado); b) de resultado (deve haver a satisfacdo dos interesses do credor
conforme o vinculo contratual); c) de garantia (alguém se obriga a garantir a
integridade patrimonial de outrem, como no seguro e na fianga).

Azevedo propde, para identificar os contratos atipicos, o critério de analise
das prestacdes que compdem os contratos (dar, fazer e ndo fazer), para melhor
entendimento de sua natureza, ja que as obrigacfes constituem a esséncia das
contratacdes (AZEVEDO, 2004, p.157).

Dessa forma, a analise das obrigacdes sera realizada ao se averiguar a

natureza juridica do Contrato Privado de Pesquisa e Desenvolvimento.

2.4 OUTRAS NOCOES DE CONTRATO

Contrato € uma espécie de negocio juridico que exige a presenca de, pelo
menos, duas partes. E, portanto, negécio juridico bilateral ou plurilateral (GOMES,
2009, p. 4). Diferencia-se do negodcio juridico unilateral, que se aperfeicoa pela
manifestacdo de vontade de apenas uma das partes

O contrato ndo se restringe as obrigacdes, estendendo-se a outros ramos
do direito privado e também ao direito puablico, sendo que os contratos celebrados
pela Administracdo Publica tém caracteristicas proprias.

No ambito da Administracdo Publica, a Lei 8.666, de 21/06/1993, que institui
normas para licitacdes e contratos, em seu art. 2°, paragrafo unico, define contrato
como “todo e qualquer ajuste entre érgaos ou entidades da Administracdo Publica e
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formacao de vinculo e a
estipulacao de obrigacdes reciprocas, seja qual for a denominacéo utilizada”.

As normas mencionam as palavras contrato, acordo, convénio. Por isso, no
Brasil, s&o comuns os seguintes titulos na identificacdo dos Contratos: Contrato de
Cooperacdo Cientifica e Tecnoldgica, Convénio de Cooperacdo, Convénio de
Cooperacdo Técnico-Financeira, Acordo de Cooperacdo, cuja distincdo sera

realizada na analise da natureza juridica dos mesmos.



Quanto ao contrato internacional, este se caracteriza pela presenca de um
elemento de estraneidade que o liga a dois ou mais ordenamentos juridicos.
(ARAUJO, 2000, p. 19).

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento podera ser internacional, por
exemplo, quando uma das partes for empresa, instituicdo, universidade estrangeira
ou quando a transferéncia de tecnologia, bens ou servicos ocorrer de um pais para
outro, abrangendo ordens juridicas distintas (FLORES, 2003, p. 37).

Nos Estados Unidos, pode ser designado como Acordo para Pesquisa
Financiada (Sponsored Research Agreement) ou Acordo para Pesquisa (Research
Agreement) e o Instituto de Tecnologia da Califérnia o conceitua como “um acordo
entre o financiador (agéncia) e o pesquisador principal, em que este tem um projeto
de trabalho claro e um conjunto de responsabilidades em contrapartida ao apoio
que recebe pelo periodo de tempo especificado” (CALIFORNIA INSTITUTE OF
TECHONOLOGY, 2008).

2.5 ALGUNS PRINCIiPIOS DO DIREITO CONTRATUAL

Neste trabalho, o Principio da Autonomia Privada serd examinado mais
detalhadamente em capitulo préprio. Cabe, todavia, mencionar alguns outros

principios que se relacionam com aquele.

2.5.1 Principios no Cédigo Civil de 2002

Uma das diretrizes seguidas na elaboracdo do Cédigo Civil de 2002 foi o de
inserir valores que inexistiam no Caédigo de 1916, a saber, a eticidade, a socialidade
e a operabilidade. Isso significa que esses sdo principios fundamentais que
nortearam os preceitos legais (REALE, 2003, p. 48; 34).

Em decorréncia do Principio da Eticidade, foram inseridos a boa-fé, bons
costumes, probidade e correcéao.

O Cddigo de 1916 tinha um carater individualista, enquanto o ‘sentido
social’ € uma das caracteristicas mais marcantes do Codigo de 2002. Pelo Principio
da Socialidade prevalecem os valores coletivos sobre os individuais (REALE, 2003,



p. 50).

Diante desse principio, foi declarada a funcdo social do contrato, a
interpretacdo mais favoravel ao aderente nos contratos de adesédo, a funcéo social
da posse e da propriedade.

Pelo Principio da Operabilidade foram estabelecidas solu¢cdes normativas
para facilitar a interpretacdo e aplicacdo do Direito, lembrando-se do ensinamento
de Jhering: “o Direito é feito para ser executado. Direito que ndo se executa é como
chama que nao aquece, luz que ndo ilumina” (REALE, 2003, p. 35; 52).

O Principio da Operabilidade levou as Clausulas Gerais, como nos
dispositivos em gue se exige probidade, boa-fé e correcéo, pois ndo é possivel fixar
com precisdo o alcance das regras juridicas. Cabera ao juiz decidir, realizando o
direito em sua ‘concretude’ (REALE, 2003, p. 53).

Com as clausulas gerais, 0 juiz tem poder tanto para suprir lacunas quanto
resolver observando valores éticos, onde houver essa previsdo ou se a regra for
deficiente.

Para a insercéo de valores, o Cdodigo Civil adotou técnica legislativa mista,
conjugando os métodos da casuistica com as clausulas gerais, que, por sua vez,
interagem com o0s principios gerais de direito, conceitos legais indeterminados e
conceitos determinados pela fungdo, que sao essenciais para se entender a
dindmica do Cdédigo Civil na solucdo dos problemas de direito privado (NERY
JUNIOR; NERY, 2006, p. 160; 161).

Para Costa, a clausula geral “constitui uma disposicdo normativa que utiliza,
no seu enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou
‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensdo do seu campo semantico” (COSTA,
2003, p. 235).

As clausulas gerais sdo, portanto, “normas orientadoras sob forma de
diretrizes, dirigidas precipuamente ao juiz, vinculando-o a0 mesmo tempo em que
Ihe d&o liberdade para decidir’. Como exemplos, podem ser citados os artigos 421 e
422 do CC, que determinam, respectivamente, a funcdo social do contrato como
limite & autonomia privada e a boa-fé objetiva e a probidade (NERY JUNIOR;
NERY, 2006, p. 162; 163).

Assim sendo, o art. 421 do CC apresenta como clausulas gerais: a
autonomia privada (liberdade contratual) e a funcédo social do contrato. O art. 422
estabelece a boa-fé objetiva (NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 421-413).



Outro principio extremamente importante € o da supremacia da ordem

publica, que constitui também uma clausula geral, como sera constatado a seguir.

2.5.2 Principio da Supremacia da Ordem Publica

O Principio da Autonomia Privada ndo é absoluto. E limitado pelo Principio
da Supremacia da Ordem Publica, que significa que o interesse da sociedade deve
prevalecer quando colide com o interesse individual. Isto porque se constatou, no
século passado, que a ampla liberdade de contratar provocava desequilibrios e a
exploracdo do economicamente mais fraco. Por isso, tornou-se imprescindivel a
Intervencédo do Estado para assegurar a igualdade entre os contratantes.

Consequentemente, leis passaram a ser editadas para garantir a
supremacia da ordem publica. A Intervencdo do Estado na vida contratual é
atualmente tdo intensa que se configura um verdadeiro dirigismo contratual
(GONCALVES, 2006b, p. 23).

Como ndo h& uma nocdo exata de ordem publica, os tribunais devem
verificar, em cada caso, se ela estd ou ndo em jogo, pois é constituida pelo conjunto
de interesses juridicos e morais que incumbe a sociedade preservar. Por isso, 0s
principios de ordem publica ndo podem ser alterados por convengcao entre 0S
particulares (GONCALVES, 2006b, p. 23).

Disposicdo semelhante encontra-se no paragrafo unico do artigo 2.035 do
Cddigo Civil, sendo extremamente pertinente neste estudo, jA que seu objeto
envolve a propriedade intelectual e os contratos: “nenhuma convencao prevalecera
se contrariar preceitos de ordem publica, tais como os estabelecidos por este
Cddigo para assegurar a funcéo social da propriedade e dos contratos” (BRASIL,
2008).

Trata-se também de uma clausula geral que foi inserida no ordenamento
pelo artigo 17 da Lei de Introducdo ao Cddigo Civil, que retira eficacia de qualquer
declaracéo de vontade ofensiva da ordem publica (GONCALVES, 2006b, p. 23).

Diante disso, tanto o principio da autonomia privada quanto a intervencao

do Estado seréo estudados em capitulo proprio.



2.5.3 Principio da Funcéo Social do Contrato

A clausula geral da funcao social do contrato tem dimenséo constitucional e
civilista. Decorre do principio constitucional da solidariedade e da construgdo de
uma sociedade mais justa, da funcéo social da propriedade e do valor social da livre
iniciativa. Por isso, a liberdade parcial de contratar, com objetivo de fazer circular
riqueza, precisa cumprir sua funcéo social (NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Pelo principio da socialidade, o contrato ndo configura apenas as
pretensdes individuais dos contratantes, mas também instrumento de convivio
social e de preservacdo dos interesses da coletividade. O que ocorre em um
contrato repercute em outros do mesmo tipo. Além de util, o contrato tem de ser
justo (NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 412).

No tocante ao conteudo, o contrato atenderd a fungdo social quando forem
observados os valores da solidariedade, justica, livre iniciativa, dignidade da pessoa
humana, valores ambientais, etc. Sera desatendida quando: a) a prestacdo de uma
das partes for exagerada ou desproporcional; b) quando houver vantagem
exagerada para uma das partes; c) quando se quebrar a base objetiva ou subjetiva
do contrato (NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Assim, em decorréncia dos Principios da Eticidade e Socialidade, desponta
em 2002 o Principio do Equilibrio Econémico dos Contratos como base ética de
todo o Direito Obrigacional, ao contrario do Cddigo de 1916, que previa a rescisdo
de contrato so por ato ilicito (REALE, 2003, p. 34).

Face ao principio da funcdo social, a autonomia privada sera ponderada.
Por se tratar de clausula geral, o juiz, na interpretacdo, podera fixar o que significa a
funcdo social, com valores juridicos, sociais, econdmicos e morais. Também dara a
solucdo de acordo com o caso concreto (NERY JUNIOR; NERY, 2006, p. 411).

Outro principio importante é o da boa-fé objetiva, que serd estudado a

sequir.

2.5.4 Principio da Boa-Fé Objetiva

As disposi¢cdes do Cadigo Civil buscam uma aplicacdo social e ética do



Direito dentro de um sistema aberto. O principio da boa-fé objetiva foi inserido
nesse contexto.

A boa-fé tem duas concepcgles: a) objetiva, denominada de concepcédo
ética; b) subjetiva, chamada de concepcio psicolégica (NERY JUNIOR; NERY,
2006, p. 414).

Importa distinguir, entdo, a boa-fé objetiva da subijetiva.

Para a aplicacdo da boa-fé subjetiva, o intérprete deve considerar a
“intencdo do sujeito da relacdo juridica, o seu estado psicolégico ou intima
conviccdo. Antitética a boa-fé subjetiva estd a ma-fé, também vista subjetivamente
como a intencao de lesar a outrem” (COSTA, 2000, p. 411).

Como exemplo de boa-fé subjetiva encontra-se o artigo 221 do CC, ao
dispor que o instrumento particular prova as obrigagdes convencionais de qualquer
valor; mas seus efeitos, bem como os da cesséo, ndo se operam para terceiros,
antes de registrado no registro publico (COSTA, 2003, p. 254).

A boa-fé objetiva é “modelo de conduta social, arquétipo ou standard
juridico, segundo o qual cada pessoa deve ajustar a prépria conduta a esse
arquétipo, obrando como obraria um homem reto: com honestidade, lealdade,
probidade”. Os fatores concretos do caso, como status pessoal e cultural, sédo
considerados por este modelo objetivo de conduta, ndo se aplicando o standard
mecanicamente (COSTA, 2000, p. 411).

Na acepcao objetiva, no campo contratual, atua de trés maneiras: norma de
interpretacdo e integracdo do contrato, determinando comportamento devido; limite
ao exercicio de direitos subjetivos; fonte autdbnoma de direitos, deveres e
pretensdes as partes contratantes (COSTA, 2003, p. 257).

Venosa entende que o Codigo Civil de 2002 indicou trés funcdes inerentes
a boa-fé objetiva: funcao interpretativa; funcdo de controle e funcdo de integracéo
(VENOSA, 2005, p. 418).

Dentro da funcgéo interpretativa, dispbe o art. 113, na parte geral, que 0s
negocios juridicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de
sua celebracao.

Como controle dos limites do exercicio de um direito, o art. 187 reza que
comete ato ilicito o titular de um direito que, ao exercé-lo, excede os limites
impostos pelo seu fim econédmico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Em sua funcao integrativa, supre as lacunas dos negocios juridicos, pois 0



art. 422 estabelece a obrigatoriedade de guardar, na conclusdo e execucao do
contrato, os principios de probidade e boa-fé.

Venosa, ao discorrer sobre o art. 113 do CC e a boa-fé objetiva, sustenta
que o juiz deve rejeitar a intencdo dos declarantes da vontade, nos negdécios
juridicos, que se desvie dela, ou seja, da conduta correta para as circunstancias,
conforme o critério do razoavel (VENOSA, 2005, p. 417).

Da boa-fé objetiva nascem deveres anexos, laterais ou instrumentais, que
sdo: a) protecdo, cuidado e seguranga com a pessoa e 0s bens da contraparte; b)
colaboracdo para o adimplemento correto do contrato; c¢) informacao; d) omissao e
segredo (COSTA, 2003, p. 258).

Dessa forma, o juiz deve rejeitar a intencdo dos declarantes da vontade,
nos negocios juridicos, que se desvie da boa-fé objetiva, ou seja, da conduta

correta para as circunstancias, conforme o critério do razoavel.

2.6 CLASSIFICACAO DOS CONTRATOS

No Direito, classificar serve essencialmente para determinar as regras
aplichveis. Pode-se classificar por estruturas contratuais, que s&o classes
contrapostas no interior de um par formado por componentes antagfnicos, que se
excluem mutuamente e, em seu conjunto, esgotam o0 universo dos contratos
(ROPPO, 2009, p. 405).

Portanto, a classificacdo dos contratos é importante, pois auxilia na
compreensao de sua natureza juridica e seus efeitos.

Como ndo h& absoluta coincidéncia entre o0s autores, adota-se a
classificagdo de Goncalves, embora Roppo entenda que a realizada por tipos esta
fora da classificacdo por estruturas contratuais, que definem classes de contratos
mais amplos, pois cada uma pode compreender contratos pertencentes a tipos
diferentes (ROPPO, 2009, p. 405).

Dessa forma, os contratos sdo classificados em diversas modalidades e
dividem-se quanto a:

1. Efeitos: em unilaterais, bilaterais (sinalagmaticos) e plurilaterais;

gratuitos e onerosos. Estes se subdividlem em comutativos e aleatorios,

gue podem por natureza e acidentalmente aleatérios.



2. Formacéo: em paritarios, de adeséo e contratos-tipo.
Momento de execucdo: de execucado instantanea, diferida e de trato
sucessivo ou em prestacoes.

4. Agente: em personalissimos ou intuitu personae e impessoais;
individuais e coletivos.

5. Modo por que existem: em principais, acessorios ou adjetos e derivados
ou subcontratos.

6. Forma: formais e de forma livre; solenes e ndo solenes; consensuais e
reais.

7. Objeto: em preliminares ou pactum de contrahendo e definitivos.

8. Designagdo: nominados e inominados, tipicos e atipicos, mistos,
coligados e unido de contratos (GONCALVES, 2006b, p. 67-94).

Passa-se, entdo, a conceituacdo de cada categoria. As vezes, uma

categoria se articula em subcategorias.

2.6.1 Efeitos: Unilaterais, Bilaterais (Sinalagmaticos) e Plurilaterais; Gratuitos e

Onerosos. Comutativos e Aleatorios

A classificacdo em bilateral e unilateral € realizada ndo pelo prisma da
formacdo dos contratos, pois todo contrato resulta de duas manifestacdes de
vontade, mas pelos efeitos que acarretam.

Segundo Gomes, o contrato é “unilateral se, no momento em que se forma,
origina obrigacdo, tdo somente, para uma das partes — ex uno latere” (GOMES,
2009, p. 85). Exemplos séo a doacdo, o mandato e a fianca.

Nos bilaterais, as obrigagbes sdo geradas para ambos os contratantes,
como a compra e venda, a locacdo. Podem ser denominados sinalagmaticos, da
palavra grega sinalagma, que significa reciprocidade de prestacdes (GONCALVES,
2006, p. 68).

Plurilaterais s&o contratos que possuem mais de duas partes, mas nao se
confundem com contratos bilaterais com multiplos sujeitos ativos e passivos, mas
com um mesmo nivel de direitos e obrigacfes. Nos plurimos, cada parte adquire
direitos e contrai obrigacbes com todos os outros contratantes. Ha obrigacdes

entrelagcadas e ndo oposicdo de um grupo de contratantes perante outro. Cada



parte pode ter uma parcela de execucédo diferente das demais. Pode ocorrer que as
partes ndo tenham antagonismo perante qualquer outra parte, mas busquem um fim
comum no contrato (VENOSA, 2006, 396-397).

Um exemplo é o contrato de sociedade, em que cada sOcio € uma parte,
como sera visto abaixo e ao tratar da natureza associativa do Convénio de
Pesquisa e Desenvolvimento.

Os contratos sao classificados em gratuitos e onerosos pelas vantagens
patrimoniais que podem produzir. Gratuitos ou Benéficos sdo aqueles em que
apenas uma das partes tem beneficio, como ocorre na doacéo pura. Nos onerosos,
todos os contratantes obtém vantagem. Ha beneficios e sacrificios reciprocos
(GONCALVES, 2006b, p. 71).

A classificacdo em comutativos e aleatérios (por natureza e acidentalmente
aleatdrios) € uma subdivisdo dos contratos onerosos.

Comutativo é o contrato no qual os contraentes conhecem suas respectivas
prestacdes. No aleatoério, pelo menos o conteudo da prestacdo de uma das partes é
desconhecido na formagdo do contrato. Pode ser aleatorio por sua natureza
(exemplos: seguro, loterias e similares) ou a alea pode decorrer da vontade das
partes, por exemplo, uma compra e venda pode ser transformada em contrato
aleatorio quando se estipula aquisicdo de uma futura colheita (VENOSA, 2006, p.
401-402).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento podera ser comutativo ou

aleatorio.

2.6.1.1 Contratos plurilaterais com comunidade de fim

Roppo faz a ressalva de que todos os contratos com prestacfes reciprocas
sdo onerosos, mas nem todos os onerosos tém prestacdes reciprocas. Exemplo
disso sdo os contratos com comunidade de fim, cujo protétipo esta representado
pelos contratos associativos (ROPPO, 2009, p. 411).

No contrato de sociedade cada sécio se obriga com a prestacdo, que € o
aporte face a vantagem juridica da participacdo na sociedade possivel pelas
prestacfes (aportes) dos outros socios. O contrato € oneroso, mas as prestacdes

dos sdcios ndo sao reciprocas entre si. Cada soOcio realiza o aporte ndo para obter



uma utilidade direta dos outros sécios, mas através do aporte de todos é formada a
estrutura comum destinada a satisfazer os interesses (realizar a atividade
econdmica, capaz de dar utilidades). Os aportes ndo sao o fim do intercambio, mas
pressuposto para a estrutura comum (ROPPO, 2009, p. 411).

Ha contratos com comunidade de fins que sdo também plurilaterais, ou
seja, tém mais de duas partes. A presenca de trés ou mais partes impede a
configuracdo do intercambio ou, pelo menos, com a clareza que este assume entre
duas partes (A presta a B porque B presta a A). No contrato plurilateral, a razao
pela qual a parte realiza sua prestacdo ndo se esgota em receber uma
contraprestacdo, mas € um elemento mais complexo: o fim comum a todas as
partes (ROPPO, 2009, p. 412).

Uma vez que todos os contratos plurilaterais ndo se limitam a realizar um
intercambio imediato ou direto, pelo menos ndo dentro do seu paradigma puro,
Roppo entende que todos eles tém alguma comunidade de fim (ROPPO, 2009, p.
413).

Essas colocacbes serdo retomadas na andlise do contrato de pesquisa e
desenvolvimento, especificamente no topico sobre a natureza associativa da
parceria, porque se entende que se trata de um contrato plurilateral com

comunidade de fins.

2.6.2 Formacao: Paritarios, de Adesao e Contratos-Tipo

Paritarios sao os tradicionais em que as partes discutem livremente as
condicBes, pois se encontram em situacdo de igualdade. H4 uma fase de
negociagdes preliminares em que se decidem as clausulas e condi¢cdes do negdcio.

Nos Contratos de Adesdo ndo ha essa liberdade, a vontade de um dos
contratantes prepondera e ele elabora todas as clausulas. O outro adere ao contrato
ja confeccionado, ndo podendo modifica-lo. Destinam-se a niumero indeterminado e
desconhecido de pessoas. Exemplos: seguro, consércio, de transporte.

Contrato-tipo, de massa, em série ou por formularios tem afinidade com o
de adesado porque pode ser apresentado por um dos contraentes ao outro, que
apenas o assina. A diferenca é gque pode haver igualdade econémica, discussdo do

conteudo e as clausulas ndo sao impostas, apenas pré-redigidas. Exemplo:



contratos bancarios com espacos em branco para que condicBes sejam
estabelecidas de comum acordo. Destinam-se a pessoas identificaveis
(GONCGALVES, 2006b, p. 75-78).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é paritario.

2.6.3 Momento de Execucdo: Instantanea, Diferida e de Trato Sucessivo ou em

Prestacdes

7

O contrato é de Execucgao Instantanea quando as partes adquirem e
cumprem seus direitos e obrigacbes no momento da celebracdo do mesmo. Por
exemplo, na compra e venda a vista, 0 pagamento e a tradicdo da coisa ocorrem no
mesmo momento.

A execucdo € Diferida quando as partes adiam o cumprimento de suas
obrigacdes para um momento posterior ao contrato, como na compra e venda a
prazo ou na venda sob condicéo suspensiva.

De Trato ou Execucdo Sucessiva ou em Prestacdes € o contrato em que as
relacbes das partes desenvolvem-se por um periodo, pela propria natureza da
relacdo. E o que sucede com a locacgéo, sociedade, etc. (VENOSA, 2006, p. 414-
415).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente € de execucao

sucessiva, ja que necessita de tempo pela propria natureza do objeto.

2.6.4 Agente: Personalissimos ou Intuitu Personae e Impessoais. Individuais e

Coletivos

Personalissimos ou Intuitu Personae sdo os contratos celebrados pelas
qualidades pessoais de um dos contraentes. Por isso, ndo pode haver substituicao,
pois as qualidades foram decisivas para a contratagdo. Surge, normalmente, uma
obrigacdo de fazer, com objeto infungivel, que ndo pode ser executada por outra
pessoa. Sao intransmissiveis aos sucessores e ndo podem ser objeto de cesséo.

Nos Impessoais, a prestacado pode ser cumprida pelo obrigado ou terceiro.
O que importa é que seja executada, ndo importa quem a faca, pois objeto ndo



requer qualidades especiais do devedor (GONCALVES, 2006b, p. 80).

Nos contratos individuais, as vontades sdo individualmente consideradas.
Nos coletivos, denominados convencgdes coletivas, ha acordo de vontade entre
duas pessoas juridicas de direito privado, que representam categorias profissionais.
Na verdade, sdo acordos normativos, ndo contratos. Esta classificacdo € mais
utilizada no Direito do Trabalho. (GONCALVES, 2006b, p. 81).

No Brasil, o contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é realizado
entre instituicbes e empresas, mas nao se determina quem serdo 0s pesquisadores,
diferentemente dos contratos das universidades americanas, que o0s indicam,

podendo haver rescisdo se nao o cumprirem.

2.6.5 Modo de Existéncia: Principais, Acessorios ou Adjetos e Derivados ou

Subcontratos.

A diferenca entre principal e acessoério encontra-se na parte geral do Direito
Civil. Assim, um contrato é principal quando ndo depende juridicamente de outro. E
acessorio quando tem dependéncia juridica de outro, por exemplo, a fianga, que sé
existe para garantir outro contrato ou obrigagdo. Nao tem autonomia, se nula ou
prescrita a obrigacéo principal, desaparece o acessorio (VENOSA, 2006, p. 414).

Os derivados ou subcontratos tém por objeto direitos estabelecidos em
outro contrato, denominado basico ou principal. Um dos contratantes transfere a
terceiro, sem se desvincular, a utilidade correspondente a sua posi¢cao contratual.
Entre os principais, destacam-se a sublocacéo, a subempreitada e a subconcesséo
(GONCALVES, 2006b, p. 83).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente € o principal,
podendo originar acordos de confidencialidade, contratos de licenca e cessao para

terceiros, etc.

2.6.6 Forma: Formais ou de Forma Livre; Solenes ou Nao Solenes.
Consensuais e Reais

Ha autores que utilizam as palavras formalidade e solenidade como



sinbnimas (GONCALVES, 2006b, p. 84). Venosa, todavia, as diferencia, razdo pela
qual, sera apresentada a sua distincao.

Formais s@o os contratos cuja validade depende da observancia de uma
forma preestabelecida pela lei. Por exemplo, a forma escrita o torna formal, mas
nao solene (VENOSA, 2006, 412).

Quando a formalidade é exigida ndo como condicdo de validade, mas
apenas para facilitar a prova do negécio, ela é ad probationem tantum
(GONCALVES, 2006b, p. 85).

Solenes, além de formais, sdo aqueles que, se nao obedecidas as
formalidades, o negocio carece de efeito, como ocorre na alienacdo de imoveis de
valor superior ao legal, que exige escritura publica. Neste caso, a formalidade tem
carater constitutivo ou solene. A auséncia de forma torna-o nulo (VENOSA, 2006,
413).

Quando a forma é exigida como condicdo de validade do negécio, este é
solene e a formalidade ad solemnitatem, ou seja, constitui a substancia do ato
(GONCALVES, 2006b, p. 84).

Nos contratos nao solenes ou de forma livre basta o consentimento para a
sua formacao. Podem ser celebrados por escrito particular ou verbalmente.

Consensuais sao aqueles que se formam unicamente pelo acordo de
vontades, independentemente da entrega da coisa e de observancia de forma. S&o
nao solenes.

Reais sdo o0s que exigem, para seu aperfeicoamento, além do
consentimento, a entrega (tradicdo) da coisa, que € o seu objeto, como os de
depdsito, comodato, mutuo. N&o se formam sem a tradi¢cdo da coisa (GONCALVES,
2006b, p. 86-87).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento pode ter forma livre. As vezes,
pesquisadores de diferentes instituicdes acordam fazer uma pesquisa em conjunto

informalmente. Mas prefere-se a forma escrita.

2.6.7 Objeto: Preliminares ou Pactum de Contrahendo e Definitivos.

Preliminar ou Pactum de Contrahendo é aquele que tem por objeto a

celebracdo de um contrato definitivo. E também denominado pré-contrato. O objeto



€ um sO: a efetivacdo de um contrato definitivo. Ja o Definitivo tem diversos objetos,
de acordo com a natureza de cada um, e cada contrato tem um objeto peculiar
(GONCALVES, 2006b, p. 88).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente é definito.

2.6.8 Designacdo: Nominados e Inominados, Tipicos e Atipicos, Mistos,

Coligados e Unido de Contratos.

Nominados sdo os que tém designacao prépria (nomen iuris) e servem de
base para fixar tipos de regulamentacdo especifica da lei. O Caddigo Civil
regulamenta vinte e trés contratos nominados.

Inominados sdo os que nao tém denominacao propria, isto é, ndo tem um
nome no ordenamento juridico.

Tipicos sd@o os regulados pela lei, que traca o perfil de cada um. Todo
contrato nominado € tipico e vice-versa. O contrato tipico ndo requer muitas
clausulas, pois as normas regulamentadoras fixadas pelo legislador passam a
integra-lo (GONCALVES, 2006b, p. 91).

Os Atipicos resultam de um acordo de vontades, mas ndo tém suas
caracteristicas e requisitos definidos e regulados por lei, ou seja, ndo tém disciplina
legal. Sdo regulados por normas gerais (GONCALVES, 2006b, p. 91).

O Contrato Misto é o resultado da unido de um contrato tipico com
clausulas criadas pela vontade dos contratantes. Deixa de ser tipico, mas ndo se
torna atipico: € uma nova espécie contratual, constituindo, assim, um contrato Unico
ou unitario.

Contratos Coligados séo contratos distintos, mas ligados por uma clausula
acessoria, implicita ou explicita. Diferenciam-se do misto, pois ha uma pluralidade
de contratos celebrados pelas partes e que séo interligados. H4 uma dependéncia,
com um contrato relacionado ao outro, pois se referem a um negdécio complexo,
embora conservem a propria individualidade. Exemplo: contrato de transporte aéreo
com seguro do passageiro (GONCALVES, 2006b, p. 92).

Ha Unido de Contratos quando contratos distintos e autdbnomos sao
realizados ao mesmo tempo ou no mesmo documento, sem vinculo interno, apenas

externo, como na compra de imével e reparacdo de outro prédio (GONCALVES,



2006b, p. 93).
O contrato de pesquisa e desenvolvimento privado € atipico, por isso essa

classificagéo deve ser analisada mais detalhadamente.

2.7 CONTRATOS ATIPICOS

Contratos atipicos ndo correspondem a nenhum dos tipos contratuais
definidos e regulados pela lei (ROPPO, 2009, p. 395).

Portanto, tipicidade significa a presenca e atipicidade, a auséncia de
tratamento legislativo especifico. Os atipicos, embora possam ter um nome, ndo
sdo regulamentados, mas ndo podem contrariar a lei, a ordem publica, os bons
costumes e os principios gerais de direito (AZEVEDO, 2004, p.137-138).

Ha contratos que embora ndo sejam tipicos legalmente, conquistam uma
tipicidade socio-jurisprudencial, que, posteriormente, podera se converter em
tipicidade legal se o legislador resolver intervir e regular o contrato (ROPPO, 2009,
p. 396).

A liberdade de fazer contratos atipicos € um aspecto importante da
liberdade contratual reconhecida aos particulares e se baseia em fortes razdes de
oportunidade social. Face as novas exigéncias causadas pelos progressos da
tecnologia e da economia, pode ocorrer que nenhum tipo legal ofereca respostas
satisfatérias, donde surge a necessidade de celebrar um contrato atipico (ROPPO,
2009, p. 395).

A possibilidade de estipulacdo esta prevista no art. 425 do Cédigo Civil®.
Dessa forma, sdo permitidos se observarem alguns requisitos, como licitude,
conformidade com a lei e os bons costumes.

Para a sua validade, é suficiente o consenso, que as partes sejam livres e
capazes e 0 seu objeto licito, possivel, determinado ou determinavel e suscetivel de
apreciacdo econdmica. Necessitam de detalhada especificacdo dos direitos e
obrigacbes de cada parte, jA que ndo tém disciplina legal. Sdo regulados por
normas gerais e ndo normas especificas (GONCALVES, 2006b, p. 91).

® CC: Art. 425. E licito as partes estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas
neste Codigo (BRASIL, 2008).



A importancia da classificacdo do contrato atipico esta em sua integracao e

interpretacdo, como sera demonstrado a seguir.

2.7.1 Classificacdo dos Contratos Atipicos

A qualificacdo do contrato € a operacao l6gica pela qual o intérprete — frente
a um contrato concreto — afirma ou nega que corresponde a um tipo contratual. Se
classificar como atipico, a consequéncia sera a ndo aplicacdo da disciplina de tipo
especifico, mas a do contrato em geral (ROPPO, 2009, p. 401-402).

Diversos autores procuram classificar os contratos atipicos. Messineo 0s
classifica em:

I) Contratos inominados em sentido estrito ou puros: a) com conteudo

completamente estranho aos tipos legais (por exemplo, contrato de

garantia); b) com alguns elementos estranhos aos legais, enquanto outros,
com funcdo preponderante, sdo legais (por exemplo, contrato de bolsa
simples).

II) Contratos inominados mistos: com elementos conhecidos (legais),

dispostos em combinac¢bes diferentes (tomados de mais de uma figura

contratual nominada), que, entre si, podem estar em relacdo de
coordenacdo ou subordinacdo. E a categoria mais numerosa, integrada por

contratos unitarios (MESSINEO, 1986, p. 396).

Gomes divide os contratos em atipicos propriamente ditos e mistos. Os
primeiros caracterizam-se pela originalidade. Os mistos sdo compostos por
prestacdes tipicas de outros contratos, ou de elementos mais simples, combinados
pelas partes. Pode haver subordinagdo ou coordenacdo. Podem ser combinados:
contratos completos, prestacdes tipicas inteiras ou elementos mais simples, por
exemplo: “um contrato completo e um elemento mais simples de outro; um contrato
completo e uma prestacao tipica de outro; prestacdes tipicas de dois ou mais
contratos; prestagdes tipicas de contratos diversos e elementos simples de outros”.
(GOMES, 2009, p.120-1).

Azevedo, por sua vez, classificou os contratos atipicos em sentido amplo
em duas categorias: 0s singulares e os mistos. Os singulares sdo os atipicos em

sentido estrito e sdo “figuras atipicas, consideradas individualmente”. Os mistos



contém: a) contratos ou elementos somente tipicos; b) contratos ou elementos
somente atipicos; c) contratos ou elementos tipicos e atipicos (AZEVEDO, 2004,
p.145).

Messineo apresenta a disciplina juridica proposta para 0s contratos
inominados de acordo com a classificagcdo acima e tece suas criticas sobre a
mesma.

Para o primeiro grupo (inominados em sentido estrito ou puros), indica-se a
aplicagdo analogica das normas escritas para o0s correspondentes contratos
nominados, sendo que para 0 grupo “b”, a aplicacdo das normas relativas a
elementos conhecidos deveria ser direta e ndo analégica (MESSINEO, 1986, p.
397).

Para o segundo (misto), dois métodos sdo propostos. Na Teoria da
Absorcdo ha sempre um elemento prevalente que absorve o0s elementos
secundarios. Com isso, seria possivel regular o contrato inteiro com as normas do
contrato nominado correspondente. Messineo adverte, no entanto, que nem sempre
€ possivel estabelecer a prevaléncia de um elemento contratual sobre os demais,
pois ficariam comprometidos elementos considerados secundarios, mas que, na
verdade, caracterizam o contrato inominado (MESSINEO, 1986, p. 397).

A Teoria da Combinacao sugere a aplicacao dos principios de cada contrato
tipico envolvido, aplicando-se vérias disciplinas juridicas. Seria aplicacdo direta,
sem recorrer a analogia. A dificuldade apontada pelo autor € que os elementos dos
contratos nominados ndo estdo justapostos um ao lado do outro. Pelo contrério,
estdo como soldados entre si em uma unidade orgéanica: “o contrato ndo é uma
soma, mas uma sintese”. O mesmo vale para as normas que o regulam: ndo se
referem a elementos singulares, mas ao contrato inteiro. O elemento “preco” e suas
normas tém conteudo distinto dependendo do tipo de contrato (MESSINEO, 1986,
p. 398-399).

Para Gomes “os contratos atipicos subordinam-se as regras gerais do
Direito Contratual, assim as que regem 0S pressupostos e requisitos essenciais a
validade dos contratos como as que disciplinam as obrigacdes”. Mas ndo bastam.
Regras particulares sdo necessarias (GOMES, 2009, p.125).

Para os contratos mistos, Gomes sugere solucao eclética, ou seja, devem
ser empregados os meétodos da combinacdo, absorcdo ou aplicacdo analOgica
(GOMES, 2009, p. 125).



Messineo ndo recomenda a solucao eclética de acolher ambos os métodos
e seguir um ou outro de acordo com o fato especifico a regular.

O autor considera o critério mais sério, para 0s contratos mistos, além da
aplicacdo direta das normas gerais (prevista no art. 425 do Cadigo Civil brasileiro), o
da aplicacéo analégica das normas singulares relativas ao contrato nominado, mais
adequadas ao contrato misto que se deve disciplinar, e na sua falta, o da analogia
iuris (MESSINEO, 1986, p. 400).

Ademais, se for admitida a possibilidade das partes elaborarem por si
mesmas as normas reguladoras do contrato, desde que ndo contrarie a lei e 0s
bons costumes, o problema da disciplina de cada contrato inominado se torna
resolivel em cada caso. Além disso, ndo se deve considerar a lei a Unica fonte
normativa, mas também os usos e costumes (MESSINEO, 1986, p. 401-402).

No entanto, ha autores que, sem nominar teorias, acabam por adota-las.
Roppo entende que se for misto entre os tipos (a) e (b), seréo aplicaveis ambas as
disciplinas no que forem compativeis. Todavia, se houver alguma incompatibilidade,
a qualificacdo deve determinar qual € o tipo dominante, cuja disciplina descarta a do
tipo marginal (ROPPO, 2009, p. 402).

Azevedo ndo considera cada avenca como tipica porque as prestacoes
desses contratos mesclam-se em um todo sem possibilidade de separagéo. Este
autor entende que formam um sO contrato misto e a rescisdo é possivel pelo
descumprimento de qualquer delas.

Reitera a sua proposta de analise das prestacfes que compdem O0s
contratos (dar, fazer e nao fazer) para identificar os contratos atipicos (AZEVEDO,
2004, p. 144; 157).

O autor entende, ainda, que: a) as normas que regulam os contratos tipicos
poderdo ser aplicadas aos contratos atipicos, desde que ndo se desnature a
natureza e unidade destes; b) o contrato atipico forma um todo uno e complexo,
indivisivel com todas as suas clausulas e condi¢cdes (AZEVEDO, 2004, p. 202-203).

O contrato de pesquisa e desenvolvimento privado é atipico, enquanto o da

Administracdo pode ser misto, como sera observado no proximo topico.



2.8 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento podem figurar como partes
apenas pessoas privadas ou pelo menos uma pessoa publica, o que determinara a
natureza juridica dos mesmos.

Ha, ainda, a possibilidade de um convénio internacional de cooperagao
celebrado entre Estados ou entre empresas publicas internacionais para realizacao
de um projeto de interesse mutuo (SANTOS, 1991, p. 69).

Assim, verifica-se que 0S mesmos podem assumir quatro perspectivas,
segundo a classificaco proposta por Araujo (ARAUJO, 2007, p. 614—709):

|. CONTRATO DE DIREITO PRIVADO;

[I. CONTRATO DE DIREITO ADMINISTRATIVO;
lIl. CONTRATO “DA ADMINISTRAQAO”;
IV. NEGOCIO JURIDICO “DA ADMINISTRACAQO".

Imprescindivel salientar que a corrente doutrinaria majoritaria concebe que
o Estado pode celebrar contratos administrativos e de direito privado e como
exemplos podem ser citados José Cretella Junior e Edmir Netto de Araujo.

Aravjo defende que a “simples presenca do Estado em uma relagao
contratual ndo é suficiente para caracterizar o ajuste como contrato de direito
publico, ou mais especificamente, contrato administrativo”. Muitas vezes, a
Administracdo contratara pelas regras de direito privado, sem utilizar a sua
prerrogativa de autoridade, por escolha, conveniéncia, oportunidade ou pela
natureza da relacdo juridica. Assim, nem todo contrato “da Administracdo” é
contrato “administrativo” (ARAUJO, 2007, p. 628).

Cretella Janior explica que se trata da chamada opcdo administrativa,
quando, por varias razdes, € mais vantajoso e rapido para o Estado desinvestir-se
das prerrogativas publicas e das sujeicdes que o limitam, colocando-se no mesmo
nivel do particular, para celebrar contratos e convénios, regidos pelo direito comum,
ou seja, pelo direito privado. Nesses casos, a Administragdo age como o particular,
ao gerir seus proprios negocios, com ele tratando em igualdade de condicdes
(CRETELLA JUNIOR, 1972, p. 47-48).

Mukai, entretanto, entende que a Administracdo Publica, quando celebra
contratos ditos de direito privado, utiliza-se de formas do direito privado, mas tem de



atender a fins publicos. Por isso, defende que todos os contratos celebrados pela

Administracdo Publica sdo “contratos publicos, porque tém sua referéncia a um

objeto de direito publico (interesse publico-administrativo ou servico publico)”

(MUKAI, 2004, p. 119-121).

Neste trabalho, adota-se a classificacdo de Araujo, que entende que pode
haver contratos “da Administracdo” (ARAUJO, 2007, p. 614—709).
No entanto, em vez da expressédo “Negdcio Juridico Administrativo” utilizada

pelo autor, prefere-se “Negdcio Juridico da Administracdo” pelos mesmos motivos

da denominacdo Contrato “da Administracao”, principalmente a paridade entre as

partes e inexisténcia de supremacia do Estado nos Convénios para Pesquisa e

Desenvolvimento.

Assim, é possivel tracar um quadro comparativo entre os quatro, a saber:

CONTRATO CONTRATO CONTRATO NEGOCIO
DE DIREITO DE DIREITO “DA JURIDICO “DA
PRIVADO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAQO” | ADMINISTRACAQ”
Exemplos Contrato de | Contrato de Obra | Contrato ou Acordo | Convénios para
Pesquisa e | Publica, Prestagdo | de  Pesquisa e | Pesquisa e
Desenvolvimento | de Servicos, | Desenvolvimento Desenvolvimento
Fornecimento, Outros tipos de | (Termo de
Concesséo, Contratos: Cooperagéo)
Permisséo. Locacdo, Direitos
Autorais, Permuta,
Doacéo, Dagdo em
Pagamento, Gestéao,
Compra e Venda,
Franquia, Leasing.
Contratantes Pessoas Uma parte € | Uma parte é Pessoa | Somente Pessoas
Privadas, Pessoa Juridica de | Juridica de Direito | Publicas ou
Fisicas elou | Direito Publico Publico (a | Pessoas Publicas e
Juridicas. (a Administracéo). Administracao). Privadas.
Regime Regime Juridico | Regime Juridico de | Regime juridico | Convénios e
Juridico de Direito | Direito predominantemente | Consorcios nao
Privado. Administrativo. privado, embora | sao personalizados
contratacdo possa | Convénio: posi¢céo
Contrato regido por | ser precedida de | juridica dos
Principios procedimento signatarios € uma
Exorbitantes e | administrativo, de | s6, idéntica para
Derrogatérios  do | licitacdo ou sua | todos, havendo
Direito Comum. dispensa. diversificacdo na
cooperacao de
cada um, segundo
as possibilidades.
(MEIRELLES,1990,
p. 354). Deve-se
observar o art. 116
da Lei 8.666/93.




DIREITO
PRIVADO

DIREITO
ADMINISTRATIVO

CONTRATO “DA
ADMINISTRACAQ”

NEGOCIO “DA
ADMINISTRACAQ”

Posicao Horizontalidade | Verticalidade ou | Horizontalidade. Horizontalidade,
das entre as partes. Posicéo de | Estado se desveste | sem supremacia da
Partes Posicéo de | Supremacia do | de suas | Administracao
igualdade entre | Estado em relacdo | prerrogativas e | Publica.  Posigéo
elas. ao particular. | contrata com | idéntica dos
Interesse  publico | particular em | participes.
colocado acima do | posicdo de
individual. igualdade.
Clausulas Inexistem (se | Séo tipicas desse | Possiveis, mas | Descabidas face a
Exorbitantes constassem, contrato e o que o | incidéncia e | posicéo de
ou atentariam diferencia do | operacionalidade igualdade.
Derrogatdrias | contra a ordem | contrato  privado. | limitadas, pela
do publica). Dividem-se em | obrigatoriedade do
Direito regulamentares e | respeito aos direitos
Comum econdmicas. Nas | do contratado,
Art. 58, primeiras pode | previstos no
Lei 8666/93 haver alteragdo | ordenamento
unilateral.  Outros | juridico.
exemplos:anulacéo,
restricbes a
excegao de
contrato nao
cumprido.
Conceito Acordo de | Acordo de | Acordo de vontades | Convénio:
vontades vontades opostas, | do qual participa o | Acordo de

antagonicas, que
se compdem,
mas nao se
adicionam, delas
resultando uma
terceira espécie
(vontade
contratual,
resultante e nao
soma).

realizado intuitu
personae, do qual
participa o Estado,

com  supremacia,
para produzir
obrigacdes com

finalidade publica,
contendo explicita
ou implicitamente
cldusulas de
privilégio que o
submetem a regime
juridico de direito
publico e principios
publicisticos.

Estado, em posicéo
de horizontalidade.

vontades paralelas,
nao opostas, que
se somam para
alcancar interesses
e objetivos comuns

dos participes,
somente pessoas
publicas ou

pessoas publicas e
pessoas privadas,
em posicdo de
horizontalidade.

Classificacao
do
Contrato

Atipico.

Forma livre.
Sinalagmaético

ou Plurilateral.
Oneroso.
Comutativo ou
aleatério.
Paritario.
Execucéo
Sucessiva.
Pessoal ou
impessoal.
Principal.
Consensual.

Formal e solene.
Sinalagmatico.
Oneroso.
Comutativo.
Contrato-Tipo.
Execucéo
Sucessiva.
Pessoal
(normalmente
intuitu personae).
Principal.
Consensual.

Nominado, tipico ou
misto.

Formal.
Sinalagmético  ou
Plurilateral.
Oneroso.
Comutativo ou
aleatério.

Paritéario.

Execucéo
Sucessiva.
Preferencialmente
pessoal.

Principal.
Consensual.

Tipico ou Misto.
Formal.
Sinalagmatico ou
Plurilateral.
Oneroso.
Comutativo ou
Paritario.

Execucéo
Sucessiva.
Preferencialmente
pessoal.

Principal.
Consensual.




DIREITO DIREITO CONTRATO “DA NEGOCIO “DA
PRIVADO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO” | ADMINISTRACAQ”
Capacidade Requisito de | Além de | Além de capacidade | Além de
Validade: capacidade civil, | civil, imprescindivel | capacidade civil,
capacidade civil. | imprescindivel competéncia para | imprescindivel
competéncia para | contratar do | competéncia para
contratar, do | orgao/entidade e do | contratar do
orgdo/entidade e | agente publico. orgéo/entidade e
do agente publico. do agente publico.
Do particular,
podem ser exigidos
requisitos para
contratar, através
da habilitacéo
(cumprimento  de
exigéncias da lei).

Objeto Licito, possivel, | Licito, possivel. | Licito, possivel, Licito, possivel.
determinado ou | Sempre com a | determinado ou | Interesses
determinavel. finalidade de | determinavel. Deve | paralelos, com

interesse publico. concorrer 0 | interesse  publico
interesse publico ou, | coincidente no
pelo menos, néo | objetivo comum.
deve ser contrario
a0 mesmo .

Forma Em principio, ha | Formalismo O Art. 62, § 3° da | O convénio com
liberdade. predomina. Lei 8.666/93, dispbe | pessoa publica ndo
Observar se ha | Descumprimento que se aplica o | se submete ao art.
forma prescrita | de exigéncias | disposto nos arts. | 2° da Lei 8.666/93
ou nao defesa legais gera | 55, 58 a 61 da Lei, | e sim ao art. 116,
em lei. Inclui | nulidade. no que couber, aos | que determina o
solenidade (art. | Exemplos:  forma | contratos cujo | contedo minimo
166, V, CC- | escrita e clausulas | conteudo seja | do convénio.
BRASIL, 2008). essenciais (Lei | regido, Procedimentos

8.666/93, art. 55 - | predominantemente, | administrativos
BRASIL, 1993). por norma de direito | podem preceder o
privado. convénio para
verificar aspectos
técnicos,
financeiros, etc.
Liberdade Maior autonomia | Procedimentos Estado contrata com | Celebragéo de
de privada. rigidos e vinculados | particular em | convénio
Estipulagéo Consentimento para escolher | igualdade de | independe de
e expresso ou | contratante, condi¢cbes, agindo | prévia licitacdo,
Consentimento | tacito. estipular clausulas, | como este na | pois néao h&
por licitacdo ou | gestdo de seus | competigdo  nem
fundamentagéo negaocios, estipulagcdo de
legal para escolha | “por opgao” | obrigacbes
direta, nos casos | (CRETELLA reciprocas, e sim
previstos em lei de | JUNIOR, 1972, p. | mitua colaboracio
dispensa ou | 47-48). (DI PIETRO, 2002,
inexigibilidade de | No entanto, héa | p. 194-5).
licitac&o. prescricbes legais | Ha prescricdes
Consentimento gque devem ser | legais que devem
deve ser expresso. | atendidas. ser atendidas.




DIREITO
PRIVADO

DIREITO
ADMINISTRATIVO

CONTRATO “DA
ADMINISTRACAQ”

NEGOCIO “DA
ADMINISTRACAQ”

Supremacia Ordem publica | Caracteristica Estado em posi¢éo | Estado participe de
da sobrepbe-se a | essencial dos | de igualdade com | convénio: mantém-
Ordem liberdade contratos publicos. particular e pode | se em posicdo de
Pdblica contratual e visa | Estado tem | fazer o que a lei | igualdade, pois
a licitude e | predominancia permite. execucao e
equilibrio contratual sobre operacionalidade
contratual. particular e pode fundamentam-se
Normas mais | tomar atitudes ndo na confianca
brandas e | cabiveis em contrato reciproca e na
supletivas. A | privado, com cooperacao,
principio, partes | fundamento no colaboragéo e
podem estipular | interesse publico. permanéncia
tudo que a lei | Estado s6 pode voluntarias.
nao proibe. fazer o que a lei
permite ou impde.
DIREITO DIREITO “DA NEGOCIO
PRIVADO ADMINISTRATIVO ADMINISTRACAQO” | JURIDICO
Obrigatoriedade | Aplicagdo quase | H4 muitas excecdes | Aplicavel,  exceto | Fundado na
e integral, exceto | a esse principio, | indexacdo, teoria | cooperagdo, a
Intangibilidade | indexacéao, face ao interesse | da imprevisdo, caso | clausula de
das teoria publico. Além da | fortuto e for¢a | permanéncia
Convencgoes da imprevisdo, | indexacao, maior. obrigatéria ndo é
caso fortuito e | imprevisao, forca admissivel
forca maior. maior, ha revisao (convenentes
dos contratos e, podem denuncia-lo
principalmente, antes do término
possibilidade de do prazo de
alteracdo e rescisdo vigéncia,
unilateral dos promovendo o]
contratos. encontro de
contas).
Exceptio Parte exime-se | Nao subsiste para o | Parte exime-se de | No convénio, pela
non de sua | particular (principio | sua obrigacdo se a | auséncia de
adimpleti obrigacdo se a | da “continuidade dos | outra n&o cumprir | vinculo contratual,
contractus outra nédo | servicos obrigacdo ndo ha sangles
cumprir publicos™:paralisa¢éo | correspondente. pela inadimpléncia
obrigacéo acarreta prejuizos ao (exceto eventuais
correspondente. | interesse coletivo. A responsabilidades

principio, particular
ndo se exime de sua
obrigacdo se a

Administracdo né&o
cumprir a dela.
Excecdes Lei
8.666/93, art. 78.
Administracao pode
opor guando
particular
inadimplente

funcionais, que séo

medidas que
ocorrem fora da
avenca).

Fonte: ARAUJO, 2007, p. 614 — 709; CRETELLA JUNIOR, 1972, p. 47-48; MEIRELLES, 1990, p.
354; DI PIETRO, 2002, p. 194-195.

Quadro 1 - Quadro Comparativo entre Contratos de Direito Privado, Administrativo, “da
Administracao” e Negocio Juridico “da Administragao”.




2.8.1 Contrato de Direito Privado

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Direito Privado € inominado
e atipico, sem previsdo no Codigo Civil e legislacdo civil esparsa, sendo cabiveis as
consideracdes anteriores sobre contrato atipico. Verificando-se as suas clausulas,
constata-se que varias figuras contratuais sdo agrupadas, normalmente atipicas,
sendo que algumas passaram a ser reguladas em normas administrativas, tais
como a cooperacao técnico-industrial e a transferéncia de tecnologia, motivo pelo
qual ha a andlise de algumas dessas normas neste trabalho.

Por isso, para o estudo do contrato de Direito Privado e estipulacdo de suas
clausulas, € imprescindivel ter como referéncia o Acordo de Parceria previsto no
Art. 9° da Lei de Inovacdo, ou seja, um contrato ou negdcio juridico “da
Administracdo” °.

Como o objetivo do contrato € pesquisar e desenvolver tecnologia, as
clausulas sobre a propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia sdo de
extrema importancia. Normalmente as partes ja detém conhecimentos prévios e, por

isso, se estipula desde o inicio uma licenca, semelhantemente ao abaixo disposto:

Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da EMPRESA e
do INSTITUTO existentes antes da assinatura do CONTRATO DE
COOPERACAO permanecerédo de sua propriedade exclusiva, ainda
gue utilizados na execucéo do objeto do mesmo.

O titular da propriedade intelectual preexistente acima mencionada
concede as demais Partes, desde ja, uma licenca ndo-exclusiva de
uso, especificamente para o desenvolvimento das atividades do
Projeto (EMPRESA A).

Quanto ao resultado da pesquisa, as partes estabelecem a titularidade da
propriedade intelectual, que pode ser de apenas uma, duas ou todas. Neste caso
pode ser equivalente ou proporcional a contribuicdo ou interesse de cada uma,
conforme for acordado.

Em seguida, é prevista uma licenga ou cessdo entre as partes, citando-se

como exemplo:

° Lei n° 10.973/04: Art. 9° E facultado & ICT celebrar acordos de parceria para realizacdo de
atividades conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia, produto
ou processo, com instituicdes publicas e privadas (BRASIL, 2004).



A EMPRESA e o INSTITUTO garantirdo, um ao outro, uma licenca
plena, gratuita, irrevogavel e irrestrita de uso e fruicdo da sua parte
sobre a propriedade intelectual resultante do presente CONTRATO
DE COOPERACAO.

Todas as Partes usufruem de licenga, incondicional para fins de
desenvolvimento tecnoldgico, experimentacdo e testes das solucbes
tecnoldgicas, respeitadas as clausulas supramencionadas
(EMPRESA A).

A licenca entre as partes pode ser gratuita ou onerosa, como no exemplo
abaixo. Ha casos em que a empresa financia a pesquisa e depois comercializa o

produto, remunerando quem a realizou:

A EMPRESA podera, por notificagdo escrita ao INSTITUTO, dentro
de dois (2) meses apés a sua notificacdo de que uma patente foi
requerida optar por: 1. uma licenca ndo exclusiva, ndo transferivel,
de alcance mundial, livre de royalty, sem direito a sublicenciamento
para fazer, mandar fazer, usar, alugar, vender e importar produtos
incorporando ou produzidos com o uso da invencdo; ou 2. uma
licenca exclusiva, com royalty e termo limitado, inclusive o direito ao
sublicenciamento, para fazer, mandar fazer, usar, alugar, vender e
importar produto que incorpore ou seja produzido com o uso da
invencao. Na opcéao 2, os royalties serdo devidos conforme previsto
na clausula seguinte (EMPRESA B).

Geralmente a licenca ou cessdo para terceiros sdo onerosas e

estabelecem-se as condi¢des para futuros contratos:

EMPRESA e INSTITUTO participardo dos resultados decorrentes de
eventuais licenciamentos a terceiros da tecnologia desenvolvida no
presente  CONTRATO DE COOPERACAO, na proporcdo da
titularidade de cada uma, conforme definido no item anterior
(EMPRESA A).

Como visto anteriormente, ha contratos atipicos que ndo sao semelhantes a
qualguer outro. Outros reunem disposicées de mais de um contrato. O contrato
atipico misto, em que ndo ha mera justaposicdo de dois contratos, constitui um
anico contrato, que deve ser unitariamente interpretado.

Além disso, pode haver uma ligacdo externa ligando contratos
independentes entre si ou uma unido de contratos com interdependéncia, em que
0s varios pactos influenciam uns sobre os outros. Um mosaico contratual € formado,
em que uma avenca depende da outra ou uma exclui a outra. E o caso do Contrato
de Licenciamento ou Cessédo a terceiros, que devera seguir o que foi estabelecido
no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.

De maneira semelhante ao que acontece nos Convénios, que serao



examinados adiante, h& caracteristicas do contrato de sociedade previsto no Cadigo
Civil*°.

Isto porque as partes tém objetivos comuns, de forma semelhante,
conjugando esforgos, recursos e aptidées, com fins comuns, tanto que isso constitui
0 objeto em muitos contratos, como neste exemplo: “O presente Contrato de
Cooperacado tem por objeto a unido de esforcos das Partes para o desenvolvimento
do Projeto de P&D intitulado "X"” (EMPRESA A).

Verifica-se nas clausulas abaixo que, no Contrato de Pesquisa e

Desenvolvimento, pode haver, respectivamente, Comodato ou Doacdo™*:

O Instituto devera, em relacdo aos bens recebidos da Empresa: a)
assegurar o uso adequado dos bens, promovendo a execucdo dos
reparos e substituicdes necessarias, e arcar com todas as despesas
referentes ao transporte, guarda, conservagdo, manutencdo e
recuperacao, sem que lhe caiba direito a retencdo ou a qualquer
indenizacao.

Os bens materiais adquiridos com recursos liberados pela Empresa
deverdo ser registrados no patriménio do Instituto como “Bens de
Terceiros”, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que se
efetivar o recebimento, sendo que a Empresa, desde ja, autoriza o
INSTITUTO a utiliza-los e a manté-los em sua guarda, ficando
estipulada a obrigacdo do Instituto de conserva-los e ndo aliena-los
(EMPRESA A).

Na data da conclusdo ou término deste instrumento, a Empresa,
detentora do direito de propriedade dos bens materiais
remanescentes que, em razdo do Projeto, tenham sido adquiridos,
produzidos, transformados ou construidos, fara a Doacgdo dos
mesmos ao Instituto, para assegurar a continuidade das pesquisas
(EMPRESA B).

Normalmente nos acordos de cooperacdo uma das partes € uma entidade
de apoio ou fundacdo e a clausula especificando sua funcdo assemelha-se a

Prestacdo de Servicos ou, mais especificamente, gestdo, sendo que 0S servicos

19 cC: Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou servigos, para o exercicio de atividade econémica e a partilha, entre si, dos
resultados. Pardgrafo Unico. A atividade pode restringir-se a realizacdo de um ou mais negocios
determinados (BRASIL, 2008).

1 cC: Art. 579. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas ndo fungiveis. Perfaz-se com a
tradicdo do objeto. Art. 584. O comodatéario ndo podera jamais recobrar do comodante as despesas
feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Art. 538. Considera-se doac¢do o contrato em que
uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimdnio bens ou vantagens para o de outra
(BRASIL, 2008).



prestados sdo remunerados por meio de taxa de administracdo™.

S30 encargos da FUNDACAO: a) a gestdo administrativa do
presente Contrato de Cooperacdo apresentando Relatérios de
Acompanhamento, a serem encaminhados de acordo com a
periodicidade definida no Plano de Trabalho, contendo a situacdo
das atividades relacionadas ao presente Contrato de Cooperacéo,
bem como a prestacdo de contas relativa a aplicacdo do repasse
feito pela EMPRESA no periodo imediatamente anterior.

Sé&o possiveis, ainda, clausulas prevendo Locacdo e Matuo™.

Por outro lado, o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento pode assumir
um plexo indissociavel de todas as modalidades obrigacionais (dar, fazer e nédo
fazer).

Dentre as obrigacdes de dar esta a obrigacdo pecuniaria, que € comum nos
Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, pois uma parte pode entrar com
recursos financeiros e a outra, com recursos humanos e conhecimentos.
Normalmente, encontra-se uma clausula dispondo que: “A EMPRESA compromete-
se a: a) proceder aos aportes financeiros no montante e na forma prevista na
Clausula X, observadas as condic¢des ali estabelecidas” (EMPRESA C).

Pode haver também a obrigacdo de dar e restituir. Como nesse contrato,
conjugam-se esforcos para a pesquisa e desenvolvimento, as partes podem
compartilhar equipamentos, laboratérios, espacos fisicos, instrumentos, etc., e
podem estipular a sua cessdo ou restituicdo. Também pode ser prevista a
devolucao de recursos aportados: “O Instituto se obriga a: a) restituir a Empresa, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da conclusdo, denuncia, rescisdo ou
extincdo deste Contrato, o eventual saldo financeiro remanescente atualizado”
(EMPRESA C).

Também ha a obrigacédo de fazer. Cite-se como exemplo a clausula abaixo:
“Sao encargos do INSTITUTO: a) implementar dentro do cronograma acordado, o
desenvolvimento do Projeto de P&D intitulado "X (EMPRESA A).

Estdo presentes varias obrigacdes de ndo fazer, desde mera abstencdo

12 cC: Art. 593. A prestacao de servico, que nao estiver sujeita as leis trabalhistas ou a lei especial,
reger-se-a pelas disposicGes deste Capitulo. Art. 594. Toda a espécie de servigco ou trabalho licito,
material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuicdo (BRASIL, 2008).

¥ CC: Art. 565. Na locacdo de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo
determinado ou ndo, o uso e gozo de coisa nao fungivel, mediante certa retribuicédo. Art. 586. O
mutuo é o empréstimo de coisas fungiveis. O mutuario é obrigado a restituir ao mutuante o que dele
recebeu em coisa do mesmo género, qualidade e quantidade (BRASIL, 2008).



(ndo desenvolver projeto de pesquisa para concorrente), uma abstencao
relacionada a uma obrigacdo positiva (somente trabalhar naquele projeto de
pesquisa) ou um comportamento tolerante do agente (o contratante deve tolerar
vistoria ou auditoria, mediante combinacao prévia).

Um exemplo de obrigacdo de néo fazer é a Clausula de Confidencialidade,

essencial nesses contratos:

Cada parte se compromete em manter sigilo sobre as informacdes
trocadas e geradas durante a execucdo das atividades do presente
Contrato por um periodo de 10 (dez) anos e ainda, nao revelar nem
transmitir direta ou indiretamente as informacdes trocadas a terceiros
gue ndo estejam envolvidos no desenvolvimento do objeto deste
Contrato (EMPRESA B).

No Brasil, observa-se que nos contratos em que uma das partes é uma
Universidade ou ICT, normalmente ndo se estipula um pesquisador especifico, isto
€, ndo se trata de uma obrigacdo personalissima, intuitu personae, ou obrigacdo de

fazer infungivel. Ja nos Estados Unidos, os contratos séo taxativos:

Principal pesquisador. A pesquisa sera dirigida e supervisionada pelo
pesquisador principal, que sera responsavel pelo desempenho da
pesquisa. Se o pesquisador principal cessar de supervisionar a
pesquisa por qualquer razdo, Harvard notificara o financiador
prontamente, e Harvard esforcar-se-a para encontrar um cientista ou
cientistas de Harvard aceitaveis pelo financiador, para continuar a
supervisdo da pesquisa no lugar do pesquisador principal. Se
Harvard for incapaz de encontrar um cientista ou cientistas aceitaveis
pelo financiador dentro de sessenta (60) dias depois que o principal
pesquisador cessar de supervisionar a pesquisa, o financiador
podera rescindir este acordo imediatamente (HARVARD
UNIVERSITY, 2008, tradu¢éo nossa).

Assim, em alguns casos, as obrigacfes sao transferiveis e, em outros,
intransferiveis, tornando-se obrigacBes personalissimas, em que somente 0
devedor determinado pode cumprir a prestagéo avencada ou exigida.

No Brasil, os contratos podem prever obrigacdo de meio ou de resultado.
Nos Estados Unidos, os contratos de forma majoritaria s6 prevéem obrigacdo de
meio:

Desempenho da pesquisa. Harvard empregara esfor¢cos razoaveis
para executar a pesquisa de acordo com o projeto; entretanto,
Harvard ndo faz nenhuma garantia a respeito da concluséo da

pesquisa ou realizacdo de quaisquer resultados especificos
(HARVARD UNIVERSITY, 2008, tradu¢éo nossa).

A obrigacdo de meio sera vista no item referente a clausula de inexisténcia



de garantias na pesquisa.

Na classificacdo do contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, observa-se
que pode ser plurilateral (partes A, B e C ou mais), em que todas tém obrigacoes
reciprocas e com o todo. Pode ser bilateral, em que séo partes A e B, ou entdo na
clausula referente a cessdo ou licenca dos direitos de propriedade intelectual, em
gue a fundacao pode néo aparecer, pois a sua funcao € a gestao administrativa.

Pode haver, ainda, declara¢cbes unilaterais de vontade que produzem
efeitos com a assinatura, como no caso das obrigacdes de sigilo e confidencialidade

de uma so parte.

2.8.2 Contrato “da Administracao”

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento com ICT nao requer licitagao.
Na maioria das vezes, a iniciativa de parceria € da empresa, que a procura para
uma associacdo de esforcos. Nao ha compra governamental de bens ou servicos.

Mesmo sendo a universidade ou ICT 6rgdo ou entidade da administracéao
publica, verifica-se que é um contrato sui generis.

A universidade e ICT podem aplicar os critérios para apuracdo da notoria
especializacdo, para aceitar convites e escolher os parceiros mais qualificados,
conforme previsto no Art. 25, da Lei 8.666/93.

Todavia, devem atender, enquanto Administracdo Publica, aos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiéncia, previstos no art. 37 da
Constituicdo Federal, e explorar as possibilidades de parceria, utilizando critérios

objetivos para sua escolha™.

4 Lei 8.666/93: Art. 25. E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de competicdo, em

especial: | - [...]J; Il - para a contratagcao de servigos técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de
natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria especializacdo, vedada a
inexigibilidade para servicos de publicidade e divulgacao; Ill - [...]; 8 1° Considera-se de notoria

especializagdo o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente
de desempenho anterior, estudos, experiéncias, publicagdes, organizagdo, aparelhamento, equipe
técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho
é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfacdo do objeto do contrato. § 2° [...]
(BRASIL, 1993).

> CF: Art. 37. A administracdo publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Unido, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerd aos principios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia [...] (BRASIL, 2005).



Quanto ao dever de publicidade, se ndo contrariar interesses estratégicos, &
recomendavel, mas nao obrigatéria alguma divulgacdo da intencdo de firmar
parceria.

Por outro lado, para licenciar ou ceder o direito de uso e de exploragao de
criacao protegida, a universidade ou ICT estara dispensada de licitagdo porque a
Lei de Inovacdo assim dispds, modificando a Lei de Licitacdo™®.

Um exemplo comum de Termo ou Contrato de Cooperacdo é aquele em
que as partes sdo: uma empresa, uma autarquia (universidade ou ICT), e uma
fundacao de direito privado, que é a Interveniente Administrativa e cuida da gestéo

dos recursos.

2.8.2.1 Contratos das exploradoras de atividades econdmicas

A Constituicdo Federal, em seu art. 22, inciso XXVII, faz uma distingao entre
as diversas figuras da Administracdo Publica e seus respectivos regimes: de um
lado, estdo administrac6es publicas diretas, autarquicas e fundacionais da Unido,
Estados, Distrito Federal e Municipios, que devem obedecer ao disposto no art. 37,
XXI; e, do outro lado, as empresas publicas e sociedades de economia mista, a
quem se aplicam os termos do art. 173, § 1°, lll, também da Constituicdo*’.

Cabe, primeiramente, diferenciar as duas Uultimas que, segundo a
Constituicao, tém um regime especial.

A criacdo da sociedade de economia mista federal € autorizada por lei,
como um instrumento de acdo do Estado, com personalidade de Direito Privado,
mas que se submete a algumas regras especiais devido a sua natureza auxiliar da
atuacdo governamental. E constituida sob a forma de sociedade andnima, em que

as acdes com direito a voto pertencem em sua maioria a Unido ou entidade de sua

16 Lei n® 10.973/04: Art. 25. O art. 24 da Lei no 8.666/93, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:
"Art. 24. E dispensavel a licitagdo: XXV - na contratagdo realizada por Instituicdo Cientifica e
Tecnolégica - ICT ou por agéncia de fomento para a transferéncia de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou de exploracéo de criacdo protegida" (BRASIL, 2004).

" CF: Art. 22. Compete privativamente & Unido legislar sobre: XXVII — normas gerais de licitagéo e
contratacdo, em todas as modalidades, para as administracdes publicas diretas, autarquicas e
fundacionais da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas puUblicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, llI
(BRASIL, 2005).



Administracdo indireta, sobre remanescente acionario de propriedade particular
(MELLO, 2007, p. 183-184).

A empresa publica federal também € criada por autorizagdo legal como
instrumento de agdo do Estado, com personalidade de Direito Privado e submetida
a regras especiais por ser coadjuvante da acdo governamental. No entanto, é
constituida sob quaisquer das formas admitidas em Direito, com capital formado
unicamente por recursos de pessoas de Direito Publico interno ou de pessoas de
suas Administracdes indiretas, com predominancia acionaria residente na esfera
federal (MELLO, 2007, p. 179).

Mello, interpretando o dispositivo constitucional, esclarece que sao dois
tipos fundamentais de empresas publicas e sociedades de economia mista:
exploradoras de atividade econémica e prestadoras de servicos publicos ou
coordenadoras de obras publicas e demais atividades publicas. Seus regimes
juridicos ndo séo idénticos. Para as primeiras, o regime juridico € o mais proximo
possivel do aplicavel as pessoas de Direito Privado. No segundo caso, sofrem a
influéncia mais acentuada de principios e regras de Direito Publico (MELLO, 2007,
p. 191-192).

O art. 173, 8 19, inciso Il, por sua vez, estabelece que os Contratos firmados
por empresas estatais exploradoras de atividade econdémica sao regidos pelo Direito
Privado®®.

Mello é enfatico ao dizer que as relacbes negociais das empresas
exploradoras de atividade econbmica com terceiros, quando relacionadas ao
cumprimento da finalidade industrial ou comercial para que tenham sido criadas,
serdo sempre regidas pelo Direito Privado. Sua responsabilidade, contratual ou
extracontratual, estara sob a mesma disciplina aplicavel as empresas privadas.

“Assim, seus contratos ndo serdo contratos administrativos” (MELLO, 2007, p. 201).

'8 CF: Art. 173. Ressalvados 0s casos previstos nesta Constituicdo, a exploracdo direta de atividade
econdmica pelo Estado sO serd permitida quando necessaria aos imperativos da seguranca
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1° A lei estabelecerd o
estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de economia mista e de suas subsidiarias que
explorem atividade econémica de producdo ou comercializacdo de bens ou de prestacdo de
servicos, dispondo sobre: | — [...] Il - a sujeicdo ao regime juridico proprio das empresas privadas,
inclusive quanto aos direitos e obrigacdes civis, comerciais, trabalhistas e tributarios; Il - licitacdo e
contratacdo de obras, servi¢os, compras e alienacdes, observados os principios da administracéo
publica; IV — [...] V — [...] 8 2° - As empresas publicas e as sociedades de economia mista néo
poderdo gozar de privilégios fiscais ndo extensivos as do setor privado (BRASIL, 2005).



Nesse ponto, Mukai concorda com Mello, fundamentando-se em Hely Lopes
Meirelles, dizendo que os contratos firmados por empresas exploradoras de
atividade econdmica ndo podem ser considerados contratos administrativos e que
serdao sempre regidos pelo Direito Privado, nos termos do art. 173, paragrafos 1° e
2°, da Constituicdo Federal (MUKAI, 2004, p. 122).

Mukai advoga que os contratos ndo precisardo ser legislados, devendo
seguir as regras do Caédigo Civil e demais normas de direito comum.

Embora o autor ndo concorde com regulamentos proprios para essas
empresas, elas ndo estdo sujeitas ao mesmo procedimento licitatorio do Poder
Publico.

Um exemplo disso € que os contratos celebrados pela empresa Petrdleo
Brasileiro S.A. (Petrobras), que € uma sociedade de economia mista, sob controle
da Unido, para aquisicdo de bens e servi¢cos, sao precedidos de procedimento
licitatério simplificado, na forma de seu regulamento proprio aprovado pelo Decreto
n® 2.745, de 24 de agosto de 1998, havendo também hipéteses de dispensa e
inexigibilidade (BRASIL, 1998).

E relevante a inexigibilidade de licitagdo prevista no decreto quando héa
inviabilidade fatica ou juridica de competicdo, em especial, no caso de transferéncia
de tecnologia, desde que caracterizada a necessidade e essencialidade da
tecnologia em aquisicdo, e para a formacdo de parcerias, consorcios e outras
formas associativas de natureza contratual, objetivando o desempenho de
atividades compreendidas no objeto social da PETROBRAS.

Ademais, as atividades econdémicas vinculadas ao seu objeto social serdo
desenvolvidas em carater de livre competicdo com outras empresas, segundo as
condicbes de mercado (PETROBRAS, 2009).

Assim, os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento tém um carater

predominantemente privado para as empresas que exploram atividade econdémica.

2.8.3 Negocio Juridico da Administracao: Convénio

A Lei n° 10.973/04 menciona acordos e contratos, enquanto 0S convénios



estdo previstos especificamente no Art. 11 do Decreto n° 5.563, de 11 de outubro
de 2005, que a regulamenta™®.

O contrato é instituto da Teoria Geral do Direito e abrange duas
modalidades béasicas: a) contratos em que as partes se compdem para atender a
interesses contrapostos; b) contratos que as partes se compdem pela comunidade
de interesses, pois had uma finalidade comum. Exemplos destes sdo as
associagles, as sociedades, 0s convénios e consorcios. Os demais contratos sdo
exemplos do primeiro tipo (MELLO, 2007, p. 642).

No entanto, parte da doutrina distingue convénio de contrato, pois naquele
0S interesses s&o0 reciprocos e neste, opostos e contraditorios. Ressaltam que no
contrato ha partes, enquanto no convénio, participes. Os participes buscam um
resultado comum que sera usufruido por todos. Ha mutua colaboracdo, que pode
assumir diversas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de
recursos humanos e materiais, de tecnologia, de Know How (DI PIETRO, 2002, p.
189; ARAUJO, 2007, p. 690; MEIRELLES, 1990, p. 354).

Para esses autores, convénio € um acordo de vontades paralelas, ndo
opostas, que se somam para alcancar interesses e objetivos comuns dos participes,
somente pessoas publicas ou pessoas publicas e privadas, em posicdo de
horizontalidade, sem supremacia da Administracéo Publica.

Podem ser acordos de cooperagdo, em que todos tém atividades
preordenadas para o fim desejado, ou de colaboracdo, em que as pessoas
desempenham atividades-meio, preparatorias, auxiliares ou complementares da
atividade estatal, para o objetivo comum. Por causa disso, ndo h& vinculagédo
contratual, a clausula de permanéncia obrigatdria € inadmissivel (os convenentes
podem denuncia-lo antes do término do prazo de vigéncia, promovendo o
respectivo encontro de contas), bem como sancdes pela inadimpléncia, com
excecdo de eventuais responsabilidades funcionais, que ocorrem fora da avenca
(ARAUJO, 2007, p. 690).

Assim sendo, “a posicao juridica dos signatarios € uma so, idéntica para

“Decreto n° 5.563/05: Art. 11. Os acordos, convénios e contratos firmados entre as ICT, as
instituicbes de apoio, agéncias de fomento e as entidades nacionais de direito privado [...] voltadas
para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compativel com os objetivos da Lei no 10.973/04,
poderao prever a destinagdo de até cinco por cento do valor total dos recursos financeiros [...] para
cobertura de despesas [...] na execucao destes acordos, convénios e contratos (BRASIL, 2005).



todos, podendo haver, apenas, diversificacdo na cooperacdo de cada um, segundo
as suas possibilidades, para a consecucdo do objetivo comum, desejado por todos”
(MEIRELLES, 1990, p. 354).

Di Pietro alerta que quando o Estado for parte, ainda que o acordo seja
denominado de “convénio”, se houver obrigacdes reciprocas, com formacédo de
vinculo contratual, estara sujeito a Lei 8666/93, especialmente quanto a licitacéo (DI
PIETRO, 2002, p. 195).

No caso especifico de convénios, formacdo de parcerias, consércios e
outras formas associativas de natureza contratual da PETROBRAS, que é uma
sociedade de economia mista exploradora de atividade econdmica, a licitagdo nao
serd necessaria, como examinado no item anterior.

O convénio entre entidades publicas e particulares normalmente € uma
modalidade de fomento, que € uma forma de incentivar a iniciativa privada de
interesse publico. O incentivo é dado através de auxilios financeiros ou subvencdes
por conta do orgamento publico, financiamentos, favores fiscais, desapropriacoes,
etc. (DI PIETRO, 2002, p. 192).

A Lei de Inovacao objetiva também o fomento, pois o art. 2°, inciso |, define
agéncia de fomento como “6rgao ou instituicdo de natureza publica ou privada que
tenha entre os seus objetivos o financiamento de a¢cbes que visem a estimular e
promover o desenvolvimento da ciéncia, da tecnologia e da inovacao”.

Um exemplo de convénio bastante comum é aquele em que séo partes:
Concedente (que pode ser uma empresa publica federal e financiadora do projeto);
Convenente (instituto ou fundacdo, que € pessoa juridica de direito privado);
Interveniente/Co-Financiador (empresa, que € pessoa juridica de direito privado) e
Executor (ICT, instituto ou universidade, pessoa de direito publico ou privado).

Uma financiadora de projetos € a FINEP (Financiadora de Estudos e
Projetos), empresa publica vinculada ao MCT, que substituiu 0 Banco Nacional de
Desenvolvimento Econémico e Social (BNDES), cuja misséo é promover e financiar
a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica®.

Alguns casos de pesquisa e desenvolvimento de empresas em parceria

%% Missdo: “promover e financiar a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica em empresas,
universidades, institutos tecnoldgicos, centros de pesquisa e outras instituicbes publicas ou
privadas, mobilizando recursos financeiros [...] para o desenvolvimento [...] do Pais” (FINEP, 2009).



com ICTs e associadas a financiamentos da FINEP que tiveram grande sucesso
econbmico: o avido Tucano da Empresa Brasileira de Aeronautica (Embraer),
importantissimo para as exportacdes do Pais; programa de formacdo de recursos
humanos e projetos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) e
de universidades, tornando o sistema agropecuario brasileiro um dos mais
competitivos do mundo; projetos de pesquisa e de formacéo de recursos humanos
da Petrobras, em parceria com universidades, que contribuiram para o dominio da
tecnologia de exploracdo de petrdleo em aguas profundas, essencial para o Pais
alcancar a auto-suficiéncia no setor.

Quanto ao regime juridico de um convénio em que a FINEP seja parte, ha
gue se considerar que se trata de uma empresa publica federal. Assim, observa-se
que se submete a Lei 8.666/93, no que couber (alias, nos instrumentos de convénio
por ela elaborados consta essa observacdo). Sao utlizados procedimentos
licitatérios para a escolha dos contratantes, como o convite, que é a modalidade
para relacdes que envolvem valores mais baixos. Logo abaixo do titulo “convénio”,
ja vem especificada a modalidade licitatéria e que se trata de cooperacao entre
ICTs e empresas.

Por outro lado, como a FINEP concede recursos ao Convenente (parte no
Convénio), este deve contratar obras, compras, servicos e alienacdes através de
licitacdo, mas que é dispensavel para a aquisicdo de bens destinados
exclusivamente a pesquisa cientifica e tecnologica com recursos concedidos por
ela, pela Coordenacédo de Aperfeicoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES),
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPQg) ou
outras instituicbes de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPg para esse fim
especifico, por for¢a do Art. 24, inciso XXI, da Lei 8.666/93.

O executor normalmente é uma universidade ou ICT, que € uma autarquia e
gue executara o projeto de pesquisa e desenvolvimento, com 0s recursos aportados
pelos financiadores.

Autarquias sao “pessoas juridicas de Direito Publico de capacidade
exclusivamente administrativa”. Como sao pessoas de Direito Publico, séo titulares
de interesses publicos, ao contrario de empresas publicas e sociedades de
economia mista que, sendo pessoas de Direito Privado, podem apenas receber
qualificacdo para o exercicio de atividades publicas. Gozam de liberdade

administrativa nos limites da lei que as criou; ndo sédo subordinadas a algum 6rgao



do Estado, mas apenas controladas. Seus negocios sao negocios proprios; seus
recursos Sao recursos proprios, bem como seus patrimdénios. Por isso, tém
autonomia financeira e administrativa e sua gestdo é descentralizada. Perante
terceiros, sdo responsaveis. A responsabilidade do Estado € apenas subsidiaria
(MELLO, 2007, p. 153-4).

Antes da reforma administrativa, apenas as universidades eram
consideradas autarquias especiais ou sob regime especial, pois tinham um teor de
independéncia administrativa mais acentuado que as demais autarquias. Isto por
causa da legislacdo de ensino, que defende a liberdade de pensamento e
orientacdo pedagdgica, e porque seus dirigentes sdo escolhidos pela comunidade
universitéria, com mandatos, excluindo ou minimizando interferéncias externas
(MELLO, 2007, p. 162).

Nesse sentido, o art. 207 da Constituichio Federal prevé que as
universidades gozam de autonomia didatico-cientifica, administrativa e de gestéao
financeira e patrimonial. Cite-se como exemplo a Universidade Federal de Santa
Catarina que é uma autarquia de regime especial e detém essa autonomia
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, 2009).

Como visto anteriormente, a ICT € 6rgdo ou entidade da administracao
publica que tem a missdo de executar atividades de pesquisa basica ou aplicada de
carater cientifico ou tecnoldgico e goza da mesma autonomia das universidades.

As fundacbes publicas também sdo autarquias de Direito Publico com
capacidade administrativa e sujeitas ao mesmo regime juridico. Apenas sao
denominadas “fundacdes” porque as pessoas juridicas sdo classificadas em dois
tipos, de acordo com seu “substrato basico” pessoas de base corporativa
(corporacbes, associacbes, sociedades) e pessoas de base fundacional
(fundacdes). Nas primeiras, h4 uma associacdo de pessoas e nas segundas, um
patrimonio personalizado ou a “personificacdo de uma finalidade” (MELLO, 2007, p.
178-179).

As mesmas observacdes quanto a desnecessidade de licitacdo para as
universidades e ICTs, feitas no item anterior, séo validas no caso do Convénio.

Uma terceira parte no Convénio € o Convenente, que pode ser um instituto
ou fundacao de direito privado.

Essas pessoas juridicas privadas sao criadas com o intuito de dar apoio a

entidades publicas, em geral a fundacdes ou autarquias instituidas pelo Poder



Pablico. Prefere-se a forma fundacional, mas h& também associacbes e
cooperativas com essa finalidade. Se o Poder Publico tiver participagdo em sua
instituicdo ou manutengdo, a fundagdo integrara a Administracdo indireta. Mas
existem também fundacdes instituidas por particulares cujo objetivo é colaborar com
a Administracao Publica (DI PIETRO, 2002, p. 227).

Normalmente a funcéo do instituto ou fundacéo de direito privado é receber
0s recursos tanto da financiadora quanto da empresa e utiliza-los na execuc¢édo do
projeto, repassando ao executor e fazendo a prestacdo de contas técnica e
financeira, e restituindo-os nos casos previstos.

Di Pietro entende que os acordos de cooperacdo celebrados com as
entidades de apoio tém mais a natureza de contratos do que convénios: “seriam
contratos de prestacdo de servicos ou, mais especificamente, contratos de gestéo,
sendo que os servicos prestados sdo remunerados por meio de taxa de
administracdo”. Como contratos, deveria haver licitacdo, exceto nos casos de
dispensa e inexigibilidade, bem como prestacdo de contas (DI PIETRO, 2002, p.
231). Todavia, na prética ndo ha licitacao.

2.8.3.1 Natureza associativa da parceria

Barbosa, ao discorrer sobre o art. 99, da Lei de Inovagéo, propbe que “o
proposito legal aponta, sem dizé-lo, para uma sociedade” prevista no Codigo Civil
(BARBOSA, 2006, p. 89-91, grifo do autor) 2.

O autor explica que o convénio € uma figura associativa em que 0s
interessados, sendo um deles um ente ou varios da Administracdo Publica, tém
objetivos comuns e se voltam para eles de forma concertada, como ocorre no
contrato de sociedade. Este, por sua vez, € o acordo de vontades pelo qual duas ou
mais pessoas se obrigam a combinar seus esfor¢cos ou recursos e conjugar suas

aptiddes, com a finalidade de lograr fins comuns.

2L CC: Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou servigos, para o exercicio de atividade econémica e a partilha, entre si, dos
resultados. Paragrafo Unico. A atividade pode restringir-se a realizacdo de um ou mais negocios
determinados (BRASIL, 2008).



Relembrando a classificacdo dos contratos, cabem as noc¢des indicadas por
Roppo sobre contratos plurilaterais com comunidade de fim, como no contrato de
sociedade, que € oneroso, mas as prestacdes dos socios ndo sdo reciprocas entre
si. O socio realiza o aporte para formar a estrutura comum capaz de realizar a
atividade econdmica. Os aportes ndo sédo o fim do intercambio, mas pressuposto
para a estrutura comum (ROPPO, 2009, p. 411).

O Contrato e o Convénio de Pesquisa e Desenvolvimento usualmente sao
plurilaterais, em que uma parte se obriga a investir, a outra a fazer a pesquisa, a
terceira a gerir os recursos. Pode haver mais de trés partes, que buscam um fim
comum.

A presenca de trés ou mais partes impede a configuracdo do intercambio
ou, pelo menos, com a clareza que este assume entre duas partes. No contrato
plurilateral, a razdo pela qual a parte realiza sua prestacdo ndo é receber uma
contraprestacdo, mas o fim comum a todas as partes (ROPPO, 2009, p. 412).

O fim comum é evidente na materialidade de uma estrutura comum, como
na sociedade. Mas pode ir além, ha contratos plurilaterais com comunidade de fim,
que ndo sdo associativos. Por outro lado, ha contratos associativos que ndo sao
plurilaterais, por exemplo, sociedade de dois socios.

Uma vez que todos os contratos plurilaterais ndo se limitam a realizar um
intercambio imediato ou direto, Roppo entende que todos eles tém alguma
comunidade de fim (ROPPO, 2009, p. 413).

Essa concepcdo coincide, assim, com o0 conceito de convénio indicado
pelos doutrinadores, e também com o0s objetivos do Contrato de Pesquisa e

Desenvolvimento, que, de maneira geral, visam a um fim comum.

2.8.4 Contrato de Direito Administrativo

O contrato administrativo é acordo de vontades de que participa a
Administracdo e que, tendo por objetivo direto a satisfacdo de interesses publicos,
esta submetido a “regime juridico de direito publico, exorbitante e derrogatério do
direito comum e informado por principios publicisticos” (CRETELLA JUNIOR, 1972,
p.179).

Assim, um contrato de pesquisa e desenvolvimento em que uma das partes



fosse a Administracdo Publica, com clausulas exorbitantes ou derrogatérias do

Direito Comum, poderia ser um contrato de Direito Administrativo tipico.

2.9 CONTRATOS AFINS

Embora haja a possibilidade de muitos contratos na Lei de Inovacao, €
importante destacar dois deles, diferenciando-os do Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento: a Prestacdo de Servicos ou Encomenda de Pesquisa e a
Transferéncia de Tecnologia (PIMENTEL, 2008a) .

O Contrato de Parceria ou Cooperacéo para Pesquisa e Desenvolvimento
esta previsto no artigo 9° da Lei de Inovacdo. Sdo convencionadas atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnoldgica e desenvolvimento de tecnologia.
Embora ndo seja necessario ganho econémico para a ICT, é assegurada ao criador
participacdo minima de cinco por cento (5%) e maxima de um terco (1/3) nos
ganhos econdmicos, caso sejam auferidos pela ICT, segundo o que dispde o art. 13
da Lei de Inovacdo. Caso ndo haja proveito econdmico, o pesquisador podera
receber bolsa de estimulo diretamente de instituicdo de apoio ou agéncia de
fomento, como sera visto no item sobre essa clausula especifica®.

Nesse contrato, ha a obrigatoriedade de previsdo sobre transferéncia de

22 Lei n® 10.973/04: 1) Contratos/Estatutos de constituicio de empresa privada com propésito
especifico (art. 5°); 2) Contratos de cesséao de direitos para o inventor (art. 11); 3) Contratos e
termos de confidencialidade (art. 12); 4) Contratos/termos de participagdo do criador nos resultados
(art. 13); 5) Contratos com inventor independente para desenvolvimento/incubacao de invento (art.
22); 6) Contratos/convénios P&D com risco tecnoldgico para solucao de problema técnico (art. 20);
7) Contratos/convénios de extensdo tecnolégica voltada a inovacdo nas micro e pequenas
empresas (art. 21); 8) Contratos de investimento em empresas de inovacdo (art. 19);
9) Contratos/convénios “spin-off”, incubadora e parque C&T (art. 3°, par. Unico); 10) Projetos de
Cooperacéo (art. 3°); 11) Contrato de Cessdo e Compartiihamento de Instalacdes (art. 4°); 12)
Contrato de Fornecimento de Tecnologia e de Licenca (art. 6°); 13) Contratos de Prestacdo de
Servigos (art. 8°); 14) Contratos de Parceria com ICT de Pesquisa e Desenvolvimento (art. 9°)
(BRASIL, 2004).

% Lei n° 10.973/04: Art. 13. E assegurada ao criador participacdo minima de 5% (cinco por cento) e
maxima de 1/3 (um terco) nos ganhos econdmicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de
transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de
criagdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-se, no que couber, 0
disposto no paragrafo Unico do art. 93 da Lei no 9.279, de 1996. § 1° A participacdo de que trata o
caput deste artigo podera ser partilhada pela ICT entre os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico que tenham contribuido para a criacdo. 8§ 2° Entende-se por ganhos
econbmicos toda forma de royalties, remuneracéo ou quaisquer beneficios financeiros resultantes
da exploracdo direta ou por terceiros, deduzidas as despesas, encargos e obrigacbes legais
decorrentes da protecdo da propriedade intelectual (BRASIL, 2004).



tecnologia em suas clausulas, conforme constara no estudo sobre essa clausula.

O Contrato de Transferéncia de Tecnologia (Fornecimento de Tecnologia e
Licenca) estd previsto no artigo 6° da Lei de Inovacdo. Neste ndo ha parceria,
apenas cesséao ou licenca, podendo ser concedido o direito de uso ou exploragao
de criacdo desenvolvida na ICT. Também é assegurada ao criador participacao
minima de cinco por cento (5%) e maxima de um terco (1/3) nos ganhos
econdmicos, caso sejam auferidos pela ICT?.

O Contrato de Prestacdo de Servicos ou Encomenda de Pesquisa esta
previsto no artigo 8°. Nele ajusta-se uma prestacdo de servi¢os voltada a inovacgao
e pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo. Pode haver retribuicéo

pecuniaria por meio de um adicional variavel para o pesquisador®.

?* Lei n° 10.973/04: Art. 6° E facultado a ICT celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo por ela desenvolvida
(BRASIL, 2004).

% Lei n° 10.973/04: Art. 8° E facultado & ICT prestar a instituicdes publicas ou privadas servigos
compativeis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a inovacdo e a pesquisa cientifica e
tecnolégica no ambiente produtivo. [...] § 2° O servidor, o militar ou 0 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 varidvel e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no
ambito da atividade contratada. [...] (BRASIL, 2004).



3 PRINCIPAIS CLAUSULAS DOS CONTRATOS DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA

Para Gomes, o instrumento de qualquer contrato compde-se, na esséncia,
de duas partes: preambulo e contexto. O primeiro sera visto adiante. O segundo é
formado por uma série ordenada de disposicdes, que se chamam clausulas. O autor
ensina, ainda, que Pothier distinguia trés espécies de clausulas: a) essenciais: sem
as quais o contrato nao subsiste; b) naturais: referem-se a obrigacdes peculiares
previstas na lei, sem serem obrigatérias; c) acidentais: determinacfes acessorias
para subordinar a eficacia do contrato a evento futuro (GOMES, 2009, p. 20-21).

Também podem integrar o contrato documentos ou normas
complementares, como clausulas implicitas. “Folhas de especificacdes” ou anexos
precisam ser expressamente mencionados para serem integrados. Disposicoes
legais que regem a relacdo contratual dispensam essa mencado (GOMES, 2009, p.
22).

Azevedo propbe que o negdcio juridico seja examinado em trés planos. No
plano da existéncia, precisa de elementos para existir; no da validade, de requisitos
para ser valido; e no da eficacia, de fatores de eficacia para ser eficaz (AZEVEDO,
2002, p. 30).

No plano da existéncia, classificam-se em elementos:

I. Gerais, proprios de todo e qualquer negdcio. Subdividem-se em: a)
intrinsecos (ou constitutivos): forma, objeto, circunstancias
negociais®®, que compdem a declaracdo de vontade; b) extrinsecos:
agente, lugar e tempo do negécio.

Il. Categoriais, proprios de cada tipo de negécio. Subdividem-se em: a)
inderrogaveis (ou essenciais): definem o tipo de negdcio; b)
derrogaveis (ou naturais): decorrem de sua natureza, mas ndo sao
essenciais.

lll. Particulares, existentes em determinado nego6cio e apostos pelas

partes, ndo sao proprios de todos ou certos tipos de negocios: sédo

?6 “330 um modelo cultural de atitude, o qual, em dado momento, em determinada sociedade, faz com
gue certos atos sejam vistos como dirigidos a producéo de efeitos juridicos” (AZEVEDO, 2002, p.
122).



ilimitados, mas podem ser citados como exemplo: clausula penal,

condicao, termo, encargo?’.

Essa classificacdo é importante porque se faltar um elemento geral, o

negdécio sera inexistente. Os elementos categoriais determinam o regime juridico

aplicavel. Se faltar algum, podera ser convertido em negocio de outro tipo. E 0s

particulares possibilitam verificar se comporta nulidade parcial, ineficacia, etc.
(AZEVEDO, 2002, p. 40).
No plano da validade, os elementos deverdo ter certos requisitos

(qualidades, adjetivos) para serem validos:

Gerais: a) Intrinsecos: Forma: livre ou prescrita em lei. Objeto: licito,
possivel, determinado ou determinavel. Circunstancias negociais:
sem requisitos exclusivos; b) Extrinsecos: Agente capaz e legitimado.
Lugar apropriado. Tempo util, se ordenamento impuser.

Categoriais: a) Inderrogaveis: possuem requisitos: negdécio devera
seguir determinado regime juridico. Por exemplo: preco é
inderrogavel na compra e venda e 0 requisito € que seja
determinavel; b) Derrogaveis: ndo possuem, pois sao determinados
pela propria ordem juridica.

Particulares: tém requisitos, por exemplo: a) condicdo nédo pode ser
ilicita, arbitraria, privar de todo efeito o ato, perplexa,
incompreensivel, contraditoria.

Declaracédo de vontade, formada por forma, objeto e circunstancias
negociais, devera ser: a) resultante de um processo volitivo; b)
guerida com plena consciéncia da realidade; c) escolhida com
liberdade; d) deliberada sem ma fé (AZEVEDO, 2002, p. 43).

No plano da eficacia, ha trés espécies de fatores:

Fatores de atribuicdo da eficacia em geral: sdo aqueles sem os quais
0 ato praticamente ndao produz nenhum efeito, como no ato sob
condicéo suspensiva.

Fatores de atribuicdo da eficacia diretamente visada: sdo aqueles

" Condic&o é clausula que subordina os efeitos do negécio juridico a evento futuro e incerto. Termo
subordina os efeitos do negdcio juridico a evento futuro e certo. Encargo é clausula que restringe
uma liberalidade.



indispensaveis para que um negaocio, que ja é de algum modo eficaz
entre as partes, produza os efeitos visados. Por exemplo, negécio
realizado entre mandatario sem poderes e terceiro, produz efeitos,
mas nao os desejados.

lll. Fatores de atribuicAo da eficacia mais extensa: sdo aqueles
indispensaveis para que um negocio, jA com plena eficacia, dilate
seu campo de atuacdo, tornando-se oponivel a terceiros ou erga
omnes, como na cessao de crédito notificada ao devedor e registrada
(AZEVEDO, 2002, p. 57).

O Cdadigo Civil, em seu art. 104, dispde que a validade do negdcio juridico
requer: | - agente capaz; Il - objeto licito, possivel, determinado ou determinavel; Ill -
forma prescrita ou ndo defesa em lei. Considerando-se a classificagdo acima, o
artigo indica alguns elementos para a existéncia do contrato, bem como os
requisitos que esses elementos devem ter para a sua validade.

O agente capaz e o0 objeto serdo verificados ao se tratar da qualificacdo das
partes e objeto do contrato.

Quanto a forma, cabem algumas consideracdes. Em primeiro lugar, o tema
da forma do contrato se vincula ao da manifestacdo de vontade contratual, pois a
forma é a “técnica de comunicacgéo social com a qual se manifesta a vontade”. Todo
contrato tem uma forma, porque se nao tivesse, nao existiria a manifestacédo de
vontade que € necessaria para que exista contrato (ROPPO, 2009, p. 217-218,
traducao nossa).

Como visto acima, o Cédigo Civil prevé como terceiro requisito de validade
a forma prescrita ou ndo defesa em lei. Ha trés espécies de formas: a) livre; b)
especial (solene); c) contratual. A) A livre é a predominante e admite qualquer
manifestacdo da vontade. B) A especial ou solene é a exigida por lei. Pode ser
Gnica ou mudltipla. A Unica ndo pode ser substituida por outra (por exemplo, a
escritura publica para alienac¢des imobiliarias). A multipla permite a formalizacao do
negocio através de diversos modos (por exemplo, instituicdo de fundacdo por
escritura publica ou testamento). C) A forma contratual é a convencionada pelas
partes (GONCALVES, 2006b, p. 112-113).

O objeto de estudo é o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento, que,
como contrato privado, pode ter a forma convencionada pelas partes. Cabe a

recomendacdo de que os contratantes deverdo especificar as clausulas contratuais



0 mais que puderem.

No entanto, como Contrato “da Administracdo”, ha determinacfes em leis
especificas sobre clausulas que devem nele constar, quando uma ou mais partes
forem ICTs ou entidades da administracdo publica. Ainda que um contrato seja
regido, predominantemente, por norma de direito privado, aplica-se, no que couber,
o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 da Lei 8.666/93%.

No contrato administrativo, as clausulas necessarias, previstas no art. 55 da
Lei 8.666/93, visam a resguardar o interesse publico, motivo pelo qual muitas sédo
consideradas exorbitantes e ndo devem constar num contrato entre particulares,
para ndo torna-lo “leonino”. O art. 58 da Lei 8.666/93 prevé as prerrogativas da
Administracdo que também constituem clausulas exorbitantes (MUKAI, 2004, p.
126; 129).

O art. 55, da Lei 8.666/93, estabelece clausulas necessarias no contrato em

gue uma das partes seja a Administracdo Publica:

| - o objeto e seus elementos caracteristicos; Il - o regime de
execucédo ou a forma de fornecimento; Il - o preco e as condicdes de
pagamento [...]; IV - os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
concluséo, de entrega, de observacdo e de recebimento definitivo,
conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrd a despesa [...]; VI -
as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucéo, quando
exigidas; VIl - os direitos e as responsabilidades das partes, as
penalidades cabiveis e os valores das multas; VIII - os casos de
rescisdo; IX - o reconhecimento dos direitos da Administragdo, em
caso de rescisdo administrativa [...]; X - as condicbes de importacéo
[...]; XI - a vinculagdo ao edital de licitagdo ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu [...]; XIl - a legislagédo aplicavel a execucdo
do contrato e especialmente aos casos omissos; Xlll - a obrigacédo do
contratado de manter, [...], todas as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo (BRASIL, 1993).

Dentre as estipulacbes em leis especificas, ha, por exemplo, a
obrigatoriedade de previséo da titularidade da propriedade intelectual e participacéo
nos resultados da exploracéo das criagdes e requisitos para exploragao de criagao
cujo objeto interesse a defesa nacional, como sera visto nos itens referentes a

essas clausulas.

8 Lei 8.666/93: Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatério nos casos de concorréncia e de
tomada de precos, bem como nas dispensas e inexigibilidades [...] 8 1°[...] § 2°[...] § 3° Aplica-se o
disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que couber: | - aos contratos
de seguro, de financiamento, de locagédo em que o Poder Publico seja locatario, e aos demais cujo
conteddo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado (BRASIL, 1993).



Os contratos que impliqguem transferéncia de tecnologia, consoante item 3
do Ato Normativo n.° 135, de 15 de abril de 1997, do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) deverdo indicar claramente o objeto, a remuneracéo
ou os "royalties”, os prazos de vigéncia e de execugado do contrato, quando for o

caso, e as demais clausulas e condi¢cdes da contratacao.

3.1 PRINCIPAIS CLAUSULAS E COMPONENTES DOS CONTRATOS

As principais clausulas dos Contratos de Pesquisa & Desenvolvimento
(P&D) sao as enumeradas abaixo, sendo que os primeiros e Ultimos itens ndo sédo
clausulas propriamente ditas, mas componentes contratuais importantes.

Como a tecnologia é extremamente mutavel, surgem diferentes formas de
comercializar, bem como muitas situacdes atipicas. Portanto, as clausulas
enumeradas abaixo servem apenas como orientacdo no estudo dos Contratos de
Pesquisa e Desenvolvimento.

OPreadmbulo de Contrato

OTipo ou Titulo do Contrato

OQualificacédo das Partes

[JConsiderandos

1) Termos/Expressdes e Definicbes

2) Comunicacoes

3) Objeto do Contrato

4) Clausula do Preco e Forma de Pagamento

5) Clausula da Condigéo

6) Clausulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participacao

nos Resultados

7) Clausula de Transferéncia de Tecnologia

8) Clausula da Confidencialidade

9) Clausula de Bolsa de Estimulo & Inovacéo

10)Clausula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas

11)Clausula da Garantia e das Responsabilidades

12)Clausula das Obrigacdes das Partes

13)Clausula do Prazo de Vigéncia



14)Clausula da Transferéncia de Posi¢cao Contratual

15)Clausula da Extincdo de Contrato

16)Clausula Penal

17)Clausula da Lei Aplicavel

18)Clausula da Alteracédo de Contrato e da Autonomia das Clausulas

19)Clausula do Foro ou Compromissoéria de Arbitragem

[OFechamento de Contrato

JAnexos ao Contrato

Embora ndo comum nos contratos brasileiros, verifica-se nos contratos
norte-americanos a insercao das seguintes clausulas:

20)Inexisténcia de Garantia

21)Seguro

22) Responsabilidade Civil

Enumerados os componentes e clausulas dos contratos, importa verificar o

contelido de cada um deles.

3.1.1 Tipo ou Titulo do Contrato

O tipo permite identificar o contrato que se esta realizando.

No Brasil, o contrato apresenta-se sob diferentes formas, como visto
anteriormente: Contrato de Cooperacdo Cientifica e Tecnologica; Acordo de
Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento; Convénio; Termo de Cooperacao.

Nos Estados Unidos, os Contratos de Pesquisa sdo denominados
Sponsored Research Agreement (Acordo para Pesquisa Financiada) ou Research

Agreement (Acordo para Pesquisa).

3.1.2 Predmbulo do Contrato

No preambulo, as partes sdo qualificadas e enunciam-se as razdes
determinantes de sua realiza¢do ou objetivo. Podem, de acordo com seu conteudo,
constituir parte integrante do contrato, adquirindo valor para sua interpretagao
(GOMES, 2009, p. 20).



Embora a qualificacdo das partes ocorra no preambulo, importa ver

algumas de suas particularidades.

3.1.3 Qualificacéo das Partes

A qualificacdo das partes permite conhecer quem esta contratando e onde
pode ser encontrado. Os contratos geralmente tém duas partes, mas existem
contratos plurilaterais, com mais de duas partes; existe, também, a possibilidade de
multiplicidade de pessoas, em uma mesma parte (PIMENTEL, 2008b, p. 22).

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, previsto no art. 92, da Lei
de Inovacdo, uma das partes sera a ICT e as outras, instituicbes publicas e
privadas. Esta expressao € bastante abrangente, pois além de empresas nacionais,
ICTs e organizagOes de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades
de pesquisa e desenvolvimento, indica todas as pessoas juridicas. Todavia,
pessoas naturais ndo sao instituicdes, razao pela qual ndo podem figurar como
parte nesse tipo de contrato.

E imprescindivel observar o requisito de validade do negécio juridico, que é
0 agente capaz e legitimado estabelecido no Cddigo Civil, nos artigos 104 e 166,
especialmente quanto aos representantes legais das partes (pessoa juridica
regularmente constituida; pessoa de direito puablico, interno ou externo,
devidamente representada) %°.

Como exemplos de partes podem ser citados: a) Contrato de Cooperacao:
Empresa, Instituto, Interveniente (Fundacéo); b) Termo de Cooperacdo: Empresa,
ICT, Interveniente Administrativo (Fundacdo); c¢) Convénio: Concedente
(Financiadora); Convenente (Instituto); Interveniente/Co-Financiador (Empresa);
Interveniente Gestor; Executor (ICT).

2 CC: Art. 166. E nulo o negdcio juridico quando: | - celebrado por pessoa absolutamente incapaz
[...].(BRASIL, 2008)



3.1.4 Considerandos

Os “considerandos” sdo de uso facultativo, cuja finalidade é informar os
motivos que justificaram sua celebracdo e auxiliardao na interpretacdo do contrato,
pelas préprias partes, por juiz ou arbitro, nos casos de duvida e conflito na
execucao, ou de solucao por descumprimento de obrigacdo (PIMENTEL, 2008b, p.
24).

3.1.5 Termos/Expressdes e Definigdes

A indicagcdo dos principais termos, vocabulos e expressdes utilizados no
contrato e suas definicdes, também designados por conceitos operacionais, tem por
finalidade dar mais precisdo a terminologia e ajudar na interpretacdo do contrato
(PIMENTEL, 2008b, p. 25).

Embora n&o obrigatérios, auxiliam muito quando se trata de areas técnicas,

como no caso do contrato de pesquisa e desenvolvimento.

3.1.6 Comunicagdes

Este item refere-se a indicacdo das pessoas da esfera administrativa,
juridica elou técnica que poderdo ser contatadas para resolver problemas
relacionados com as obrigacbes de cada uma das partes, como prestar
informacdes, providenciar relatorios, autorizar quebra de sigilo, promover defesa
contra pirataria, etc.

Esta clausula pode ser a resposta a indaga¢fes como esta: “Quando quero
falar com o responsavel ou coordenador do contrato ou projeto, com quem falo?”
Por seu intermédio, indicam-se as pessoas responsaveis, bem como fun¢des na
empresa ou organizacao, enderecos, telefones, e-mails (PIMENTEL, 2008b, p. 25).

Também séo fundamentais para eventuais notificacdes.



3.1.7 Objeto do Contrato

O art. 104 do Cddigo Civil indica os requisitos do objeto do contrato,
dispondo que a validade do negdcio juridico requer objeto licito, possivel,
determinado ou determinavel. Na classificacdo de Azevedo, o objeto é elemento de
existéncia do contrato e seus adjetivos sao requisitos de validade.

Objeto licito é o que ndo atenta contra a lei, a ordem publica ou os bons
costumes. E ilicito quando a prestacéo, a luz desses trés parametros, é socialmente
danosa ou perigosa e, por isso, o ordenamento a desaprova (ROPPO, 2009, p.
327).

A possibilidade do objeto é a originaria, ou seja, a do momento da
celebracdo do contrato. Se a prestacdo contratual, originalmente possivel, torna-se
impossivel posteriormente, o contrato valido permanece valido e a impossibilidade
podera determinar a resolugcdo com a sua eventual consequéncia. A impossibilidade
deve ser objetiva e absoluta, por causas fisicas, técnicas ou juridicas. Cite-se, como
exemplo na udltima hipétese, a prestacdo que é impossibilitada por uma norma
(ROPPO, 2009, p. 323).

O contrato € valido quando versa sobre um bem inexistente, mas que
poderd existir posteriormente (bem futuro), exceto quando a lei ndo o admite
(ROPPO, 2009, p. 326).

O objeto do contrato é determinado quando a prestacdo contratual esta
definida de tal forma que destinatario e parte obrigada saibam o que pretender e
prestar. Esta indeterminado quando a prestacdo ndo esta definida em algum
aspecto relevante. Sera véalido se a prestacdo ndo esta definida, mas ha como
defini-la posteriormente, ou seja, € determinavel. H4 trés formas de determinar a
prestacdo: convencional, legal e judicial. Na primeira, as partes, no préprio contrato,
indicam os elementos dos quais se deve extrair a determinacdo. A segunda ocorre
quando a lei fornece critérios e a Ultima € determinada pelo juiz (ROPPO, 2009, p.
328-330).

A lei indica o objeto como elemento para existéncia do contrato e seus
requisitos para sua validade, mas nao o define.

O objeto do contrato pode ser entendido em sentido genérico, como o bem,
e, em especifico, significando a prestacdo (ROPPO, 2009, p. 319).



Identificar o objeto do contrato com o bem ao qual se refere geralmente néao
funciona. Ha aqueles em que ndo ha um bem que possa constituir seu objeto, por
exemplo, o de trabalho. Sobre um bem imével, pode haver contrato de compra e
venda, usufruto, locacdo. O objeto seria nestes casos, respectivamente, a atribuicéo
da propriedade, de usufruto e de um direito pessoal de gozo (ROPPO, 2009, p. 319-
320).

Ademais, ha contratos que ndo tém por objeto bens materiais e sim
imateriais, como no caso das novas propriedades, por exemplo, da informacgao
(ROPPO, 2009, p. 321-322). Também pode consistir em um ndo fazer, como no
caso da confidencialidade ou sigilo.

Assim concebido, o objeto do contrato se identifica com as prestacoes
contratuais (ROPPO, 2009, p. 321).

No contrato em estudo, 0 objeto permite verificar se constitui Pesquisa e
Desenvolvimento. O objeto deve ser possivel, tanto fisica quanto juridicamente. Se
0 objeto do contrato envolve direito de propriedade intelectual, quem o negocia deve
ter a sua propriedade intelectual, ser o titular dos direitos, ou estar autorizado por
uma licenca do legitimo titular para sublicenciar.

O detalhamento do objeto é imprescindivel e deve ser técnico. Pode ser
complexo, gerando um anexo, COmo Nos casos que envolvem um plano de trabalho;
nesse caso, para que o instrumento fiqgue menos denso, a opc¢ao é lanca-lo como

primeiro anexo.

3.1.8 Clausula do Preco e Forma de Pagamento

Nesta clausula, é necessario estabelecer, além do preco e a forma de
pagamento: a) lugar de pagamento; b) tempo de pagamento; c) ndo pagamento do
contrato; d) mora.

Ha trés situacbes que envolvem remuneracdo que precisam ficar
esclarecidas: a) a primeira € o0 preco referente a pesquisa e desenvolvimento,
quando, por exemplo, uma empresa financia a pesquisa de um instituto ou
universidade, podendo até haver um co-financiador; b) a segunda € se havera
alguma licenca ou cessdo de tecnologia preexistente. Normalmente isso ocorre e

pode ser de forma gratuita ou onerosa; c) a terceira € a remuneracao pela licenca



ou cessao da tecnologia advinda da pesquisa e do desenvolvimento.

O preco pode ser: a) fixo; b) percentual do resultado; c) percentual do
produto; d) “lump-sum?”; e) “down payment” e “royalties”; f) “royalties” na licenca.

Quando o preco € estabelecido em percentual do resultado da pesquisa e
desenvolvimento, as partes compartiiham o risco. JA a modalidade “lump-sum”
elimina risco e evita auditoria, pois € pagamento em uma Unica parcela. O “down
payment” consiste em uma entrada e parcelamento do restante e, quando
associado a “royalties”, pode requerer planilha. Em se tratando de desenvolvimento
de produto, pode ser fixado um percentual sobre o valor do mesmo. Essa hipotese
requer auditoria, que deve ser prevista contratualmente (PIMENTEL, 2008a).

A segunda e terceira situacdo serdo analisadas na clausula de transferéncia

de tecnologia.

3.1.9 Clausula da Condicéao

Condicao é uma clausula que deriva exclusivamente da vontade das partes
e subordina o efeito do contrato a um evento futuro e incerto, conforme artigo 121
do Cadigo Civil (BRASIL, 2008).

Séo licitas em geral, segundo a lei, todas as condi¢cdes ndo contrarias a
esta, a ordem publica e aos bons costumes. Entre as condi¢cdes proibidas se
incluem as que privarem de todo efeito o contrato, ou o sujeitarem ao puro arbitrio
de uma das partes. A lei considera que invalidam a prestacdo do contrato: a) as
condicbes fisicas ou juridicamente impossiveis, quando suspensivas; b) as
condicOes llicitas, ou de fazer coisa ilicita; ¢) as condi¢cdes incompreensiveis ou
contraditorias, de acordo com artigos 122 e 123 do Cdédigo Civil (BRASIL, 2008).

Ha condicdes em relacdo a: a) prazo, que pode ser certo, até resultado ou
prorrogavel; b) a confidencialidade ou segredo, estabelecendo o seu limite; c)
ambito e alcance da licenca ou cessédo; d) exclusividade: se estadual, nacional,

regional ou mundial.



3.1.10 Clausulas da Titularidade da Propriedade Intelectual e da Participacéo
nos Resultados

Na Propriedade Intelectual devem ser estabelecidos: a) se o conhecimento
utiizado é proéprio, preexistente; b) o estado da técnica; c) a titularidade do
resultado; d) a indicacdo do nome dos criadores; d) questdes como publicacdo dos
resultados, marketing, por exemplo, em feiras; e) protocolo de transferéncia de
resultados (PIMENTEL, 2008a).

No Contrato com Pessoa Juridica de Direito Publico, tanto o art. 9°,
paragrafo 2°, da Lei de Inovacdo, quanto o art. 10, paragrafo 2° do Decreto n°
5.563, de 11/10/2005, que a regulamenta, estabelecem a obrigatoriedade de prever
no contrato a titularidade da propriedade intelectual e a participagéo nos resultados
da exploracao das criacfes resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o
direito ao licenciamento.

O art. 9° paragrafo 3° da Lei de Inovacéo, e o art. 10, paragrafo 3°, do
referido Decreto também determinam que a propriedade intelectual e a participagédo
nos resultados serdo asseguradas, desde que previstas no contrato, na propor¢ao
equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio
da parceria e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes
contratantes.

A norma ndo impde como deve ser a reparticdo em cada caso. H4, apenas,
um critério de formacéo das quotas dos participes na titularidade e uma regra de
participacdo nos resultados. A norma legal é de razoabilidade, como qualquer
norma de proporcdo. Titularidade e participacdo nos resultados sdo categorias
juridicas diferentes: a primeira é de natureza real ou absoluta, e a segunda refere-
se aos frutos da atividade comum, que podem ser repartidos convencionalmente
(BARBOSA, 2006, p. 92; 97).

3.1.11 Clausula de Transferéncia de Tecnologia

Esta clausula estabelecera se haver4d Cessdo ou Licenca, conforme

estudado no item 2.4.2. De inicio, normalmente uma parte licencia a outra ou ambas



o fazem sobre conhecimentos prévios. E aqui sdo estabelecidas, se houver
resultado na Pesquisa e Desenvolvimento, as condicbes da transferéncia, se
gratuita ou onerosa, etc.

Podera ser sucinta ou detalhada. Neste caso, cabe lembrar que Prado ndo
utiliza a classificacéo tradicional das disposi¢cOes contratuais (clausulas essenciais,
naturais e acidentais) para transferéncia de tecnologia, e propde critério
classificatorio especifico, a saber: clausulas centrais, complementares e usuais,
sugerindo que contratos com Cesséo ou Licenca as contenham (PRADO, 1997, p.
83-134).

As clausulas centrais sdo as diretamente relacionadas com a transferéncia
e exploragdo da tecnologia pelo receptor. As clausulas caracteristicas da
transferéncia de tecnologia, mas que néo se relacionam especificamente com ela,
sdo denominadas clausulas complementares. A terceira categoria refere-se as
clausulas usuais aos contratos internacionais.

Assim, se a Transferéncia de Tecnologia no Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento for detalhada, ha que se lembrar de todas as suas implicacdes e
dispor sobre questdes centrais: objeto, definicho da tecnologia, garantia de
resultado, melhoramentos, territorio, sublicenciamento, assisténcia técnica e
exploracdo minima; questdes complementares: exclusividade, remuneracgao,
confidencialidade e licenca mais favorecida; se o0 contrato for internacional,
questdes usuais: hardship, forca maior, validade, termo inicial, duracdo, renovacéo,
arbitragem, foro, lei aplicavel (PRADO, 1997, p. 83-134).

No Contrato com ICTs, esta clausula esta intimamente ligada a anterior e
aplicam-se os artigos 9°, paragrafo 2°, da Lei de Inovacao, e o 10, paragrafo 2°, do
Decreto n°® 5.563, de 11/10/2005, que estabelecem a obrigatoriedade de assegurar
aos signatérios o direito ao licenciamento (BRASIL, 2004; 2005).

Este é uma das formas de transferéncia de tecnologia, isto €, o direito ao
uso das criagdes protegidas, resultantes da parceria. Se ndo houver disposicdo em
contrario no contrato, esse direito € um pressuposto legal. Mas é um direito
renunciavel, mantido o equilibrio de titularidade e resultados (BARBOSA, 2006, p.
97).

O licenciamento é um instrumento de comercializacdo da criacdo e a ICT
pode renunciar seu direito de licenca de uso, mediante royalties ou outro valor.

Tampouco necessita dessa licenca para continuar suas atividades de ciéncia e



tecnologia, pois a Lei de Propriedade Industrial®® assegura uma limitacdo da
exclusividade, ja que esta ndo impede a pesquisa futura. O mesmo ocorre na Lei de
Protec&o de Cultivares®'.

A ICT podera celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e de
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo sua, a
titulo exclusivo e néo exclusivo.

Deve ser observado o Decreto n° 5.563/05, que em seu art. 6°, paragrafos
2° e 3° semelhantemente ao art. 6°, paragrafos 4° e 5° da Lei de Inovacdo,
determina que a transferéncia, se reconhecida como de relevante interesse publico,
somente podera ocorrer a titulo ndo exclusivo, observada a Lei n°® 9.279, de 14 de
maio de 1996%,

A referida lei dispde sobre direitos e obrigacfes relativos a propriedade
industrial e, em seu art. 75, paragrafo 3°, estabelece que a exploracdo e a cessao
do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estdo condicionadas a
prévia autorizacdo do 6rgdo competente, assegurada indenizacdo sempre que
houver restricdo dos direitos do depositante ou do titular®.

Na clausula de transferéncia de tecnologia, é possivel estabelecer a
remuneracdo pela licenca ou cessdo da tecnologia advinda da pesquisa e do
desenvolvimento.

Os royalties séo fixados em um percentual aplicado sobre uma base que
pode ser o rendimento bruto ou liquido, as vendas brutas ou liquidas. O mais

comum € que o percentual seja aplicado sobre as vendas liquidas, o que € mais

%0 | ej n° 9.279/96. Art. 43. O disposto no artigo anterior ndo se aplica: [...] Il - aos atos praticados por
terceiros nao autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas
cientificas ou tecnoldgicas (BRASIL, 1996).

% | ei n° 9.456/97. Art. 10. N&o fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: [...]
[l - utiliza a cultivar como fonte de variacdo no melhoramento genético ou na pesquisa cientifica.
(BRASIL, 1997)

%2 Decreto n° 5.563/05: Art. 6° E facultado & ICT celebrar contratos de transferéncia de tecnologia e
de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criacdo por ela desenvolvida, a
titulo exclusivo e ndo exclusivo. § 1° A decisao sobre a exclusividade ou nédo da transferéncia ou do
licenciamento cabe a ICT, ouvido o Nucleo de Inovagcdo Tecnolégica. § 2° A transferéncia de
tecnologia e o licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagcdo
reconhecida, em ato do Presidente da Republica ou de Ministro de Estado por ele designado, como
de relevante interesse publico somente podera ser efetuada a titulo ndo exclusivo. § 3° O
licenciamento para exploracédo de criacdo cujo objeto interesse a defesa nacional deve observar o
disposto no 8§ 3° do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (BRASIL, 2005).

% Lei n° 9.279/96, art. 75, § 3° A exploracdo e a cessdo do pedido ou da patente de interesse da
defesa nacional estdo condicionadas a prévia autorizacdo do 6rgdo competente, assegurada
indenizacdo sempre que houver restricdo dos direitos do depositante ou do titular (BRASIL, 1996).



interessante para o fornecedor, pois alega a dificuldade de realizar auditoria contébil
e auferir os rendimentos da tecnologia, produto ou processo (SANTOS, 1991, p.
43).

Caso contrario, é necessario incluir uma clausula autorizando o exame de
livros da empresa para apurar se 0s pagamentos correspondem ao acordado
(PIMENTEL, 2005a, p. 49).

Segundo o INPI, nos contratos que envolvem patentes as formas de
pagamento usualmente negociadas séo: valor fixo por unidade vendida e percentual
incidente sobre o preco liquido de venda (INPI, 2009Db).

No fornecimento de tecnologia, as remuneracdes e as formas de
pagamento sdo estabelecidas de acordo com a negociagéo contratual, devendo ser
levados em conta os niveis de precos praticados nacional e internacionalmente em
contratacdes similares. As formas de pagamento mais usuais negociadas nesse tipo
de contrato séo valor fixo por unidade vendida e percentual sobre o preco liquido de
venda (INPI, 2009b).

Nos contratos que envolvem marcas as formas de pagamento usualmente
negociadas sdo: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preco
liguido de venda (INPI, 2009b).

Para o desenho industrial as formas de pagamento usualmente negociadas
sdo: valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preco liqlido de
venda (INPI, 2009b).

Na prestacao de servicos de assisténcia técnica e cientifica, sera exigida a
explicitacdo do custo em funcdo do nimero de homens/hora ou dia detalhado por
tipo de técnico e o valor total da prestacdo do servico, ainda que estimado (INPI,
2009b).

3.1.12 Clausula da Confidencialidade

A clausula de confidencialidade é extremamente importante nos Contratos
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e o seu descumprimento configura,

inclusive, crime de concorréncia desleal, conforme previsto no artigo 195, inciso XI,



da LPI >,

Sob pena de esta clausula ndo surtir efeito, € necessario que, quando se
fizer uma cépia do documento protegido ou alguém tiver acesso a ele, seja feita,
expressamente por escrito, a adverténcia da condi¢cao contratual de sigilo e o dever
de néo se divulgar o conteido do mesmo (PIMENTEL, 2008b, p. 33).

Além da clausula no contrato de pesquisa e desenvolvimento, recomenda-

se um acordo prévio de confidencialidade, ou seja, durante as negociacoes.

3.1.13 Clausula de Bolsa de Estimulo a Inovacéao

No Contrato com ICT, embora néo seja necessario ganho econémico para a
mesma, € assegurada ao criador participacdo minima de cinco por cento (5%) e
méxima de um ter¢o (1/3) nos ganhos econémicos, caso sejam auferidos, conforme
visto na diferenciagdo dos contratos afins. Nesse caso, os valores seréo sujeitos ao
Imposto de Renda, mas nao a contribuicéo previdenciaria, pela aplicacdo do art. 8°,
paragrafos 3° e 4°, da Lei de Inovacdo (BRASIL, 2004).

Caso nao haja rendimento, o pesquisador podera receber bolsa de estimulo
a inovacao. A bolsa ndo € obrigatéria, nem € direito adquirido do pesquisador. Mas,
se houver, sera paga diretamente pela instituicdo de apoio ou agéncia de fomento e
nao pela ICT, demais parceiros, e, tampouco, pelo parceiro privado. Com este nao
h& vinculo de subordinacdo ou relacdo laboral de qualquer espécie (BARBOSA,
2006, p. 110).

Esta clausula, portanto, € necessaria para que o servidor, militar ou
empregado publico da ICT envolvido na execucdo das atividades receba bolsa
diretamente de instituicdo de apoio ou agéncia de fomento, observando-se o
Decreto 5.563/05: as bolsas deverdo ser expressamente previstas, identificados

% Lei n° 9.279/96: Art. 195. Comete crime de concorréncia desleal quem: XI - divulga, explora ou
utiliza-se, sem autorizacdo, de conhecimentos, informa¢des ou dados confidenciais, utilizaveis na
industria, comércio ou prestacao de servigos, excluidos aqueles que sejam de conhecimento publico
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relacéo contratual
ou empregaticia, mesmo apoés o término do contrato (BRASIL, 1996).



valores, periodicidade, duracéo e beneficiarios®.

A bolsa constitui doacao civil aos servidores da ICT para realizacdo dos
projetos de P&D, cujos resultados ndo revertam economicamente para o doador
nem importem em contraprestacdo de servicos e é isenta do imposto de renda e

nao integra a base de célculo de incidéncia da contribuicdo previdenciaria.

3.1.14 Clausula de Cobertura de Despesas Operacionais e Administrativas

No contrato com ICT, esta clausula pode prever a destinagdo de até cinco
por cento (5%) do valor total dos recursos financeiros destinados a execucdo do
projeto, para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na
execucdo do acordo, convénio e contrato*®.

Poderao ser lancados a conta de despesa administrativa gastos indivisiveis,

usuais e necessarios a consecucao do objetivo do acordo, convénio ou contrato.

3.1.15 Clausula da Garantia e das Responsabilidades

Os contratos, em casos especificos, geram responsabilidades e deveres de
garantia, ou os mesmos decorrem das leis (PIMENTEL, 2008b, p. 33).
O contrato pode estipular clausulas que, por exemplo, oferecam garantias

contra o desgaste de equipamento, em relacdo a qualidade do servi¢o prestado ou

% Decreto 5.563/05, Art. 10, § 4° A bolsa de estimulo & inovacdo de que trata o § 1°, concedida
diretamente por instituicdo de apoio ou por agéncia de fomento, constitui-se em doacéo civil a
servidores da ICT para realizagdo de projetos de pesquisa cientifica e tecnolégica e
desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, cujos resultados nao revertam
economicamente para o doador nem importem em contraprestacdo de servicos. § 5° Somente
poderdo ser caracterizadas como bolsas aquelas que estiverem expressamente previstas,
identificados valores, periodicidade, duracdo e beneficiarios, no teor dos projetos a que se refere
este artigo. 8 6° As bolsas concedidas nos termos deste artigo sé@o isentas do imposto de renda,
conforme o disposto no art. 26 da Lei n°® 9.250/95, e néo integram a base de calculo de incidéncia da
contribuicdo previdenciaria prevista no art. 28, incisos | a lll, da Lei n® 8.212/91 (BRASIL, 2005).

% Decreto 5.563/05, Art. 11: Os acordos, convénios e contratos firmados entre as ICT, as instituicées
de apoio, agéncias de fomento e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para as atividades de pesquisa, cujo objeto seja compativel com os objetivos da Lei no
10.973, de 2004, poderdo prever a destinacdo de até cinco por cento do valor total dos recursos
financeiros destinados a execucdo do projeto, para cobertura de despesas operacionais e
administrativas incorridas na execug¢éo destes acordos, convénios e contratos (BRASIL, 2005).



guanto ao cumprimento do prazo de execucao.

3.1.16 Clausula das Obrigac¢des das Partes

As obrigacdes das partes podem ser pré-contratual, contratual e pos-
contratual. Como exemplos podem ser citados no Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento: a) pré-contratual: a oferta obriga o proponente; termo de
confidencialidade anterior ao Contrato; b) contratual: as proprias clausulas do
contrato; c¢) pos-contratual: sigilo, royalties, garantia de qualidade (PIMENTEL,
2008b, p. 35).

Outros exemplos: informacdes ou dados que uma das partes deve repassar
para a outra, para que seja cumprido o contrato; estipular que a parte contratada
deve contar, em seus quadros (no caso de pessoa juridica), com empregados que
tenham formagdo especializada; determinar como serdo, ou se serao feitas
prestacbes de contas, auditorias, notificacOes, vistorias; autorizacdo em 06rgaos
publicos; questdes ecoldgicas e sociais; responsabilidade em caso de fraude no

resultado; seguros; equipamentos; aspectos trabalhistas.

3.1.17 Clausula do Prazo de Vigéncia

Esta clausula determina por quanto tempo o contrato tera vigéncia.

O prazo pode ser determinado, quando é fixado certo niumero de dias,
semanas, meses ou anos, até determinado dia ou até a finalizacdo do cumprimento
da obrigacdo assumida.

Pode ser indeterminado, ou seja, tera vigéncia a partir de determinada data
(normalmente da sua assinatura) e findara quando uma das partes denuncia-lo, ou

seja, notificar a outra de que ndo tem mais interesse no contrato.

3.1.18 Clausula da Transferéncia de Posicao Contratual

Trata da possibilidade, ou ndo, de se transferir a posicao contratual de uma



das partes a outrem. O contratado ou contratante repassam a obrigacao e o direito
a terceiros que, inicialmente, ndo constavam no contrato.

Recomenda-se que, no caso de as partes determinarem ser possivel a
transferéncia, seja especificado como isso se dara e quando sera possivel fazé-lo
(PIMENTEL, 2008b, p. 35).

Existem casos de transferéncia de direitos sem a perda da posi¢cdo, como

ocorre nos contratos de licenca que permitem o sublicenciamento.

3.1.19 Clausula da Extin¢cdo de Contrato

A palavra “extincdo” indica todos os casos nos quais o contrato deixa de
existir. O modo normal de extincdo é a execucdo. Executado o contrato, estédo
extintas as obrigacdes e direitos que originou (GOMES, 2009, p. 188).

Mas a extingdo pode ocorrer por causas contemporaneas a sua formagao
ou supervenientes. Aquelas geram anulacdo e estas, dissolucdo. A extingdo por
causas supervenientes pode ser por: resolucéo, resilicdo, rescisdo (GOMES, 2009,
p. 189).

A resolugcédo cabe nos casos de inexecucdo, por falta de cumprimento ou
inadimplemento “stricto sensu”, mora e cumprimento defeituoso. Pode ser imputavel
ou ndo ao devedor. E um remédio para a parte romper o vinculo contratual
mediante acao judicial (GOMES, 2009, p. 189-190).

Resilicao é a dissolucdo do contrato por simples declaracdo de vontade de
uma ou das duas partes contratantes. Ha, pois, resilicdo bilateral e unilateral.
Bilateral € o distrato, negécio juridico em que as partes conjuntamente rompem o
vinculo. Pode haver a resilicdo convencional quando no proprio contrato se atribui a
faculdade de resilir a qualquer dos contratantes (GOMES, 2009, p. 204-205).

Rescisdo é a ruptura de contrato em que houve lesédo. Esta ndo determina a
dissolucdo do contrato quando for possivel restabelecer o equilibrio das prestacdes.
Aproxima-se da anulabilidade porque s6 pode ser obtida mediante acao judicial
(GOMES, 2009, p. 210).

Recomenda-se a previsao das hipoteses em que pode ocorrer a dissolugcao
contratual, além de decurso do tempo e distrato, como as seguintes:

a) dissolucgdao, liquidacao, faléncia ou morte de qualquer das partes;



b) iniciativa de uma das partes, com justa causa;

c) descumprimento de qualquer clausula contratual, devendo haver
notificagdo judicial ou extrajudicial para constituir a parte
inadimplente em mora, aplicando-se a sancédo ou pena que estiver

prevista no contrato.

3.1.20 Clausula Penal

Nesta clausula é estipulada a pena a ser aplicada para a parte que deixar
de cumprir as obrigacbes previstas no contrato. Normalmente a pena é
representada por valores pecuniarios, seja com base em porcentagem aplicada
sobre o valor contratual, seja mediante o estabelecimento de um montante fixo
(PIMENTEL, 2008b, p. 37).

Deve-se levar em conta que o valor da multa ndo pode exceder o da

obrigacéo principal, de acordo com o artigo 412 do Cadigo Civil.

3.1.21 Clausula da Lei Aplicavel

Os contratos sao regulados pelas disposi¢coes das partes, quer dizer, pela
vontade expressa no documento que sela o acordo (PIMENTEL, 2008b, p. 37).
Ao redigir o contrato, entende-se que pode ser indicada a legislacdo que

regera a relacao.

3.1.22 Clausula da Alteracao de Contrato e da Autonomia das Clausulas

Trata-se da possibilidade de se alterarem as clausulas no decorrer da
vigéncia do contrato (PIMENTEL, 2008b, p. 39).
Alteracbes ocorrerdo por mutuo acordo e serdo expressas por meio de

adendos contratuais, numerados, datados, assinados e anexados.



3.1.23 Clausula do Foro ou Compromissoéria de Arbitragem

No contrato com pessoa juridica de direito publico, o art. 55, da Lei
8.666/93, paragrafo 2°, estabelece que nos contratos celebrados pela administragéo
publica com pessoas fisicas ou juridicas, inclusive com aquelas domiciliadas no
estrangeiro, devera constar, necessariamente, clausula que declare como
competente o foro da sede da administracdo, para dirimir qualquer questao
contratual, salvo os casos de licitagdes internacionais previstos no art. 32, paragrafo
6°, da Lei®’.

Mello esclarece que os feitos em que empresas publicas figuram na
condicdo de autoras, rés, assistentes ou opoentes (salvo algumas excec¢des), sao
processados e julgados na Justica Federal (art. 109, |, da Constituicdo Federal). Ja
as acoes relativas a sociedades de economia mista sé&o julgadas na Justica
Estadual (MELLO, 2007, p. 186).

Isso significa que néo é possivel a arbitragem nesses contratos.

3.1.24 Fechamento de Contrato

Constitui 0 espaco final do documento, em que as partes datam e assinam
o contrato, dando-lhe existéncia juridica (PIMENTEL, 2008b, p. 40).

No espaco destinado as assinaturas devera constar o nome das partes ou
das empresas e de seus representantes legais, qualificados no preambulo do

instrumento.

¥ Lei 8.666/93, art. 32, § 6% O disposto no § 4° deste artigo, no 8§ 1° do art. 33 e no § 2° do art. 55,
nao se aplica as licitagBes internacionais para a aquisi¢cdo de bens e servigos cujo pagamento seja
feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o
Brasil faca parte, ou por agéncia estrangeira de coopera¢do, nem nos casos de contratacdo com
empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde
que para este caso tenha havido prévia autorizacdo do Chefe do Poder Executivo, nem nos casos
de aquisicdo de bens e servicos realizada por unidades administrativas com sede no exterior
(BRASIL, 1993).



3.1.25 Anexos ao Contrato

O contrato pode ter anexos contemporaneos da assinatura do instrumento
ou posteriores.

Situagbes comuns que ensejam a inclusdo de anexos sao: detalhamento
extenso de certas clausulas, detalhamento técnico de uma obrigacdo, as
especificacbes de um servigo, processo ou produto, especificacbes técnicas de
software e/ou hardware, plano de trabalho, alteragcbes e emendas ao contrato,
modelos de documentos, como notificacdes, termo de confidencialidade
(PIMENTEL, 2008b, p. 41).

Embora ndo comuns nos contratos brasileiros, recomenda-se, ainda, a

inser¢éo das seguintes clausulas:

3.1.26 Clausula da Inexisténcia de Garantia

Nos Estados Unidos, esta clausula normalmente esta presente, como pode
ser verificado nos modelos de contratos de instituicdes importantes como Harvard,
MIT, Stanford, que foram enumeradas no Apéndice B.

Embora no Brasil ndo seja comum esta clausula, Barbosa salienta que
resultados e ganhos econdémicos ndo sdo condicdes de existéncia da pesquisa
cientifica e tecnolégica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo. No
entanto, se houver, serd aplicavel a norma que obriga a divisdo da titularidade e
resultados proporcionalmente aos respectivos investimentos (BARBOSA, 2006, p.
95).

Nos contratos americanos, as Universidades ndo fornecem garantia de
gualquer tipo, expressa ou implicitamente, a respeito de resultados; desempenho,
condicdo, originalidade, validade ou exatiddo da pesquisa; garantias da
mercabilidade da invencédo, aptiddo para uma finalidade particular e auséncia de
defeitos latentes ou outros, descobertos ou ndo (HARVARD UNIVERSITY, 2009).

Além disso, ndo ha nenhuma garantia que a exploracdo da pesquisa e de
quaisquer direitos de propriedade intelectual ndo infringird quaisquer patentes e

outros direitos de propriedade intelectual da propria ICT ou de terceiro, emitidos ou



pendentes.

3.1.27 Clausula da Responsabilidade Civil

Esta clausula também é inserida em contratos de instituicbes importantes
como Stanford e Universidade da Califérnia — Los Angeles (UCLA), nos Estados
Unidos, como pode ser verificado no Apéndice B.

No caso da UCLA, a clausula prevé a sua responsabilidade exclusiva,
isentando a empresa e instituicdo financiadora em casos de perda, despesa
(inclusive honorarios de advogado), demandas por danos advindos do contrato,
mas somente na proporcdo e a extensdo de que sejam causadas por ou resultem
de atos, omissbes negligentes ou intencionais da Universidade, seus diretores,
oficiais, agentes e empregados (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES,
2009).

Por outro lado, prevé a responsabilidade exclusiva da empresa ou
instituicao financiadora, também em caso de dolo ou culpa.

Em Stanford, € estabelecido que a empresa ou instituicdo financiadora
indenizara e isentard a Universidade, seus diretores, empregados, agentes,
subcontratantes, estudantes de toda responsabilidade, dano, perda, ou despesa
(inclusive honorarios de advogados e despesas de litigio) incorrida por ou imposta
sobre os mesmos ou de qualquer deles em relacdo a quaisquer reclamacoes,
acOes, demandas ou julgamentos advindos ou relacionados ao contrato ou a
pesquisa, exceto até o limite em que a responsabilidade seja devida a negligéncia
grave e conduta impropria intencional da Universidade, ou seja, em caso de dolo ou
culpa (STANFORD UNIVERSITY, 2009).

Prevé, ainda, que essa indenizacdo ndo serd considerada cobertura
adicional a nenhum seguro da ICT e que a indenizacdo da empresa ou instituicao
financiadora ndo sera limitada pelo valor do seu seguro.

No modelo do MIT ha a previsdo de que, sob nenhuma hipétese, nenhuma
parte, seus diretores, oficiais, empregados, estudantes e afiliados, serao
responsaveis por danos incidentais ou consequenciais de qualquer tipo, incluindo
danos econdmicos, a pessoas ou propriedade e lucros cessantes
(MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 2009).



E claro que, no sistema de responsabilidade civil brasileiro, tais clausulas
nao teriam validade absoluta. Contudo, € necessario ter ciéncia do teor dessas

clausulas, quando se tratar de um contrato internacional.

3.1.28 Clausula de Seguro

No Brasil, esta clausula ndo € comum, mas recomendavel, especialmente
prevendo cobertura dos pesquisadores durante a pesquisa, que podem estar
sujeitos a riscos dependendo do seu objeto. Também pode ser previsto um seguro
em relacao a tecnologia, produto ou processo.

Nos Estados Unidos, esta clausula é encontrada em contratos de
instituicbes importantes como Stanford. A Universidade deve ter cobertura para
seus empregados, mantém seguro que cobre sua responsabilidade no contrato
(STANFORD UNIVERSITY, 2009).

A empresa ou instituicao financiadora também mantém seguro de cobertura
total e de responsabilidade do produto no valor total dos limites do seguro. O seguro
inclui a diretoria da Universidade, seus diretores, empregados, agentes,
subcontratantes, estudantes, bem como segurados adicionais com respeito ao
contrato. O seguro deve ser feito para cobrir reclamacdes incorridas, descobertas,

manifestadas durante ou apos o término do contrato.



4 AUTONOMIA PRIVADA E INTERVENCAO DO ESTADO NOS CONTRATOS

4.1 INTERVENCAO NOS MODELOS DE ESTADO

A intervencgdo estatal foi se modificando de acordo com os modelos de
Estado e estes, por sua vez, tém se transformado com o passar do tempo,
observando-se uma crescente limitacdo da liberdade contratual por obra do poder
publico.

Streck e Morais classificam o Estado Moderno em Absolutista e Liberal.
Este se subdivide em Legal e de Direito. Sob o aspecto de conteudo, o de Direito
nao é apenas a forma juridica que caracteriza o Estado, mas a ela sdo agregados
contetudos. Nesse sentido, dividem-no em Liberal de Direito, Social de Direito e
Democrético de Direito (STRECK; MORAIS, 2004, p. 87, 95).

Bonavides, por sua vez, entende que ha a conversdo do Estado Absoluto
em Estado Constitucional (0 poder ja ndo é de pessoas, mas de leis) e este
apresenta trés modalidades essenciais: Liberal, Social e Democratico-Participativo
(BONAVIDES, 2007, p. 41).

O Estado Liberal se separou da Sociedade Civil pelo Direito, e este passou
a ser um ideal de justica. As liberdades individuais passaram a ser garantidas e
consideradas como direitos do homem mediadores entre individuos e Estado. A
Democracia surge com o idedrio da soberania da nacdo advindo da Revolucdo
Francesa e implica na aceitacdo da origem consensual do Estado, sinalizando para
a idéia de representacao e controle hierarquico da producao legislativa pelo controle
de constitucionalidade. Tinha um papel reduzido, denominado Estado Minimo, e
assegurava a liberdade de atuacdo dos individuos (STRECK; MORAIS, 2004, p.
90).

No nucleo econbmico e no tocante a intervencdo, o Liberal pode ser
identificado pelas seguintes caracteristicas: propriedade privada; individualismo
economico; liberdade econdmica; economia de mercado livre de controles estatais e
liberdade contratual plena (STRECK; MORAIS, 2004, p. 55).

Por causa das desigualdades econdmico-sociais, 0S contratantes mais
débeis gozavam, entretanto, de uma liberdade somente formal, porque sua

liberdade era esmagada pelo poder dos contratantes fortes.



No Estado Social se afirma a idéia de que cabe ao poder publico intervir,
sendo sua tarefa assegurar aos cidadaos liberdade e igualdade ndo somente
formal, mas também substancial, e a de impedir que a busca do interesse privado
cause dano ao interesse geral (ROPPO, 2009, p. 67).

No ambito econémico e em relacdo a intervencao, portanto, apresenta as
seguintes caracteristicas: papel interventivo e promocional; regulamentacdo da
guestdo social, relacionada ao processo produtivo; liberdade econdmica, auto-
organizacdo do mercado e concorréncia com possibilidade de controle estatal;
propriedade privada acrescida de funcao social; liberdade contratual observando-se
o equilibrio efetivo entre os contratantes e a boa-fé, que sdo consideradas normas
de ordem publica (STRECK; MORAIS, 2004, p. 61-72).

Verificam-se, assim, as fases do processo intervencionista, que se
diferencia em funcao de sua extensao e profundidade:

A) Intervencionismo: € a primeira fase, correspondente ao inicio da
decadéncia do regime liberal, onde foram aplicadas medidas esporadicas para
solucionar problemas concretos que ameagavam 0 regime.

B) Dirigismo: segunda fase, onde ha atos sistematicos de ajuda e reforco a
iniciativa privada, inclusive com objetivos politico-econdmicos predeterminados.

C) Planificacdo: ultima fase, com previsfes para extensos periodos, com
andlise econdmica global (STRECK; MORAIS, 2004, p. 69).

Os paradigmas de Estado Liberal e Social foram insuficientes, sobrevindo o

Estado Democrético de Direito, que sera analisado a seguir.

4.1.1 Intervencgado no Estado Democratico de Direito

No Estado Democratico de Direito hd um compromisso na harmonizacao de
interesses que se situam nas trés esferas fundamentais: 1) a esfera publica, onde
estd o Estado; 2) a esfera privada, ocupada pelo individuo; 3) a esfera coletiva,
onde se encontram o0s interesses dos individuos enquanto membros de
determinados grupos, formados para a consecucdo de objetivos econdmicos,
politicos, culturais e outros (GUERRA FILHO, 1999, p. 16-17).

O art. 1° da Constituicao Federal afirma que o Brasil constitui-se em Estado

Democrético de Direito e tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana,



os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

O que diferencia substancialmente o modelo do Estado interventivo
contemporaneo dos Estados assistenciais anteriores é o fato de a regulacdo néo
significar a troca das garantias pela liberdade pessoal. Ha, ainda, uma diferenca
essencial entre as politicas de bem-estar propostas num quadro de assistencialismo
daquelas de um modelo democratico que tem sem seu interior 0 compromisso com
a concretizacdo de sua fungao social (STRECK; MORAIS, 2004, p. 70).

Como sera visto a seguir, a func@o social € um dos principios que regem a

atividade econd6mica na Constituicdo brasileira.

4.1.2 Tutela da Autonomia Privada na Constituicado Federal

As normas constitucionais operam como fontes de Direito em dois modos:
como parametros para o juizo de legitimidade para leis ordinarias e como regras
diretamente aplicaveis as relacdes entre sujeitos. Ambos os modos séo relevantes
para a matéria do contrato (ROPPO, 2009, p. 96).

No primeiro modo, surge a questdo: a autonomia privada esta
constitucionalmente tutelada?

A premissa geralmente compartilhada € que ndo recebe uma tutela
constitucional direta, mas indireta: € tutelada a medida na qual seja funcional ou
instrumental a outros valores, estes sim diretamente tutelados pela Constituig&o.

Os valores constitucionais diretamente tutelados, capazes de fundamentar a
tutela indireta, s@o dois: a iniciativa econdmica privada e a propriedade privada. O
contrato é instrumento essencial para exercitar e valorizar a propriedade, quanto ao
gozo e disposicao: dispor das coisas implica fazer contratos; mas também s&o
necessarios para muitas oportunidades de gozo. Verifica-se a necessidade do
contrato para o exercicio da iniciativa econbmica, que sem O mesmo seria
impraticavel (ROPPO, 2009, p. 96).

Mas no mesmo momento no qual as garantem, as normas constitucionais
as limitam em nome de valores superiores: a iniciativa econdmica porque deve ser
compativel com a utilidade social, seguranca, liberdade, dignidade humana e com a
exigéncia de que a atividade econbmica observe fins sociais; a propriedade para

assegurar a funcédo social (ROPPO, 2009, p. 97).



O segundo modo pelo qual a Constituicdo opera como fonte do direito dos
contratos: a aplicacdo direta de suas normas nas relacdes entre particulares. Neste
papel, ndo protege, pelo contrario, restringe a autonomia privada. Os contratos
ilicitos, dirigidos a resultados que o ordenamento desaprova porque afetam valores
ou interesses que quer proteger, sdo nulos ou ndo produzem efeitos. Isso acontece
quando violam normas imperativas ou principios de ordem publica. Estes podem
resultar ndo somente de leis ordinarias, mas também da Constituicdo (ROPPO,
2009, p. 97-98).

Passa-se a ver 0 que prevé a Constituicao brasileira nesse sentido.

4.1.3 Intervencéo na Constituicao Federal

Ao se atribuir uma funcéo social a propriedade e a liberdade contratual, a
VISA0 passou a ser positiva, ou seja, ndo somente deixar de criar efeitos nocivos,
mas beneficiar a sociedade, ainda que indiretamente (NUSDEO, 2001, p. 207).

Assim, a liberdade contratual € aceita dentro de determinados parametros,
sofrendo restricbes pela ampliacdo da idéia de ordem publica e pela aplicacdo, nas
devidas proporgdes, do conceito de funcao social (NUSDEO, 2001, p. 207).

Diante disso, as Constituicbes passaram a incluir direitos de carater
econdbmico e social e a contemplar, expressamente ou ndo, programas para o
aperfeicoamento do sistema econdmico, além das garantias individuais e a
organizagdo do Estado. Os autores aleméaes falam em constituicdo econdmica, que
fornece as bases para a acao do Estado na vida econdémica.

A finalidade desses dispositivos de carater econdmico € estabelecer a
possibilidade juridica de o Estado se fazer presente no processo econémico, dentro
de limites e condigdes.

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CF 88) conta
com dois capitulos nesse sentido: Da Ordem Econdmica e Financeira (VII) e Da
Ordem Social (VIII).

Os artigos 170 a 174 da CF 88 definem o sistema econdmico brasileiro
como dual ou misto, configurando-se as varias modalidades de acdo do Estado:
direcéo, absorcéo, participacéo, inducdo (NUSDEO, 2001, p. 203).

O artigo 170 estabelece os Principios Gerais da Atividade Econdmica, que



deve ser fundada na valorizacédo do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por
fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justica social,
observados o0s seguintes principios: soberania nacional;, propriedade privada;
fungéo social da propriedade; livre concorréncia; defesa do consumidor; defesa do
meio ambiente, reducdo das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno
emprego; tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administragcéo no Pais.

O art. 173 da CF 88 prevé a possibilidade da exploracao direta de atividade
econdmica pelo Estado. Ja o art. 174, caput, da CF 88, atribui ao Estado, na forma
da lei, as funcdes de fiscalizac&o, incentivo e planejamento, como agente normativo
e regulador da atividade econdémica.

Portanto, a intervencdo no Brasil pode ocorrer pela atuacdo direta do
Estado (art. 173, CF 88) e como agente regulador, incentivador, fiscalizador e
planejador (art. 174, CF 88).

Na primeira hipotese, trata-se da Intervencdo Direta e, na segunda, da
Intervencédo Indireta, normalmente na funcéo legislativa (STRECK; MORAIS, 2004,
p. 70).

A intervencdo indireta, especialmente como agente incentivador, se
sobressai no Capitulo IV - Da Ciéncia e Tecnologia, no Titulo VIII (Da Ordem
Social), especificamente, nos artigos 218 e 219, que dispdem que o Estado
promovera e incentivara o desenvolvimento cientifico, a pesquisa e a capacitacao
tecnoldgicas, viabilizando a autonomia tecnoldgica do Pais.

O artigo 219 prevé, ainda, que o mercado interno integra o patrimonio
nacional e ser& incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sécio-
econdmico e o bem-estar da populacéo.

Dessa forma, a intervencdo do Estado busca, além do equilibrio entre as
partes, fazer dos contratos que envolvem tecnologia, tal como o Contrato de
Pesquisa e Desenvolvimento, instrumentos Uteis a conduc¢do da politica econémica
do pais.

Para versar sobre limites nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, é
imprescindivel esclarecer, primeiramente, 0os conceitos de autonomia da vontade e

autonomia privada.



4.2 AUTONOMIA PRIVADA

No Cddigo Civil de 2002, a funcéo social aparece como limite a “liberdade
de contratar”. Critica-se a expressao “de contratar”, que toda pessoa tem, desde
que seja capaz para firmar o contrato. Deveria ser substituida por “contratual”, que é
a de poder livremente discutir as clausulas do contrato.

Costa e Pargendler, citando Jodo de Matos Antunes Varela, diferenciam
autonomia privada de liberdade contratual. Embora haja uma estreita conexao entre
ambas, ndo sdo sinbnimas. A liberdade contratual é a manifestacdo mais importante
da autonomia privada, que € um conceito mais amplo, pois também compreende a
liberdade de associacdo (para a constituicdo de pessoas coletivas), de tomar
deliberacbes nos 6rgaos colegiais e de testar. Ademais, a liberdade contratual pode
ser preenchida com os conceitos de autonomia da vontade ou de autonomia privada
(COSTA; PARGENDLER, 2008).

Se colocadas como sindnimas no Caédigo Civil, sdo dois principios
contrarios que requerem aplicacdo harmoénica. Esse é o sentido que decorre dos
termos do art. 421: “a liberdade de contratar sera exercida em razdo e nos limites
da funcéo social do contrato”.

Entende-se de que deveriam ser suprimidos os termos “em razao”, pois a
liberdade contratual esté limitada pela fung&o social do contrato, mas esta ndo é a
sua razéo de ser.

A autonomia privada é utilizada, por muitos autores, como sinénimo da
autonomia da vontade. No entanto, sdo expressfes distintas como sera examinado

a seguir.

4.2.1 Autonomia da Vontade e Autonomia Privada

Autonomia privada e autonomia da vontade correspondem a diferentes
estagios da evolucéo da Teoria do Direito. A evolucao histérica, com a consequente
mudanca dos modelos de Estado, a transicao da teoria subjetiva para a objetiva do
contrato e alteracdes nas posicOes filoséficas sdo as principais causas para a

diferenciacdo dos conceitos. Por isso, as duas primeiras foram vistas em topicos



anteriores como bases para o desenvolvimento deste.

As duas expressfes podem parecer sinbnimas, mas ndo sdo. Segundo
Ferri, “Qquem fala de autonomia da vontade em realidade desconhece o problema da
autonomia privada” (FERRI, 1969, p. 5).

A Autonomia da Vontade surge no século XIX, com a doutrina econémica
liberal e a premissa de que os individuos séo livres e iguais e nada os pode obrigar,
exceto seu consentimento. O acordo de vontades € a origem Unica das normas
juridicas (COSTA, 1992, p. 129).

As relacbes sociais seriam desenvolvidas sobre um fundamento voluntério,
contratual, inclusive as instituicdes politicas, que seriam deduzidas de um contrato
social.

O Cdbdigo Napolebnico é a primeira grande codificacdo moderna e reflete a
vitoria da burguesia na Revolucédo de 1789, com as conquistas politicas, ideologicas
e econdmicas do periodo liberal. Nele a lei e o contrato eram fontes das obrigacdes,
ou seja, a vontade estava no mesmo plano da lei como causa dos efeitos juridicos.

Vigorava a teoria subjetiva do contrato, em que a vontade real ou
psicolégica dos sujeitos era a raiz ou causa dos efeitos juridicos (FERRI, 1969, p.
5).

A autonomia da vontade significava absoluta liberdade contratual, tendo as
partes amplas possibilidades para fixar o contetdo do contrato, o qual seria lei para
elas (voluntas facit legem). Era intangivel e sem relativizacdes, pelo principio do
pacta sunt servanda (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Assim, os particulares eram livres para fazer seus contratos como queriam
(e como podiam) sem que o poder publico interviesse para limita-los, controla-los ou
sustenta-los. Os Unicos limites visavam a manutencédo da ordem e da moral: eram
proibidos, por exemplo, contratos que foram meio para cometer delitos ou contra 0s
bons costumes (ROPPO, 2009, p. 67).

A Autonomia da Vontade é uma expressdo influenciada pela filosofia
kantiana, na qual a dignidade da pessoa sO se harmoniza com a submisséo a leis
gue sejam estabelecidas pela sua propria vontade. Para Kant, a vontade € a Unica
fonte de toda obrigacdo juridica, e ¢é, também, fonte de justica (COSTA,
PARGENDLER, 2008).

Segundo Martin-Calero, ha uma dicotomia Kantiana da liberdade que pode

ser sintetizada nos seguintes termos:



O_individuo _humano é livre, de um lado, tanto seu arbitrio é
independente da determinacdo ou imposicdo imediata por estimulos
naturais, ou ‘sensiveis’, externos a ele mesmo e é, portanto,
espontaneo ou capaz de eleger, sendo autor de suas préprias acoes.
De outro lado (e este seria para alguns, o sentido valioso e
moralmente relevante da liberdade ou ‘verdadeira liberdade’) os
seres humanos sdo livres tanto em sua vontade, como vontade
racional, tem como principio de acdo uma lei independente de
gualquer objeto de desejos ou fins empiricos, e assim de sua
natureza sensivel, isto €, a lei formal da razéo pura prética que é a lei
moral (MARTIN-CALERO, 1995, p. 28) (traducéo e grifo nossos).

A idéia de autonomia da vontade aparece como a peca chave da
possibilidade de um ‘imperativo categ6rico’ para o arbitrio e, assim,
de uma ‘lei moral’ no sentido que Kant d& a esse termo: a autonomia
€ 0 que permite a incondicionalidade da vinculacdo por certos
principios [...] (MARTIN-CALERO, 1995, p. 34) (traducdo e grifo
NOSS0S).

A vontade, como expressao suprema do individuo e liberdade intrinseca, é
adotada no Cdédigo Napolednico, em que a lei e o contrato sdo fontes das
obrigacdes. Os efeitos juridicos, que ndo fluissem da vontade, seriam derivados da
norma. Com isso, elevou a vontade ao mesmo plano da lei como raiz ou causa dos
efeitos juridicos (COSTA, 1992, p. 130).

Martin-Calero indica a influéncia de Kant nesse sentido:

A vontade (Wille) é a ‘fonte das leis’, sendo a ‘lei’, a diferenca da
méxima, ‘o principio objetivo, valido para todo ser racional, segundo
o qual se deve agir (MARTIN-CALERO, 1995, p. 35) (traducdo e
grifo nossos).

Kant defende que o conceito da liberdade é a chave da explicacdo da

autonomia da vontade:

[...] que outra coisa pode ser, pois, a liberdade da vontade senédo
autonomia, i. € a propriedade da vontade de ser lei para si mesma?
Mas a proposicao: “A vontade €, em todas as acc¢des, uma lei para si
mesma”, caracteriza apenas 0 principio de ndo agir segundo
nenhuma outra maxima que nao seja aquela que possa ter-se a Si
mesma por objecto como lei universal (KANT, 2007, p. 94).

Ja a Autonomia Privada desponta no século XX com o Estado Social. Os
principios da boa-fé e funcdo social do contrato passam a ter importancia,
contrapondo a justica na relagdo contratual & autonomia privada.

Multiplicam-se as intervencdes publicas que, para proteger o interesse geral
ou o das categorias débeis, limitam a liberdade contratual com normas que proibem

ou impdem inserir determinados contetudos. Grande parte das leis especiais, que



regulam setores do mercado e relagdes econdmico-sociais, restringe a liberdade
contratual (ROPPO, 2009, p. 68).

As transformacdes de ordem social, politica e filos6fica minam o dogma da
vontade. A passagem do jusnaturalismo para o positivismo juridico também muda o
fundamento do poder de criar Direito: no primeiro, € considerado como um dado
imanente das pessoas (autonomia da vontade), no segundo, € concessao do
Direito. A autonomia privada, portanto, existe em virtude e nos limites do
ordenamento juridico estatal (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Com isso, ocorre uma transicdo da teoria subjetiva para a objetiva do
contrato. Os partidarios da teoria objetiva do contrato enxergam na declaracédo ou
manifestacdo de vontade, como fato objetivo, ou na lei, a fonte dos efeitos juridicos
(FERRI, 1969, p. 5).

Costa e Pargendler, citando Enzo Roppo, explicam que na teoria da
vontade (subjetiva), as consequéncias do contrato devem se moldar as
representacdes mentais das partes, enquanto na teoria da declaragao (objetiva), o
tratamento juridico do negdcio se liga a elementos objetivos exteriores socialmente
reconheciveis, e ndo mais ao foro intimo, a psicologia individual, a vontade das
partes. Se houver contradicdo entre a vontade da parte e aquilo que socialmente se
manifesta e é entendido pelo outro contratante, prevalece a declaracdo (COSTA;
PARGENDLER, 2008).

O contrato ndo obriga porque tenha sido querido (vontade), mas porque &
imprescindivel, pelo enfoque juridico-social, tutelar a confianca dos agentes
econdmicos, e garantir seguranca ao negocio juridico e certeza da ordem
estabelecida. O contrato deve se separar da esfera psicolégica e subjetiva da parte
(COSTA, 1992, p. 132).

Isto significa que o eixo da relacdo contratual é alterado: passa da tutela
subjetiva da vontade para a tutela objetiva da confiancga.

A Autonomia Privada é, pois, em sentido lato, “0 espaco de liberdade
reconhecido a cada um dentro da ordem juridica e, em sentido estrito (e eis 0
conceito a ser utilizado), como o poder atribuido a pessoa para firmar negoécios
juridicos” (COSTA; PARGENDLER, 2008).

A autonomia privada € poder incumbente aos particulares de criar normas
juridicas. Com isso fica ilustrada também a correlacdo entre os dois termos

“autonomia privada” e “negocio juridico”. A lei, o regulamento, o negaocio juridico



sdo, pois fontes normativas, isto €, modos de manifestacdo de normas juridicas
(FERRI, 1969, p. 10).

Embora haja diferenga entre os conceitos, ha muita confuséo entre eles,

principalmente no Brasil.

Segundo pesquisa de COSTA e PARGENDLER, no periodo de 1992 a

2002, em 276 acordaos (243 do Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, 10 do
Superior Tribunal de Justica e 23 do Supremo Tribunal de Justica de Portugal), os
brasileiros consideravam apenas 0 conceito de autonomia da vontade, enquanto o
de Portugal referia-se a autonomia privada (COSTA; PARGENDLER, 2008).

Assim, as pesquisadoras agruparam o0s acorddaos em oito concepcoes, a

saber:

1. A voluntarista relativa (160 acérdaos) ainda partia do pressuposto de
gue a vontade é a raiz dos efeitos juridicos, mas deve ser relativizada,
com a possibilidade de revisao contratual.

2. A funcional (41 acoérdaos) referia-se a funcionalidade da autonomia da
vontade. Ganhou forca com o Cdadigo Civil, que prevé expressamente a
funcao social do contrato.

3. A liberal (25 acérddos) tratava autonomia da vontade e liberdade
contratual como sinénimos.

4. A neo-voluntarista (sete acérdaos) era adotada pelos estudiosos do
Caodigo de Defesa de Consumidor, que se referem a necessidade de
proteger a autonomia da vontade do consumidor com a inexisténcia de
vicios, visando o consentimento esclarecido do consumidor.

5. A axioldgica positiva (16 acordados): compreensao da autonomia privada
como principio impregnado de contetdo axiologico positivo, referente a
valores fundamentais constitucionalmente tutelados. Adotada pelo
Supremo Tribunal de Justica de Portugal.

6. A eclético-metodoldgica (um acérdao) confundia uma série de conceitos.

7. A axiolégica negativa (dois acordaos) tendia a identificar a autonomia da
vontade como um nédo-valor, como um mal, que deve ser ultrapassado.

8. Outras concepcdes (24 acordaos).

As pesquisadoras concluiram que o emprego do termo autonomia da

vontade esta impregnado de conota¢des negativas, como resultado das criticas ao

voluntarismo juridico. S&o admitidas a revisdo dos contratos e a importancia dos



principios limitadores da liberdade contratual, como a boa-fé e a funcao social do
contrato.

No entanto, autonomia privada nao significa, por sua natureza de principio,
a manutencao absoluta do que foi acordado. Por si s6, ndo é causa de injustica e de
desequilibrio ou um mal a ser evitado, nem fonte de justica ou de equilibrio na
relacdo contratual.

O numero expressivo da concepc¢ao voluntarista relativa traz a "relativizacao
da autonomia da vontade" como inovacdo e parte do pressuposto de que ela seria
absoluta, porque somente o que é absoluto é passivel de relativizagao.

Todavia, a autonomia privada ndo precisa ser relativizada, pois, como
principio, ndo é absoluta. Considerando-se o fato de que 0s principios se encontram
em estado latente de colisdo uns com os outros, ndo se deve realizar um a custa do
outro. Onde houver colisdes, € preciso estabelecer os limites dos bens para que
ambos alcancem uma Otima efetividade, através, por exemplo, do Principio da
Proporcionalidade (HESSE, 1983, p. 48-49).

Ademais, no Brasil, a autonomia privada era aplicada na maioria da
jurisprudéncia de forma subsidiaria, ou seja, apenas quando ndo havia principio ou
regra contraria.

Em Portugal, ao contrério, é adotada a concepcédo axioldgica positiva, que
afasta o termo autonomia da vontade; consagra a possibilidade de os sujeitos
juridico-privados livremente governarem a sua esfera juridica, conformando as suas
relacdes juridicas e exercendo as suas posicdes ativas reconhecidas pela ordem
juridica. Indica que o principio da autonomia privada é merecedor de tutela
constitucional, pois vinculado ao valor da autodeterminagéo da pessoa, €, mais em
geral, a sua liberdade positiva, ligada a idéia de autorresponsabilidade (COSTA,;
PARGENDLER, 2008) .

Entende que a autonomia privada ndo tem valor absoluto, devendo ser

combinada com outros principios, ajustando-se a estes, quando nas ponderacdes

% «O principio da autonomia privada consagra a possibilidade de os sujeitos juridico-privados
livremente governarem a sua esfera juridica, conformando as suas relacdes juridicas e exercendo
as suas posicdes ativas reconhecidas pela ordem juridica. Este principio liga-se ao valor de
autodeterminacdo da pessoa e, mais em geral, a sua liberdade positiva, entendida, na feliz
expressdo de Orlando de Carvalho, como o ‘direito de informar o mundo e conformar-se a si
préprio’. (Processo 97A462, Rel. Fernandes Magalhdes, julgado em 28/10/97. Disponivel em:
<www.stj.pt> [...]” (COSTA; PARGENDLER, 2008).



dos interesses apresentem peso igual ou superior.

Mas ndo se trata de principio menor, que pode sempre ser afastado, pois a
autonomia privada nao é principio meramente formal, ao contrario, assegura valores
de alta hierarquia, ligados ao livre desenvolvimento da personalidade.

A autonomia privada é, portanto, Principio Nuclear do Direito Privado,
afastado somente mediante razdes contrarias de peso mais significativo. E um
principio, valorado e ponderado no caso concreto, harmonizado com os demais
principios. Ndo pode ser entendida como regra morta ou formal, a ser afastada

sempre que houver principio com ela colidente.

4.2.2 Autonomia da Vontade no Direito Internacional Privado

Além das diferengas existentes entre os conceitos de autonomias privada e
da vontade vistas anteriormente, civilistas e especialistas de Direito Internacional
Privado utilizam a expressao “autonomia da vontade” em contextos diferentes. Para
estes, indica a possibilidade de escolha da lei aplicavel ao contrato, que funciona
como uma regra de conexdo autbnoma (ARAUJO, 2000, p. 75).

No contexto do direito internacional privado, o que mais se discute na
doutrina é a teoria da autonomia da vontade enquanto faculdade das partes de
escolha da lei aplicavel a um contrato internacional, ndo se sujeitando as regras de
conexao do foro onde a questéo serd julgada (FLORES, 2003, p. 44).

Assim, as partes podem determinar onde e como eventual litigio sera
julgado, através de clausulas de foro e arbitragem, e qual a lei aplicavel. Na ordem
internacional, “a autonomia da vontade significa a liberdade das partes de
escolherem outro sistema juridico para regular o contrato” (ARAUJO, 2000, p. 39).

Quando se escolhe a lei aplicavel ao contrato, as partes optam por se
submeter a um ordenamento juridico e ndo a outro. Ha, portanto, um direito
aplicavel (FLORES, 2003, p. 44).

E importante salientar que as convencgdes internacionais permitiram
expressamente a escolha da lei pelas partes. Com isso, houve a modificacdo da
legislacado interna de grande parte dos paises para permitir a autonomia da vontade
(ARAUJO, 2000, p. 40).

No Brasil, ha trés correntes doutrinarias quanto a escolha da lei aplicavel: a



primeira, contraria a autonomia da vontade; a segunda, a favor somente para regras
supletivas, ndo se podendo aplicar ao contrato como um todo; e a terceira, favoravel
a teoria de forma ampla (ARAUJO, 2000, p. 104).

Ressalte-se que a Lei 9.307/96 adotou o principio da autonomia da vontade
no ambito da arbitragem, tanto para dirimir controvérsias oriundas de contratos
internos quanto internacionais (ARAUJO, 2000, p. 109-113).

Importa destacar que o que se pretende ressaltar neste trabalho sdo os
limites na autonomia privada enquanto liberdade de fixar o conteddo material do

Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento.



5 CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E OS
LIMITES NA AUTONOMIA PRIVADA

O problema da autonomia é antes de tudo um problema de limites, e de
limites que sdo sempre o reflexo de normas juridicas (FERRI, 1969, p. 5).

A autonomia privada deve ser vista em seu aspecto de limitacdo ou
autolimitacdo do ordenamento estatal, que deixa espacos em que se pode inserir a
atividade normativa dos particulares (FERRI, 1969, p. 11).

Deve ser considerada, a respeito do Estado, como “conteddo de normas”.
As normas criadas pela autonomia privada tém um conteddo proprio, que as
normas estatais determinam negativamente, subtraindo ao poder privado autbnomo
certas matérias, certos grupos de relacdes que o Estado reserva para sua
regulacao (FERRI, 1969, p. 10; 11).

Entdo quais séo os limites da autonomia privada?

Uma vez que ndo € atividade originaria, mas encontra a fonte de sua
validade em normas legais e destas recebe as fronteiras de se atuar, O Estado
assinalou fronteiras externas, isto &, limites negativos.

O campo onde atua a autonomia privada € justamente o dos interesses
privados e os interesses privados vém determinados por via de exclusédo: sdo todos
aqueles interesses cuja tutela ndo assume por si, nem impde a outros, o Estado
(FERRI, 1969, p. 12).

O interesse superior ou publico representa um limite da autonomia privada,
no sentido de limite negativo. Onde estdo em jogo interesses superiores ndo ha
lugar para a autonomia privada. Esta ndo pode regular ou tutelar tais interesses,
sendo somente interesses privados (FERRI, 1969, p. 12-13).

A autonomia privada se funda em uma atribuicdo de poder normativo aos
individuos, feita por uma norma superior, e pressupde uma autolimitacdo dos
poderes normativos supraordinados. Autonomia €, neste aspecto, espaco reservado
ao poder normativo dos individuos, mas ndo de cada individuo em particular, mas
dos individuos indeterminadamente (FERRI, 1969, p. 99).

N&do ha tantas autonomias privadas como individuos, mas uma Uunica
autonomia privada. Cada individuo tem, em troca, uma legitimacdo prépria, que

pode ser definida como a quantidade de autonomia privada que cada um pode



exercitar sem causar danos aos direitos de outros individuos ou pessoas privadas
(FERRI, 1969, p. 100).

N&o esta correto pensar que cada um tenha uma autonomia privada
propria, cujo limite estaria assinalado por iguais autonomias correspondentes aos
outros sujeitos. De fato € um limite que atua dentro da autonomia privada e ndo um
limite da autonomia privada (FERRI, 1969, p. 100, grifo do autor).

A autonomia privada, ainda que atue no direito privado, tem seu
fundamento no direito publico, e os limites que estdo postos tem sua razéo de ser
nas necessidades de ordem publica (FERRI, 1969, p. 101-102).

Diante dessa concepc¢ao, optou-se por falar “limites na autonomia privada” e

nao “limites da autonomia privada” neste trabalho.

5.1 LIMITES NOS CONTRATOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento ha limitacbes das mais
variadas, a comecar pelo objeto, passando por clausulas obrigatérias ou proibidas,
especialmente se implicar transferéncia de tecnologia e se uma das partes for
pessoa publica.

N&o se pretende esgotar todas as limitacdes neste trabalho, mesmo porque
seria necessario investigar normas especificas em cada setor (medicina, eletronica,
ciéncia da computacao, fisica, quimica, biologia, engenharia dos materiais, etc.) em
gue a tecnologia pode ser aplicada. Portanto, serdo enumerados alguns exemplos.

O objeto do contrato pode ser restringido. Um exemplo disso € que, no
Brasil, o acesso ao patrimdnio genético, a protecdo do conhecimento tradicional
associado, a reparticdo de beneficios e 0 acesso a tecnologia e transferéncia de
tecnologia para sua conservacao e utilizacédo é regulado pela Medida Provisoria n°
2.186-16/01 (BRASIL, 2001).

Isto porque 0S recursos genéticos nativos e produtos derivados séo
considerados bens de relevante interesse publico, sendo que o acesso e a
exploracdo de tais recursos devem ficar sujeitos ao controle do Poder Publico, para
conservacao da biodiversidade e a consolidacdo da soberania.

Também é importante destacar que o art. 1° da Deliberacdo n® 40/2003, do

Conselho de Gestao do Patrimbénio Genético, estabelece o Instituto Brasileiro do



Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) como a autarquia
responsavel pela emissdo de autorizacbes de acesso e remessa de componente do
patriménio genético para atividades de pesquisa nas é&reas bioldgicas e afins
(BRASIL, 2003).

A Medida Proviséria n°® 2.186-16/01 define "patrimdnio genético” como
"informacédo de origem genética, contida em amostras de espécime vegetal, fingico,
microbiano ou animal, na forma de moléculas e substancias provenientes do
metabolismo destes seres vivos e de extratos obtidos destes organismos vivos ou
mortos” (BRASIL, 2001).

O art. 7°, inciso 1V, da mesma Medida Proviséria, dispde que 0 acesso ao
patriménio genético ocorre quando se obtém “amostra de componente do
patrimbénio genético para fins de pesquisa cientifica, desenvolvimento tecnoldgico
ou bioprospeccdo, visando a sua aplicacdo industrial ou de outra natureza”
(BRASIL, 2001).

Isto significa que um Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento que tenha
por objeto o patrimdnio genético dependerd de uma autorizagdo governamental.
Esse € um exemplo de restricdo a autonomia privada.

Nos contratos em que uma Pessoa de Direito Publico for parte, como uma
ICT ou universidade, ha varias exigéncias previstas em lei, como clausulas que
devem constar, analisadas no Capitulo IV sobre as principais clausulas.

Outra limitacdo € que ndo é possivel a arbitragem nos contratos com
pessoas publicas, como visto na clausula sobre foro.

No Capitulo 1V, observa-se que uma das principais clausulas dos Contratos
de Pesquisa e Desenvolvimento é a Clausula de Sigilo ou de Confidencialidade. A
duracéo do sigilo depende da Lei de Propriedade Industrial e das normas do INPI.

Cite-se como exemplo o artigo 30, da LPI, que dispde: “O pedido de patente
sera mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depésito ou
da prioridade mais antiga, quando houver, apés o que sera publicado, a excecéo do
caso previsto no art. 75" (BRASIL, 1996).

Se as partes estabelecerem no Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento
um prazo de confidencialidade que ultrapassara o prazo em que o pedido sera
publicado pelo INPI, serda uma previsdo in6cua. Entdo, as partes sdo tolhidas em
sua liberdade em relacé&o ao prazo de sigilo.

O mesmo ocorre em relacdo ao pedido de registro de desenho industrial



gue, a menos que a parte expressamente o requeira, € imediatamente publicado, de
acordo com o artigo 106 da LP1%.

A Unica excecdo a publicidade é relativa ao pedido de patente originario do
Brasil cujo objeto interesse a defesa nacional, que sera processado em carater
sigiloso e n&do estara sujeito as publicacées, conforme prevé o art. 75 da LP1%,

Por outro lado, o INPI ndo reconhece a clausula de sigilo por prazo
indeterminado, nos contratos que impliquem transferéncia de tecnologia e, por isso,
ndo averba o contrato. O INPI limita o prazo da clausula de sigilo a cinco anos, pois
possui entendimento restritivo quanto aos prazos de segredo (FLORES, 2006).

Como o contrato de pesquisa e desenvolvimento geralmente implica

transferéncia de tecnologia, mister verificar os limites nesse caso.

5.2 LIMITES NOS CONTRATOS QUE IMPLICAM TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Ha limites ligados a transferéncia de tecnologia e motivados por razdes
politicas, econémicas e de protecao ao particular nacional.

O Estado justifica, politicamente, o controle sobre o fluxo de tecnologia com
0 argumento de que “a riqueza nacional deve observar, necessariamente, 0s
objetivos do Estado, em suas relagbes internacionais” (PRADO, 1997, p. 61). Além
disso, preocupa-se com a nao disseminacgao de conhecimento estratégico militar.

Também controla o ingresso de tecnologia por causa da defesa nacional e
para evitar a dependéncia tecnoldgica. Outro aspecto que desperta 0 interesse
estatal € a transferéncia de tecnologia de dupla finalidade, civil e militar. Por isso, ha
o controle para que alguns paises ndo obtenham conhecimento para produzir armas
ou equipamentos com finalidade militar. Esses paises usam de expedientes para
driblar o monitoramento, como adquirir tecnologia fracionada de diversos lugares.

No ambito econdbmico, o Estado procura organizar as atividades de

% |ei n. 9.279/96: Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o
disposto nos arts. [...], serd automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro [...]
§ 1° A requerimento do depositante, por ocasido do depdsito, poderéd ser mantido em sigilo o pedido,
pelo prazo de 180 dias contados da data do depdsito, apds o que sera processado (BRASIL, 1996).

9 Lei n.0 9.279/96: Art. 75. O pedido de patente originario do Brasil cujo objeto interesse & defesa
nacional sera processado em carater sigiloso e ndo estara sujeito as publicacGes previstas nesta Lei
(BRASIL, 1996).



producao e distribuicdo de bens e servi¢cos. Regulamenta os Contratos de Pesquisa
e Desenvolvimento porque sado fatores de desenvolvimento.

Também se preocupa com as remessas de recursos para o exterior, 0
equilibrio da balanca de pagamentos, controle do fluxo monetéario, investimento
estrangeiro e dependéncia econdémica.

A defesa do particular nacional, considerado hipossuficiente diante de
empresas transnacionais, € a terceira justificativa para a intervencdo do Estado.
Mas também ndo ha como ignorar o fato de que Estados intervém para defender os
interesses das transnacionais e das economias mais desenvolvidas.

Outras razbes sao indicadas, ainda, para a regulamentacdo dos contratos
que impliguem transferéncia de tecnologia, como o humanismo, a adequacgdo a
realidade, a protecdo ao meio ambiente, a liberdade de concorréncia e a eficiéncia
de mercado (CORREA, 2005, p. 109-155).

Para o humanismo, o bem-estar material adquirido através da ciéncia e
tecnologia deve ser conciliado com o desenvolvimento espiritual do homem voltado
para sua humanidade. N&o existe progresso auténtico nem desenvolvimento
sustentado se ndo apoiado em solidas bases morais, éticas e calcado em valores
espirituais. Propde-se o desenvolvimento da tecnologia com humanismo (CORREA,
2005, p. 115-117).

A adequacdo a realidade é relevante uma vez que as tecnologias nem
sempre correspondem as necessidades e condicbes sOcio-econbmicas e
ambientais. Essa avaliagdo € importante para que ndo haja destruicdo de
tecnologias locais, desemprego tecnoldgico, devastacdo ambiental e pagamentos
por tecnologias desnecessarias.

Quanto a protecdo do meio ambiente, ha que se verificar que 0S recursos
da natureza s&@o esgotaveis e quais 0s impactos da degradacdo ambiental,
especialmente para as futuras geragdes. Assim, devem ser favorecidas tecnologias
que contribuam para o desenvolvimento ndo danoso, evitando transacdes com
tecnologias poluentes, além de buscar a adequacéo aos ecossistemas nacionais.

No que tange a liberdade de concorréncia, ha dois aspectos que devem ser
considerados: primeiro, o desequilibrio entre as partes nas transa¢des tecnolégicas,
em relacdo aos poderes de negociacao, principalmente quando envolve um pais
desenvolvido e outro em desenvolvimento; segundo, o contrato pode fortalecer os

contratantes em detrimento dos demais agentes econémicos, prejudicando o



equilibrio do mercado. Dessa forma, o contrato pode conter abuso do poder
econbmico, que deve ser reprimido.

J& a eficiéncia € um critério do Direito Econdmico para realizar o objetivo do
desenvolvimento ndo danoso e para ponderar as condutas dos agentes econémicos
na formulacdo e execucdo de politicas econémicas voltadas a regulamentacdo da
tecnologia. Constitui, portanto, um critério para o controle das clausulas abusivas e
praticas restritivas.

Internamente, portanto, o Estado interfere especialmente através de normas
cogentes reguladoras do contetudo do contrato e de ordem publica, controlando a
sua formacgéo e execucao, bem como a remessa de remuneragao para 0 exterior
(PRADO, 1997, p. 64).

O principio da autonomia privada € limitado, deste modo, pela intervencao
estatal no negocio juridico (dirigismo contratual), ou seja, o Estado intervém no
contrato, sobrepondo os interesses coletivos aos interesses individuais das partes,

de acordo com a sua politica econémica.

5.2.1 Limites no Ambito Internacional

No ambito internacional, o interesse estatal nas relacbes comerciais
privadas surge diante das quantias envolvidas nos contratos que implicam
transferéncia de tecnologia. Isso se reflete nos tratados e aparecimento de
organizagfes internacionais que buscam relacdes comerciais mais estaveis
(FLORES, 2003, p. 45).

Congquanto ndo seja objeto especifico deste trabalho, relevante mencionar
gue os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, mormente os Internacionais,
sujeitam-se a limites estabelecidos pela ordem internacional em tratados e
convencdes internacionais com forga coercitiva sobre os Estados. Estes visam a
harmonizar e reforcar as legislacbes dos paises sobre propriedade industrial e
regular a livre concorréncia, especialmente na esfera dos mecanismos de
integracao regional (PRADO, 1997, p. 72).

Importa destacar aqui algumas iniciativas que nao resultaram ainda em
questbes praticas, mas de grande relevancia sobre o assunto. Uma delas é a da

Comissdo das Nacbes Unidas para Comércio Internacional (UNCITRAL), que fez



varios estudos objetivando criar normas internacionais para a regulamentacdo dos
contratos, buscando harmonizar as normas indiretas, de direito internacional, face a
dificuldade de harmonizar as legislagdes dos paises (FLORES, 2003, p. 98).

Além dela, a Conferéncia das Nacbes Unidas para o Comércio e
Desenvolvimento (UNCTAD) fez exercicios com o intuito de estabelecer um Caodigo
Internacional de Conduta para a Transferéncia de Tecnologia. Nao houve consenso,
no entanto, entre os paises desenvolvidos e os em desenvolvimento. Aqueles sé
queriam repudiar praticas lesivas a concorréncia, estes as que interferissem no
fluxo de tecnologia para o seu setor produtivo. Outra discordia estava no tratamento
dado a empresas do mesmo grupo econémico, em questdes como controle de
precos, direcionamento do mercado, etc. (BARBOSA, 2003, p. 1095).

Tratando das iniciativas relativas ao direito internacional privado, né&o
especificamente de propriedade intelectual, o Instituto para Unificagcdo do Direito
Privado (UNIDROIT) foi criado em 1926, para harmonizar a legislacdo dos Estados.
Elabora principios que séo fonte de direito nos Tribunais Internacionais.

No que tange as questdes de direito internacional privado, a Convencao de
Viena, de 1980, embora trate de compra e venda de mercadorias, é importante
porque adotou o principio da autonomia da vontade. Este documento € aplicado
apenas pelos paises signatarios e que o ratificaram.

Ja com forca coercitiva para os paises signatarios, o TRIPS (Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights ou acordo sobre aspectos dos direitos de
propriedade intelectual relacionados ao comércio) € um instrumento concluido em
1994, no ambito da Organizacdo Mundial do Comércio, que regula e visa a
harmonizar as legisla¢des internas sobre propriedade intelectual (OMC, 2009).

O TRIPs ainda remete a Convencao de Paris, de 1883, alterada em 1967
pela Ata de Estocolmo, que estabelece principios e garantias sobre propriedade
industrial. Como consequéncia, surgiu a Organizagcdo Mundial sobre Propriedade
Industrial (OMPI), para aprimorar essa legislacdo®*.

“L TRIPS: Art. 1.3: Os Membros conceder&o aos nacionais de outros Membros o tratamento previsto
neste Acordo. No que concerne ao direito de propriedade intelectual pertinente, serdo considerados
nacionais de outros Membros as pessoas fisicas ou juridicas que atendam aos critérios para usufruir
da protecdo prevista estabelecidos na Convencado de Paris (1967), na Convencéo de Berna (1971),
na Convengdo de Roma e no Tratado sobre Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos
Integrados, quando todos os Membros do Acordo Constitutivo da OMC forem Membros dessas
Convengdes. [...] (OMC, 2009).



Nesse sentido, a legislacdo sobre propriedade industrial e sua
comercializacdo, baseada em regra em tratados internacionais, tem sido o principal
instrumento de protecdo legal a tecnologia, desempenhando importante papel na
facilitacdo das transferéncias internacionais (PRADO, 1997, p. 72).

Destaque-se a perspectiva que o TRIPs trouxe ao assunto, como em seu
artigo 40.1, que dispde: “Os Membros concordam que algumas préaticas ou
condicbes de licenciamento relativas a direitos de propriedade intelectual que
restringem a concorréncia podem afetar adversamente o comércio e impedir a
transferéncia e disseminacao de tecnologia” (OMC, 2009).

Predominou nesse artigo a posicdo dos paises desenvolvidos de que séo
reprovaveis as clausulas que lesam regras concorrenciais.

Todavia, o art. 8 do TRIPs possibilita aos Membros formular ou emendar
suas leis, para promover o interesse publico, visando ao desenvolvimento soécio-
econbmico, e tomar “medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de
propriedade intelectual por seus titulares e evitar o recurso a praticas que limitem de
maneira injustificavel o comércio ou que afetem adversamente a transferéncia
internacional de tecnologia” (OMC, 2009).

Em ambos os casos, ndo serdo permitidas clausulas e praticas que abusem
do direito de propriedade intelectual. “O abuso é essencial para a proibicao”
(BARBOSA, 2003, p. 1102). No caso do art. 40.2, o abuso é verificado sob a otica
da tutela da concorréncia no mercado relevante.

Diante disso, a legislacdo nacional dos paises membros pode reprimir
essas préticas e condi¢cdes de licenciamento (art. 40.2). H4 uma permissédo e nao
uma obrigacdo de rejeitar as referidas clausulas, tendo em vista que somente as
disposicbes de direito publico externo referentes a consultas entre Estados tém
aplicacdo imediata e direta (BARBOSA, 2003, p. 1099).

O art. 40.2 do TRIPs traz trés exemplos de praticas abusivas, mas que
dependerdo da “regra da razao”, ou seja, ndo sao proibicbes absolutas, mas que
precisardo ser analisadas nas situacdes concretas dentro do contexto vigente:

a) clausulas de retrocessdo exclusiva, ou seja, que obrigam ao licenciado
transferir exclusivamente ao titular da patente as melhoras feitas na tecnologia
licenciada;

b) clausulas que impecam o licenciado impugnar a validade do direito

licenciado;



c) obrigacdo de o licenciado adquirir do licenciante outras tecnologias ou
materiais que ndo necessita ou deseja (BARBOSA, 2003, p. 1105).

Além dessas trés hip6teses, nao ha uma lista formal de clausulas ilicitas. O
TRIPs instaurou o parametro da legalidade para identifica-las. Por exemplo,
conhecendo-se o conteudo e os limites da patente, o que for excesso de poderes ou
desvio de finalidade, sera abusivo (BARBOSA, 2003, p. 1117).

Primeiramente, verifica-se o0 abuso diante do direito da propriedade
intelectual e, depois, se esse abuso prejudica a concorréncia.

Na sequéncia do que foi tratado, passa-se ao estudo das questdes voltadas

ao ambito interno dos Estados, em especifico do ordenamento juridico brasileiro.

5.2.2 Limites no Ambito Interno

Os limites no ambito interno dependerdo da legislagdo de cada pais. O
Brasil €, predominantemente, um pais importador de tecnologia, e isso tem sido
usado como justificativa para a grande interferéncia do Estado e a regulamentacéo
sobre o conteudo dos contratos. Contudo, mesmo 0s paises industrializados e
exportadores de tecnologia, como os Estados Unidos da América e a Comunidade
Européia, tém regulado os termos contratuais.

Corréa, citando Berkemeier, relata que, no Brasil, distinguem-se quatro
fases na regulamentacao dos contratos que implicam transferéncia de tecnologia: 1)
até 1958, a responsabilidade era s6 dos contratantes; 2) de 1958 a 1970, o Estado
intervinha para controlar as remessas para o exterior; 3) de 1970, principalmente de
75, até 1988, cresce o controle da negociacdo; 4) a partir de 1988, com a
Constituicao Federal e as Leis 8.884/94 (Lei da Concorréncia) e 9.279/96 (Lei da
Propriedade Industrial - LPI), houve mudanca no perfil da regulamentacéo
(CORREA, 2005, p. 158).

Na terceira fase, em que a intervencao foi mais contundente, justificava-se
que era necessaria para a assimilagdo de tecnologia indispensavel para o
desenvolvimento econémico do pais, contrapondo-se a dependéncia tecnolégica.

E dessa época a Lei n.° 5.648, de 11/12/70, que instituiu o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) como o 6rgéao regulador e Ihe outorgou poderes

para tanto. A ingeréncia chegou ao apice em 1975, com o Ato Normativo n.° 15, em



que eram enumeradas clausulas obrigatorias e proibidas nos contratos em que
houvesse transferéncia de tecnologia.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é uma Autarquia
Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior,
ou seja, é um orgao da administracdo direta, com a missdo de executar, no ambito
nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua
funcéo social, econdmica, juridica e técnica.

Cabe-lhe também o pronunciamento sobre a conveniéncia de assinatura,
ratificacdo e dendncia de convencles, tratados, convénios e acordos sobre

propriedade industrial.

5.2.2.1 Registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

A Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei n°® 9.279, de 14 de maio de 1996,
em seu art. 211 e o Ato Normativo n.° 135, de 15 de abril de 1997, do INPI,

determinam que devam ser averbados/registrados pelo INPI todos os contratos que

impliguem _transferéncia_de tecnologia, sejam entre empresas nacionais, ou entre

empresas nacionais e sediadas ou domiciliadas no exterior*.

Estéo incluidos nessa disposicdo os de licenca de direitos (exploracdo de
patentes, de desenho industrial e uso de marcas), os de aquisicdo de
conhecimentos tecnolégicos (fornecimento de tecnologia e prestacdo de servigos de
assisténcia técnica e cientifica), e os contratos de franquia.

Como o Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Direito Privado € um
contrato atipico que usualmente contém uma clausula sobre transferéncia de
tecnologia, essa disposicdo, se considerada em sentido amplo, aplica-se a ele,
especialmente se houver pagamentos para o exterior.

Para contrato internacional, por exemplo, de parceria com uma empresa,
instituto ou universidade estrangeiros, o préprio Banco Central requer que seja

registrado para possibilitar a remessa de pagamentos, conforme previsto na

2 Lei n° 9.279/96: Art. 211 - O INPI fara o registro dos contratos que impliquem transferéncia de
tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relacdo a terceiros
(BRASIL, 1996).



legislacdo pertinente®®.

Se for um contrato em que uma das partes seja pessoa publica, também é
aplicavel, pois os artigos 9°, paragrafo 2°, da Lei de Inovacéo, e o 10, paragrafo 2°,
do Decreto n° 5.563, de 11/10/2005, estabelecem que o direito ao licenciamento
seja assegurado aos signatarios™*.

Embora possa haver um contrato posterior de licenciamento a terceiros, de
praxe ja se estabelecem as condic¢des de licenciamento entre os signatarios.

No caso das patentes e marcas, 0s procedimentos sdo de averbacgédo ou
anotacdo no INPI, uma vez que séo feitos a margem do ato de concessao do
direito.

Desse modo, o contrato de licenca e, interpretando-se em sentido amplo, o
contrato de pesquisa e desenvolvimento que tiver clausula de licenciamento ou
cessdo, deverdo ser averbados no INPI, devendo respeitar o disposto nos Artigos
62 e 121 da LPI®.

O mesmo vale para os contratos de Uso de Marcas, devendo respeitar o
disposto nos Artigos 139 e 140 da LPI1%.

Tanto o Contrato de Know How quanto o Contrato de Pesquisa e

3 Lei n°. 4131/62: Art. 3° - Fica instituido, na Superintendéncia da Moeda e do Crédito, um servico
especial de registro de capitais estrangeiros, qualquer que seja sua forma de ingresso no Pais, bem
como de operac¢des financeiras com o exterior, no qual serdo registrados: a) os capitais estrangeiros
gue ingressarem no Pais sob a forma de investimento direto ou de empréstimo, quer em moeda,
quer em bens; b) as remessas feitas para o exterior como retorno de capitais ou como rendimentos
desses capitais, lucros, dividendos, juros, amortiza¢des, bem como as de "royalties”, de pagamento
de assisténcia técnica, ou por qualquer outro titulo que impliqguem transferéncia de rendimentos para
fora do Pais. Art. 9° - As pessoas fisicas e juridicas que desejarem fazer transferéncias para o
exterior a titulo de lucros, dividendos, juros, amortizag8es, "royalties", assisténcia técnica, cientifica,
administrativa e semelhantes deverao submeter aos érgdos competentes da Superintendéncia da
Moeda e do Crédito e da Divisdo de Imposto sobre a Renda os contratos e documentos que forem
considerados necessarios para justificar a remessa (BRASIL, 1962).

* Lei 10.973/04, art. 9°, § 2°: As partes deverdo prever, em contrato, a titularidade da propriedade
intelectual e a participacdo nos resultados da exploracdo das criacdes resultantes da parceria,
assegurando aos signatarios o direito ao licenciamento, observado o disposto nos 88 4° e 5° do art.
6° desta Lei (BRASIL, 2004).

% Lei 9.279/96: Art. 62 - O contrato de licenca devera ser averbado no INPI para que produza efeitos
em relagdo a terceiros. Paragrafo 1° A averbacéo produzira efeitos em relagéo a terceiros a partir da
data de sua publicacdo. Paragrafo 2° Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licenca
nao precisara estar averbado no INPI (BRASIL, 1996).

% Lei 9.279/96: Art. 139 - O titular de registro ou o depositante de pedido de registro podera celebrar
contrato de licenca para uso da marca, sem prejuizo de seu direito de exercer controle efetivo sobre
as especificacdes, natureza e qualidade dos respectivos produtos ou servi¢os. Paragrafo tnico - O
licenciado podera ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da marca, sem
prejuizo dos seus proprios direitos. Art. 140 - O contrato de licenca devera ser averbado no INPI
para que produza efeitos em relacdo a terceiros. Paragrafo 1° A averbacdo produzird efeitos em
relacdo a terceiros a partir da data de sua publicacdo (BRASIL, 1996).



Desenvolvimento que tiver uma clausula a respeito, deve determinar se a licenca é
exclusiva ou ndo, bem como a possibilidade de sublicenciamento.

Conforme o disposto nos artigos 60, 62, 137, 140 e 211, da LPI, o contrato
tem eficicia entre as partes sem a averbacéo das licencas e cessdes.

Mas deixa de produzir efeitos em relacdo a terceiros. Logo, sao
indispensaveis para que haja eficacia relativa ou oponibilidade a terceiros.

Além disso, para que uma contratacdo tecnoldgica gere determinados
efeitos econdmicos, o contrato deve ser avaliado e averbado pelo INPI: permite,
quando for o caso, a dedutibilidade fiscal das importancias pagas ou creditadas
pelas pessoas juridicas, a titulo de royalties ou remuneracdo que envolva
transferéncia de tecnologia.

Ademais, para o INPI, enquanto 6rgdo governamental, € importante porque
gera bancos de dados, estabelece niveis de pesquisa aplicada, gerencia
desenvolvimento tecnoldgico, e possibilita formulacdo de politica de transferéncia
de tecnologia.

Segundo alguns autores, de acordo com a Lei 9.279/96, o INPI ndo mais
teria 0 poder de intervencdo nos contratos quanto a sua conveniéncia e
oportunidade, ja que eliminou - dentre suas atribuicdes - a de regular a transferéncia
de tecnologia e afirmar a politica industrial vigorante, como o fazia a Lei 5.648/70,
em seu artigo 2°, paragrafo Unico. Considera-se que 0 seu papel passou a ser mais
restrito: de agente de intervencao a 6rgao registral (BARBOSA, 2003, p. 983, 1131).

Todavia, as competéncias do INPI de assessor da Receita Federal e do
Banco Central, na andlise de questdes a eles relacionadas, foram mantidas por
delegacdo dos mesmos e pela legislagdo pertinente, por exemplo, na Circular
BACEN n° 2.816/98 e Decreto n°® 3.000/99 (BRASIL, 1998, 1999).

Alids, ha criticas no sentido de que as normas do INPI parecem se
preocupar mais com 0 preco da tecnologia e para as consequéncias tributarias,
decorrentes do interesse arrecadatério caracteristico da atuacdo fiscal do Estado
brasileiro (CORREA, 2005, p. 159).

Compete ao INPI, ainda, a analise de legalidade intrinseca e provocar a
necessidade de pronunciamento do Conselho Administrativo de Defesa Econdmica
(CADE) quando o contrato possa violar as normas de concorréncia em vigor.
Entende-se que o INPI ndo tem competéncia para a repressdo da concorréncia

desleal, tendo em vista que para a sua apuragao é necessario um processo judicial



com o devido processo legal. Tampouco seria competente para rejeitar clausulas
abusivas ao Direito do Consumidor (BARBOSA, 2003, p. 983,1128).
Entdo, se um contrato for encaminhado ao INPI para registro, e este

entender que ha abuso em alguma clausula, deve propor a parte altera-la ou
submeté-la ao CADE.

5.2.2.2 Limites na averbagéo ou registro de contratos

Segundo o INPI, o prazo de averbacdo de contrato que implique
fornecimento de tecnologia deve estar relacionado a necessidade de capacitacdo
da empresa (INPI, 2009b). Em geral, sdo averbados por um prazo maximo de cinco
(5) anos, conforme o art. 12 da Lei n°® 4.131/62, passivel de renovacdo por igual
periodo desde que apresentadas justificativas cabiveis (BRASIL, 1962).

As licencas de exploracdo de patentes, de uso de marca e desenho
industrial sdo averbaveis no maximo pelo prazo de vigéncia dos privilégios (INPI,
2009b).

Os contratos de prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica
sao registrados pelo prazo previsto para a realizagdo do servigco ou a comprovacao
de que os mesmos ja foram realizados (INPI, 2009b).

Sao registrados apenas contratos de assisténcia técnica em que o
prestador de servicos € domiciliado no exterior. Contratos internos e de exportagdo
de SAT, cujo prestador de servico € uma empresa domiciliada no Brasil, ndo sédo
registrados no INPI (INPI, 2009b).

A cessdao (transferéncia de titularidade) de direitos de propriedade industrial
(patente, marca e desenho industrial) sé € passivel de averbag¢do quando envolver
remuneragao e o titular desses direitos for domiciliado no exterior (INPI, 2009b).

Na prestacdo de servicos de assisténcia técnica e cientifica, podem ser
registrados no INPI os servicos relacionados a atividade fim da empresa, assim
como 0s servigos prestados em equipamentos e/ou maquinas no exterior, quando
acompanhados por técnico brasileiro e/ou gerarem qualquer tipo de documento,

como por exemplo, relatorio (INPI, 2009b).



5.2.2.3 Limites normativos

O Ato Normativo 135/97, do INPI, que teve como escopo normalizar os
procedimentos de averbacgé&o ou registro de contratos de transferéncia de tecnologia
e de franquia, fundamenta a sua intervencdo na LPl e na seguinte legislacao
complementar (INPI, 2009a):

- Lei do Capital Estrangeiro (Lei n°. 4131, de 3 de setembro de 1962);

- Normas regulamentares sobre o imposto de renda (Lei n° 4506, de 30 de
novembro de 1964 e Lei n°. 8383, de 31 de dezembro de 1991);

- Lei de Programa de Computador (Lei n°. 7646, de 18 de dezembro de
1987, substituida pela Lei 9.609/98);

- Lei Antitruste (Lei n°. 8884, de 11 de junho de 1994);

- Lei do Franchising (Lei n°. 8955, de 15 de dezembro de 1994);

- Normas do TRIPS e Decreto Legislativo n°. 30, de 30 de dezembro de
1994, combinado com o Decreto Presidencial n®. 1355, da mesma data.

Constata-se que, a despeito da previsédo da LPI de que a funcao do registro
e averbacdo do contrato no INPI é a oponibilidade a terceiros, o 6rgdo faz uma
analise substantiva do contrato e pode fazer exigéncias e indeferir a pretensédo de
registro ou averbacao.

Esse entendimento € corroborado pelo art. 2° da Resolugédo do INPI n°
94/2003, uma vez que caso haja exigéncia, essa devera ser atendida pelo usuério
em sessenta (60) dias a contar da data da ciéncia, sob pena do cancelamento do
pedido.

Ademais, ha um “entendimento do INPI”, que s&o regras ndo escritas e
resultantes do pensamento dos examinadores sobre determinada matéria
(DANNEMANN, 2001, p. 445).

Embora os Atos Normativos 15/75 e 120/93 tenham sido expressamente
revogados, o autor acima mencionado relata que continuam influenciando as
decisdes dos examinadores.

O Ato Normativo n° 15/75 listava clausulas restritivas. Embora ndo mais em
vigéncia, as disposicbes que ndo eram mera intervencdo na economia pela
regulamentagcdo discriciondria de importacdo de tecnologia, podem ainda ser
vedadas (DANNEMANN, 2001, p. 445).



Diante do disposto no art. 40.2 do TRIPs, a legislacdo nacional dos paises
membros pode reprimir praticas e condicbes de licenciamento (OMC, 2009).
Ressalte-se, novamente, que ha uma permissao e ndo uma obrigacao de rejeitar as
referidas clausulas.

Dessa forma, o acordo ndo concede nenhum poder legal ao INPI, CADE ou
Secretaria de Desenvolvimento Econdémico (SDE) para avaliar e vetar contratos
(BARBOSA, 2003, p. 1099).

Mas, com embasamento nesse acordo, héa a analise, no INPI, se h& abuso
diante do direito de propriedade intelectual e, depois, se esse abuso prejudica a
concorréncia.

Os doutrinadores citam alguns exemplos de limitagdes contratuais
aplicaveis aos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento, considerando-se que sédo
contratos atipicos ou mistos e podem conter clausulas de outras figuras contratuais
e, em sentido amplo, implicam em transferéncia de tecnologia:

a) Proibicdo de sigilo em contrato de prestacdo de servigos
técnicos;

b) Proibicdo de sigilo superior a cinco (5) anos além do prazo
contratual em contratos de fornecimento de tecnologia;

c) Proibicdo de que nos contratos de fornecimento de tecnologia
haja a licenca temporaria de uso de uma tecnologia;

d) Proibicdo a clausula de devolucéo de informacdes tecnoldgicas
apO0s o término contratual, nos contratos de fornecimento de
tecnologia;

e) Estipulagdo de valores maximos para pagamento e remessa de
royalties pelo uso dos direitos da propriedade industrial, nos
contratos de empresas independentes, tendo como parametro a
Portaria 436, de 30/12/58, do Ministério da Fazenda;

f) No caso de empresa com vinculo majoritario de capital, além dos
niveis de mercado devem ser respeitados o0s limites
estabelecidos na Lei n° 4131/62 e na Portaria MF n°. 436/58,
conforme artigo 50 da Lei n°. 8.383/91.

g) Exigéncia de modificagdo da definicdo de “preco liquido de
venda” para deducédo dos precos dos insumos importados para

fabricacdo dos produtos licenciados na definicdo da base de



célculo do pagamento dos royalties e remuneracbes dos
contratos;

h) Proibicdo de remessa de royalties sobre as vendas efetuadas
entre a assinatura do contrato e o protocolo para averbacdo no
INPI.

i) Pedidos de patentes ainda ndo concedidos ndo fardo jus a
remuneracdo. Quando a patente for concedida a empresa devera
solicitar alteracdo do Certificado de Averbacao, retroagindo a
remuneracao a data do inicio da licenca. O mesmo vale para o
uso de marca (BARBOSA, 2003, p. 985; DANNEMANN, 2001, p.
445).

Considera-se que pronunciamentos da Diretoria de Tecnologia do INPI
sobre direito antitruste e do consumidor causam inseguranca nas partes, tendo em
vista o entendimento de que ndo tem legitimidade para isso.

Nos contratos em geral, as formas e o0s prazos de pagamento S&o
negociaveis, mas devem ser levados em conta o0s niveis de precos praticados

nacional e internacionalmente em contratacdes similares.

5.2.2.4 Exigéncias

O INPI faz algumas exigéncias expressas, a saber:

Na Exploracdo de Patentes deverdo ser indicados o numero e o titulo da
patente e/ou pedido de patente, devendo respeitar o disposto nos Artigos 61, 62, 63
e 121 da Lei n° 9279/96, e as condicdes relacionadas a exclusividade ou nédo da
licenca e permissao para sublicenciar (INPI, 2009b).

No Uso de Marcas deverdo constar o0 nUmero e a marca registrada ou
depositada, as condicbes relacionadas a exclusividade ou ndo da licenca e
permissao para sublicenciar, devendo-se respeitar o disposto nos Artigos 139, 140
e 141 da Lei n°. 9279/96 (INPI, 2009b).

A Licenca de Desenho Industrial devera conter o nimero do pedido ou do
desenho industrial, o titulo e as condi¢cdes relacionadas a exclusividade ou ndo da
licenca e permissdo para sublicenciar, devendo respeitar o disposto no Artigo 121
da Lei n. 9.279/96 (INPI, 2009b).



Na Prestacdo de Servicos de Assisténcia Técnica e Cientifica sera exigida a
explicitagdo do custo de homem/hora detalhado por tipo de técnico, o prazo previsto
para a realizagdo do servi¢co ou a evidenciagdo de que o mesmo ja foi realizado e o
valor total da prestacdo do servico, ainda que estimado. O objeto da contratacéo
devera ser detalhado com clareza definindo os servicos que serdo executados
(INPI, 2009b).

No know How (fornecimento de tecnologia) deve-se determinar se a licenca
€ exclusiva ou nao, bem como a possibilidade de sublicenciamento. O objeto da
contratacdo devera ser detalhado com clareza, contendo uma identificacdo perfeita
dos produtos e/ou processos, bem como o setor industrial em que sera aplicada a
tecnologia (INPI, 2009b).

Nos contratos em geral, as formas e 0s prazos de pagamento Sao
negociaveis, mas devem ser levados em conta os niveis de precos praticados
nacional e internacionalmente em contratacdes similares (INPI, 2009b).

Como visto, se o0 contrato de pesquisa e desenvolvimento implicar

transferéncia de tecnologia, todas essas exigéncias deverdo ser observadas.



6 CONCLUSAO

O objetivo do trabalho era investigar os Contratos de Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia e os Limites na Autonomia Privada, respondendo a
seguinte questdo: sdo regulados apenas por disposicdes estabelecidas pelas
partes, isto €, ha plena autonomia, ou ha limites normativos?

A resposta é que ndo ha plena autonomia, mesmo porque se adota o
conceito de autonomia privada que, em si mesma, ndo é absoluta. Como foi
demonstrado, h& diferencas entre os conceitos de autonomia da vontade e
autonomia privada, embora no Brasil sejam utilizadas como sinénimos.

A autonomia da vontade surge no Estado liberal, quando vigora a teoria
subjetiva do contrato, ou seja, o dogma da vontade. E influenciada pela filosofia
Kantiana. Significava absoluta liberdade contratual, em que as partes podiam fixar o
conteudo do contrato, o qual era lei para elas (voluntas facit legem). Era intangivel e
sem relativizacdes, pelo principio do pacta sunt servanda.

A autonomia privada desponta com o Estado Social, em que este passa a
intervir nas relagbes contratuais. Prevalece a teoria objetiva do contrato. O
positivismo muda o fundamento do poder de criar Direito: deixa de se dado
imanente das pessoas (autonomia da vontade), e passa a ser concessao do Direito.

Verificou-se que ha uma relacdo entre a evolucéo histérica dos modelos de
Estado e a intervengéo estatal e isso se reflete nos contratos, especificamente na
autonomia das partes. Como atualmente vigora o Estado Democratico de Direito,
ndo ha que se falar em autonomia da vontade, muito menos ilimitada.

Assim, o fundamento da autonomia privada esta em uma atribuicdo de
poder normativo aos individuos, feita por uma norma superior, e pressupfe uma
autolimitacdo. Autonomia € o0 espaco reservado ao poder normativo de todos os
individuos indeterminadamente.

Observa-se que o titulo do trabalho refere-se a limites na autonomia privada
e ndo da autonomia privada. Isto porque os limites estao implicitos no seu conceito,
ela atua nos espacos permitidos pelo ordenamento estatal, ou seja, somente onde 0
Estado permite que a atividade normativa dos particulares seja inserida. A sua fonte
de validade sdo normas legais e ela opera no ambito dos interesses privados,
determinados por exclusdo: sdo aqueles que o Estado ndo tutela nem impbe a



outros. Essas fronteiras delimitadas pelo Estado sdo denominadas de limites
negativos.

O interesse superior ou publico constitui um limite negativo da autonomia
privada, isto é, onde existem interesses superiores ndo ha lugar para a autonomia
privada.

Ocorre que nos Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia,
especialmente naqueles que implicam sua transferéncia, ha interesses superiores e
publicos. Isto porque a tecnologia é fator de desenvolvimento e de competitividade
do pais e de empresas. Nado € coincidéncia que os paises mais desenvolvidos
economicamente, também o sado tecnologicamente. Isso repercute na legislacao, a
comecar pela Constituicdo Federal. Verifica-se que hd um interesse do Estado em
alavancar a pesquisa e capacitacdo tecnoldgicas e, por isso, o esfor¢co de criar um
sistema de apoio a inovacao tecnoldgica, instituindo mecanismos como a Lei de
Inovacéo.

Os Contratos de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia tém uma
influéncia na esfera social. Nao influenciam somente a relacdo das partes, mas
também a sociedade, inclusive empresas concorrentes e consumidores. A
regulamentacdo deve compatibilizar a negociacdo contratual privada com seus
efeitos publicos.

E porque ha interesses publicos, h& limites na autonomia privada, a
comecar pelo contrato em si, como qualquer outro tipo de contrato.

O Contrato de Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Privado é
atipico, ou seja, ndo tem previsao legal. Por isso deve observar as normas gerais
fixadas no Cddigo Civil, especialmente relativas aos negdcios juridicos, as
obrigacbes, aos contratos. Na primeira disposicdo geral sobre o0s contratos
encontra-se uma limitacdo na autonomia privada. Embora a redacédo do legislador
seja passivel de criticas, entende-se que é limitada pela funcéo social do contrato.
Em seguida, deve observar os principios de probidade e boa-fé. H4 também a
previsdo de que nenhuma convencao prevalecera se contrariar preceitos de ordem
publica.

Todos séo principios e, como tais, ndo sdo absolutos. Por isso, a autonomia
privada ndo precisa ser relativizada, mas ponderada diante de outros principios.

Quando uma pessoa juridica publica fizer parte do contrato ou convénio,

mesmo que as demais sejam pessoas juridicas privadas, terdo que observar as



prescricdes normativas, embora ndo se considere esse contrato tipicamente
administrativo. Considera-se um contrato ou convénio da Administracdo, mas em
que esta ndo tem supremacia, jA que as partes se encontram em posi¢cdo de
horizontalidade. Isso é ainda mais perceptivel no convénio, onde h& igualdade, pois
a execucdo e operacionalidade fundamentam-se na confianca reciproca e na
cooperacdao, colaboracdo e permanéncia voluntéarias.

Quando uma ICT for parte no contrato ou convénio, o contrato podera ser
tipico ou misto. Isto porque séo previstos na Lei de Inovacdo e no decreto que a
regulamenta, embora ndo exaustivamente. Esses contratos e convénios, como 0S
privados, acabam englobando varias figuras contratuais e tornam-se mistos. Além
da aplicagdo direta das normas gerais, podera haver aplicacdo analdgica das
normas singulares relativas ao contrato nominado, mais adequadas ao contrato
misto, e na sua falta, o da analogia iuris, mas deverdo ser considerados como unos
e ndo uma justaposicao de tipos contratuais.

Adentrando na pesquisa e desenvolvimento propriamente ditos, verifica-se
que os limites normativos sdo extensos. Evidentemente n&do foi possivel apontar
todos, mas apenas exemplificar alguns. Isto porque a pesquisa pode ser aplicada
em diferente ramos (medicina, eletrbnica, ciéncia da computacdo, fisica, quimica,
biologia, engenharia, etc.) e € impraticavel verificar a regulamentacdo de cada um.
A controvérsia sobre a pesquisa em células-tronco embrionarias é um exemplo que
comporta um trabalho exclusivo. Todavia, é bastante expressiva a necessidade de
autorizacdo estatal para acesso ao patrimonio genético para atividades de pesquisa
nas areas biolégicas e afins. Isto significa que h& limitacdo quanto ao objeto do
contrato.

Em se tratando de contratos que impliqguem transferéncia de tecnologia,
basta ver a quantidade de leis envolvidas para se ter um indicio dos limites na
autonomia privada. S&o vérias as justificativas para a intervencdo estatal: politicas
(soberania, conhecimento estratégico militar, defesa nacional, dependéncia
tecnoldgica); econémicas (tecnologia como fator de desenvolvimento, remessas de
recursos para o exterior, equilibrio da balanca de pagamentos, controle do fluxo
monetario, investimento estrangeiro e dependéncia econdmica); e outras como
protecdo ao particular nacional, humanismo, adequacdo a realidade, protecdo do
meio ambiente, liberdade de concorréncia, eficiéncia, etc.

Como o Estado ndo tem como fiscalizar todos o0s contratos, cria certos



requisitos, especialmente para contratos internacionais, como 0 registro ou
averbacdo no INPIl. Se ndo houver o registro, tem eficacia entre as partes. Mas
deixa de produzir efeitos em relacdo a terceiros. Além disso, € imprescindivel para
que gere determinados efeitos econdmicos: permite, quando for o caso, a
dedutibilidade fiscal das importancias pagas ou creditadas pelas pessoas juridicas,
a titulo de royalties ou remuneracao, e a remessa dos mesmos para o0 exterior, por
exigéncia do proprio Banco Central.

Infere-se, portanto, que a intervencdo do Estado brasileiro pode ocorrer,
primeiramente, por meio de leis e normas administrativas reguladoras da
propriedade intelectual e contratos, especialmente aqueles em que instituicoes
publicas sejam partes. Os limites no ambito externo surgem em tratados e
convencgdes internacionais.

Pode ser também por 6rgédos do Poder Executivo, como o IBAMA e INPI: o
primeiro autoriza a pesquisa e o segundo averba/registra todos os contratos que
impliguem transferéncia de tecnologia.

A terceira forma pela qual o Estado pode intervir é pela atuacdo do préprio
Judiciario, que, ao julgar um caso concreto envolvendo um Contrato de Pesquisa e
Desenvolvimento de Tecnologia, tenha que decidir sobre o teor do contrato e
sopesar a autonomia privada face a outros principios, especialmente a funcao
social.

Com isso, conclui-se que ha limites na autonomia privada, porque ela ja os
pressupbe e ha intervencdo do Estado nos Contratos de Pesquisa e

Desenvolvimento de Tecnologia.
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APENDICE A - CLAUSULAS DE CONTRATOS BRASILEIROS

Tipo:

Convénio Cooperacéo

Preambulo

Partes: Concedente (Financiadora),
Convenente (Instituto), Co-
Financiador (Empresa), Executor
(ICT)

Defini¢des

Comunicagdes

Objeto:
Transferéncia recursos para
execucao de projeto

Preco e Forma de Pagamento

Prazo de Vigéncia

Obrigagdes

Bens e Servigos

Propriedade Intelectual e
Participacdo nos Resultados

Transferéncia de Tecnologia

Confidencialidade
Bolsa de Estimulo a Inovagéo

Despesas Operacionais
Administrativas

Condigdes

Suspensao das Liberagbes
Prestagéo de Contas

Tomada de Contas Especial
Alteracdes de Clausulas
Transferéncia Posi¢do Contratual
Publicacéo

Extingédo do Contrato

Foro

Tipo do Acordo:

Convénio Cooperagao

Técnico- Financeira
Preambulo

Partes: Idem

Considerando

Objeto: Cooperagéo
Técnico- Financeira

Plano de Trabalho

Recursos

Prazo

Obrigagdes

Inspecao Futura
Doacéo Bens

Propriedade
Intelectual e
Participacdo nos
Resultados

Transferéncia Tecn.

Confidencialidade

Comercializagao

Suspensao Execucédo

Recursos/Contas

Superv. Fiscalizagéo

Extingé@o do Contrato

Foro

Tipo do Acordo:

Convénio
Preambulo

Partes: Idem

Considerando

ObjetoCooperacao
Cientifica e
Tecnoldgica

Forma Execugéo
Metas

Representantes
Técnicos

Recursos e
Cronograma

Vinculo
Empregaticio

Vigéncia

Obrigagdes:
anexo

Propriedade
Intelectual e
Participacéo

Transferéncia
Tecn.

Confidencialidade

Extingéo

Foro

Tipo: Contrato de

Cooperacéo
Tecnolégica

Preambulo

Partes: Empresa,
Instituicéo
particular,
Fundacéo

Considerando
Defini¢des
Comunicagdes

Objeto:
Cooperacao
Cientifica, Gestao

Forma de
execucgao

Representantes
Técnicos

Recursos

Vinculo
empregaticio

Vigéncia

Obrigagdes

Garantias

Bens e Servigos

Propriedade
Intelectual e
Participacao

Transferéncia
Tecn.

Confidencialidade

Publicacéo
Extingéo
Clausula Penal
Leis Aplicaveis
Novacéo

Compromissoéria
de Arbitragem

Tipo do Acordo:
Termo de
Cooperacéo

Preambulo

Partes: Empresa,
ICT, Interveniente
Administrativo
(Fundagéo)

Considerando

Objeto: Projeto de
P&D e Aplicativo

Forma de
execucgao

Comisséo
Supervisao

Aporte Financeiro
e repasses

Prazo

Obrigagdes

Propriedade Bens
Adquiridos

Propriedade
Intelectual e
Participacao

Transferéncia

Tecn.

Confidencialidade

Divulgagao

Extincéo

Foro



APENDICE B — CLAUSULAS DE MODELOS DE CONTRATOS AMERICANOS

STANFORD UNIVERSITY HARVARD MIT-MASSACHUSETTS UNIVERSITY OF
(2009) UNIVERSITY INSTITUTE OF CALIFORNIA (UCLA)
(2009) TECHNOLOGY (2009) (2009)

Acordo para

Acordo para

Acordo para

Acordo para

Pesquisa Financiada

Pesquisa Financiada

Pesquisa

Pesquisa Financiada

Numero do Acordo

Acordo n°

Titulo Programa
Pesquisador Principal
Data Inicial/ Final

Custo

Programac&do Pagamento

Assinaturas

Stanford Financiador

Considerando

Considerando

Pesquisador Principal

Agora acordam que:

Agora acordam que:

STANFORD HARVARD MIT UCLA
Definicbes Definigbes
1.1 “Programa de Pesquisa” 1.2 Equipe Harvard
1.2 “Informagéo Confidencial” 1.3. “Invengéo”
A, B,C, D 1.4. “Direitos de Patente”
1.3 “Custo” 1.5. “Pesquisador Principal”
1.4 “Tecnologia” 1.6. “Pesquisa”
1.7. “Projeto de Pesquisa”
1.8. “Resultado”
1.9. “Termo”
STANFORD HARVARD MIT UCLA
2. Histérico 2. Pesquisa 1. Indicagéo 1. Projeto
2.1Desempenho 2.1. Desempenho de Trabalho de Trabalho
do Programa da Pesquisa Anexo A Plano de
de Pesquisa Trabalho do MIT
2.2 Objetivos
3. Principal 2.2. Pesquisador 2. Pesquisador 6. Pesquisador
Pesquisador Principal Principal Principal
3.1 Identidade
3.2 Mudancga
4. Periodo 3. Periodo 3. Periodo
STANFORD HARVARD MIT UCLA
5. Custo 3. Financiamento 4. Reembolso 4. Custo
5.1. Designacéo dos Custos Financiado

5.2 Acordo para
Reembolso do Custo
5.3 Acordo
com Custo Fixo

6. Pagamento
6.1 Programacao
6.2 Informacéo
de Pagamento
6.3 Identificacéo
de Pagamento

5. Pagamento

5. Pagamento
Anexo B
Programacéo
de Pagamento
Data do vencimento

7. Impostos

8. Moveis e
Equipamentos

8. Suprimentos
Equipamentos




STANFORD

HARVARD

MIT

UCLA

Defini¢des
1.2 Informacéo
Confidencial

8. Informacéo

Confidencial

7. Informacédo
Confidencial

11.Confidencialidade

Anexo B
Informacéo
Confidencial

do Financiador
1. Informacéo
Confidencial
2. LimitacGes
no Uso
3. Cuidado
da Informagéo
Confidencial
4. Informacgéo
ndo Coberta

Stanford

Harvard

MIT

UCLA

9. Propriedade Intelectual

5. Titularidade

9. Propriedade Financiador

7. Direitos Dados

9.1 Propriedade
Tecnologia

5.1. Propriedade

10. Propriedade Comum

9.2 Divulgacéo

5.2. Notificacdo

A. Invencéo

9. Patente/Invencéo

9.3 Pedido Patente

5.3 Nenhuma

B. Licenciamento

9.4 Eleicdo da Licenca

Licenca/Cesséo

C. Direitos de Autor

10. Direitos Autor

(A) Ndo Exclusiva

6. Opcéo

11. Propriedade MIT

(B) Exclusiva 7. Pedido Patente | A. Invencdes
9.5 Termos da Licenca 7.1. Processo B. Licenciamento
9.6 Licenca T. Comum 7.2. Despesas C. Patente Estrangeira
9.7 Patente Estrangeira D. Confidencialidade
9.8 Licenca Direito Autor E. Direito de Autor
9.9 Auséncia Eleicao F. Direitos TRP (tangiveis)
9.10 Atribuicéo. G. Vigéncia Licenca
H. Propriedade Anterior
STANFORD HARVARD MIT UCLA
10. Relatérios 4. Relatérios 2. Entrega
(relatorio)

11. Publicacéo
11.1 Objetivo
11.2 Revisao

11.3 Comentarios
11.4 Reconhecimento

9. Publica¢des

8. Publicacdes

12. Publicagéo

14. Publicidade
14.1 Nome
de Stanford
14.2 Nome

do Financiador

11.3. Uso
dos Nomes

12. Uso
dos Nomes

16. Publicidade




STANFORD HARVARD MIT UCLA
12. Rescisédo 6. Término 15. Término
19. Forca Maior 10. Termo 17. Forca Maior 18. Justificados
e Término. Atrasos
10.1. Termo.
10.3. Resciséo por
Inadimplemento.
10.4. Forga Maior.
10.5. Efeito
da Resciséo.
10.6. Sobrevivéncia.
13. Notificacdes 11.6. Notificacdes 14. Notificagcbes 14. Notificagcbes
STANFORD HARVARD MIT UCLA
16. Material Fornecido
pelo Financiador
17. Pesquisa e Protecao
de Humanos
Apéndice 2
17. Pesquisa e Protecdo de Humanos
Programa de Protecdo
da Pesquisa Humana
Comunicacédo Eventos que
Afetam Participantes
STANFORD HARVARD MIT UCLA
18. Nenhuma 11.1. Rendncia 13. Representacdes.
Garantia de Garantia. Garantias.
Nenhuma
Garantia.
20. Pesquisa
Cientifica
20.1 Nenhuma
Garantia
20.2 Liberdade 11.5. Pesquisa
da Pesquisa Independente
STANFORD HARVARD MIT UCLA
21. Provistes 11. Disposicdes
Gerais Gerais.
21.1 Leis 11.8. Lei Aplicavel 13. Lei
e Regulamentos. e Foro. Aplicavel
21.2 Estudos
Animais.

21.3 Resolucdes de
Controvérsias.

21.3 Atribuicéo. 11.10. Nenhuma 15. Atribuicao. 19. Atribuicdo
Atribuicao.
21.5 Clausula 11.9. Clausula
Invédlida Invalida
21.6 Contratantes 11.2. Limitacdo de 20. Contratante
Independentes. Responsabilidade Independente
21.6 Lei Aplicavel. 11.8. Lei Aplicavel 16. Lei Aplicavel.

e Foro.




STANFORD HARVARD MIT UCLA
21.8 Nao
Discriminacao.
21.9 Termos
Predominantes.
21.10 Acordo 11.11. Acordo 18. Acordo
Inteiro. Inteiro. Inteiro
21.11 Mudancgas. 11.7. Modificacéo 21. Emendas
21.12 Assinaturas
Eletrénicas.
21.13 Aditivos 20 Aditivos
19 Controle da
Exportacéo
Assinaturas Assinaturas Assinaturas Assinaturas
na Primeira (H, P) Financiador (F, V)
Pagina Pesquisador e MIT
Data na 12 pagina Data Data
STANFORD HARVARD MIT UCLA
Apéndice 1
15. Indenizacéo 17. Indenizacao

15.1 Deveres das Partes

15.2 Sobrevivéncia

16. Seguro

16.1 Cobertura de Stanford

16.2 Cobertura do Financiador

16.3 Certificado

Cobertura
Preliminar

Cobertura
Continuada




Livros Gratis

( http://www.livrosgratis.com.br )

Milhares de Livros para Download:

Baixar livros de Administracao

Baixar livros de Agronomia

Baixar livros de Arquitetura

Baixar livros de Artes

Baixar livros de Astronomia

Baixar livros de Biologia Geral

Baixar livros de Ciéncia da Computacao
Baixar livros de Ciéncia da Informacéo
Baixar livros de Ciéncia Politica

Baixar livros de Ciéncias da Saude
Baixar livros de Comunicacao

Baixar livros do Conselho Nacional de Educacdo - CNE
Baixar livros de Defesa civil

Baixar livros de Direito

Baixar livros de Direitos humanos
Baixar livros de Economia

Baixar livros de Economia Doméstica
Baixar livros de Educacao

Baixar livros de Educacdo - Transito
Baixar livros de Educacao Fisica

Baixar livros de Engenharia Aeroespacial
Baixar livros de Farmacia

Baixar livros de Filosofia

Baixar livros de Fisica

Baixar livros de Geociéncias

Baixar livros de Geografia

Baixar livros de Histdria

Baixar livros de Linguas
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