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INTRODUCAO

Nos ultimos anos, o Brasil avangou no
fortalecimento do seu sistema de inovacéo,
especialmente com o Marco Legal de Ciéncia,
Tecnologia e Inovacéao (CT&l), que trouxe maior
seguranga juridica e incentivos a Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovacdo (PD&I) em
Instituicbes Cientificas, Tecnolégicas e de
Inovacgéo (ICTs publicas e privadas), Nucleos de
Inovacao Tecnolégica (NITs), Agéncias de
Inovacao e empresas.

Apesar desses avancos, a cooperacao
tecnologica e a transferéncia de tecnologia
ainda enfrentam desafios juridicos, institucionais
e operacionais. Para a ICC Brasil, é
inquestionavel a necessidade de impulsionar a
inovagdo como ferramenta essencial para o
desenvolvimento econdmico e social do pais.
Partindo da percepcdo de que as interacdes
entre as ICTs, NITs e Agéncias de Inovacgéo e o
setor empresarial poderiam ser mais intensas e
eficazes no Brasil, entre 2019 e 2020, a ICC
Brasil mapeou as principais dificuldades
enfrentadas nessas parcerias e publicou o Guia
de Melhores Praticas nas Colaboracbes ICT-
Empresa (ICC Brasil, 2021).

Mais recentemente, em setembro de
2024, a Advocacia-Geral da Uniao (AGU), por
meio da Procuradoria-Geral Federal (PGF),
disponibilizou a 2% edigcdo de minutas, modelos
padronizados, checklists e guias voltados aos
principais contratos previstos no Marco Legal de
CT&l, para superar os desafios enfrentados
pelas empresas, ICTs, NITs e Agéncias de
Inovacao na exploragéo dos arranjos juridicos e
oportunidades previstas no Marco Legal CT&l.
O arquivo pode ser acessado aqui.

Em novembro de 2025, a AGU, também
por meio da PGF, lancou a 12 edicdo do “ECT&I
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Informa”, publicacdo que reune e sistematiza os
principais entendimentos juridicos aplicados no
ambito do Marco Legal de CT&l e oferece uma
visdo integrada dos instrumentos que
promovem a interacao entre pesquisa, inovagao
e desenvolvimento tecnolégico. O arquivo pode
ser acessado aqui.

Nesse contexto, a Comissao de
Propriedade Intelectual promoveu nova
pesquisa para captar a percepc¢ao dos atores
envolvidos em parcerias publico-privadas em
relacéo a eventuais desafios ainda existentes e
como supera-los. Cinco anos apés o Guia de
Melhores Praticas nas Colaboragdes ICT-
Empresa (ICC Brasil, 2021), os resultados
indicam que o arcabouco juridico amadureceu,
mas permanecem dificuldades relacionadas ao
alinhamento de expectativas, a definicdo do
valor das contribuicbes, a propriedade
intelectual, a governanga e a execugao dos
projetos. Esta cartilha registra essa mudanca e
propde praticas complementares ao Guia
original. Todas as praticas aqui propostas
partem de uma mesma premissa: a parceria
ICT-empresa cumpre plenamente sua funcao
gquando o conhecimento gerado chega a
sociedade na forma de produtos, processos e
servigcos novos ou aprimorados, em beneficio de
consumidores, clientes e pacientes, e quando os
recursos publicos e privados investidos em

pesquisa se convertem em inovacgao efetiva.

O Guia de 2021 organizou as dificuldades
em dez temas (i.e., objetivos, selecdo do
parceiro, uso da inteligéncia tecnoldgica,
interacdo entre os atores, Propriedade
Intelectual — PI, duracéo, fator humano, barreira
cultural, Marco Legal CT&l e risco tecnologico).
Esses temas continuam validos e nao sao


https://Guia%20de%20Melhores%20Pr%C3%A1ticas%20nas%20Colabora%C3%A7%C3%B5es%20ICT-Empresa
https://Guia%20de%20Melhores%20Pr%C3%A1ticas%20nas%20Colabora%C3%A7%C3%B5es%20ICT-Empresa
https://Guia%20de%20Melhores%20Pr%C3%A1ticas%20nas%20Colabora%C3%A7%C3%B5es%20ICT-Empresa
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/instrumentos-do-marco-legal-de-ct-i
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/ciencia-tecnologia-e-inovacao/ect-i-informa-pgf.pdf
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repetidos aqui em detalhe. A presente Cartilha
busca abordar o que a nova pesquisa mostrou
de diferente e propor recomendacbes de
melhores praticas complementares ao Guia de
2021 para tornar a formagao e implementagéao
dessas parcerias ainda mais 4gil e eficiente.

Esperamos que as informagdes reportadas
neste documento possam ser usadas de forma
util e pratica pelos atores das parcerias, sejam
eles gestores de NITs e Agéncias de Inovagéo,
procuradorias e areas juridicas de ICTs publicas
e privadas, fundagdes de apoio, ou equipes de
P&D, juridico e inovagdo das empresas, e que
contribua para o avanco da pesquisa,
desenvolvimento e inovagéo no pais.

ICC Brasil | Novembro 2026
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ESCOPO E
METODOLOGIA
EMPREGADA

O estudo realizado para a elabora¢éo desta Cartilha teve como objetivo
mapear as principais dificuldades enfrentadas pelos atores da interagédo ICT-
empresa, assim como identificar praticas eficazes na parceria. Os dados
foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e individuais com
pessoas representativas dos segmentos envolvidos nas parcerias ICT-
empresa, assim como no envio de um formulario com perguntas especificas
para diversos atores das parcerias.

Para a conducgédo e direcionamento das entrevistas e do formulério,
foram elaboradas perguntas com respostas livres ou direcionadas a
multipla(s) escolha(s). Em resumo, as perguntas seguiram as trés principais
fases da parceria (i.e., formacdo, negociacédo e execucao) e terminam com
uma avaliacao geral, sendo elas:

Formacao da parceria

» Sua organizacao realiza parcerias ICT-Empresa?

* Principal objetivo dessas parcerias (p.ex.: desenvolvimento
tecnolégico; Acesso a conhecimento/infraestrutura; Inovagéao
incremental; Captacao de recursos/ incentivos)

= Como as parcerias normalmente se iniciam? (Busca ativa
por parceiro; Abordagem de terceiros; Redes e relacionamentos
existentes; editais de empresas; Programas ou editais de
agéncias de fomento; Eventos ou canais de matchmaking)

= Principais dificuldades na formacao da parceria (p.ex.:
Identificacdo de parceiros; Alinhamento de expectativas;
demora na negociagdo ou burocracia interna; Impasses na
negociacéo de clausulas contratuais; outros aspectos juridicos
ou exigéncias formais; Questbes de confidencialidade;
Questdes de propriedade intelectual)

= Uso de instrumentos preliminares nas negociagoées (p.ex.:
NDA, Term Sheet, Checklist, MoU - Memorando de
Entendimentos ou outros)
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Uso de incentivos/ fomento a inovacao (p.ex.: agéncias de fomento, FINEP,
EMBRAPII, BNDES, FAPs)

Quais os pontos positivos e os principais desafios em usar fontes externas de
financiamento?

Estruturacao e Negociacao

Sua organizacao conhece e utiliza os modelos da AGU (Marco Legal de CT&l)?

Quais modelos da AGU sao utilizados nas negociacoes e se estao sujeitos a
modificacoes?

Independentemente dos modelos da AGU, qual o tipo de instrumento mais
utilizado? (p.ex.: Acordo de Parceria de PD&l; Licenciamento e/ou cessdo de PI;
Transferéncia de tecnologia ou outros)

Principais dificuldades na negociacao (p.ex.: Propriedade intelectual; titularidade e
direitos de exploracéo; Divergéncia de objetivos; Confidencialidade; Cronograma de
trabalho/duracéo do contrato; Nao concorréncia / exclusividade; Prazo de negociagéo;
Aprovacao interna; Responsabilidades sobre prestacdo de contas, despesas e
investimentos; Divergéncia quanto ao orcamento do projeto; Outros)

Como as clausulas de propriedade intelectual (Pl) sao tratadas nas parcerias ICT-
Empresa?

Sobre a negociabilidade das clausulas de PIl: Sao, em geral, pontos inegociaveis que
dificultam a formag¢@o do contrato; S&o sensiveis, mas negocidveis com ajustes;
raramente representam um obstaculo relevante);

Sobre a Propriedade Intelectual Prévia: Permanece integralmente com o titular
original; E utilizada por ambas as partes, durante o projeto, sem contrapartida financeira
atrelada; E levada em consideracdo no momento de ponderar a titularidade da Pl
resultante; Condigdes de licenciamento durante e ap6s o projeto sdo analisadas de
acordo com o tipo de parceria); e

Sobre a titularidade da PI resultante: Permanece integralmente com a ICT; permanece
integralmente com a empresa; é compartilhada entre as partes; Pode variar conforme o
caso/ projeto; é dependente da fonte de financiamento).

Em média, quanto tempo leva para a conclusao das negociacoes e assinatura do
contrato?

Execucao da Parceria

Principais desafios na execucao (p.ex.: Gestdao do projeto; Comunicagao entre as
partes; Alinhamento continuo de interesses e expectativas; Renegociagcao do projeto ou
de condigdes financeiras; Prestacdo de contas; Ajustes contratuais; Cumprimento de
prazos; Outros)

Os modelos da AGU atendem as necessidades da sua organizacao?

Como ¢ realizada a prestacdo de contas na execucao do contrato? (p.ex.:
Relatorios técnicos periddicos; Relatérios financeiros detalhados; Prestacéo de contas
conforme exigéncias do financiador; Sistemas/ plataformas especificas de
acompanhamento; Auditorias internas ou externas; Reunides periddicas de

ICC Brasil | Novembro 2026
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acompanhamento entre as partes; Envio de notas fiscais e relatdrios; apenas
acompanhamento das metas do projeto; ndo ha um procedimento padronizado; Outros)

Avaliacao e Melhorias

Como vocé caracteriza, de forma geral, a experiéncia da sua organizacao nas
parcerias ICT-Empresa? (p.ex.: Consolidada e satisfatoria; satisfatdéria, com
oportunidades de melhoria; ainda em consolidacdo; Requer mudancgas significativas)
Principais oportunidades de melhoria (p.ex.: Maior padronizagdo contratual;
Reducéo de burocracia; Clareza em propriedade intelectual; Agilidade na negociagao;
Melhor comunicagéo entre as partes; outros, favor justificar)

Em resumo, quais seriam os principais fatores a serem levados em consideracao
para uma parceria ICT-empresa bem-sucedida? (p.ex.: Objetivos, motivagdes,
expectativas; Selecao do parceiro; Comunicagao; Duracao da parceria; Fator humano;
Barreira cultural; Marco Legal da CT&l; Risco tecnolégico; Propriedade Intelectual e
Inteligéncia Tecnologica; Possibilidade de exploracédo comercial posterior; Outros)
Além dos pontos ja trazidos e com base na sua experiéncia, vocé tem sugestoes
de melhores praticas na formacao e implementacao contratual de uma parceria
ICT-empresa?

Ha casos de parcerias/ modelos contratuais bem-sucedidas ou licoes aprendidas
nas contratacdes que gostaria/ poderia compartilhar conosco?

O questionario acima foi aplicado por representantes da Comissao de Propriedade Intelectual
da ICC Brasil entre julho e setembro de 2026, e recebeu 26 respostas, sendo 20 pelo formulério
online e 6 por formulario Word. Além disso, foram realizadas seis entrevistas em profundidade, de

cerca de 1 a 2 horas cada. Vale notar que as respostas recebidas trouxeram ainda desafios e boas
praticas que o questionario ndo necessariamente captava.

Os resultados devem ser interpretados como evidéncias qualitativas da amostra consultada, e
nao como representacdo estatistica de todo o ecossistema brasileiro. As respostas refletem perfis
institucionais e niveis de maturidade distintos de ICTs publicas, ICTs privadas e empresas.

Além disso, para a elaboragdo desta Cartilha, foram considerados o Guia de 2021 e os
documentos normativos enviados pelas ICTs do setor de defesa, como a Diretriz de Pl do Exército
(Portaria n® 1.137/2014), a Portaria n° 022-DCT/2017 sobre licenciamento e o Plano Estratégico do
Exército 2024-2027.

ICC Brasil | Novembro 2026
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O QUE MUDOU DESDE O
GUIA DE 2021

O arcabouco juridico de fato amadureceu desde o langamento do Guia
da ICC Brasil em 2021. Os modelos de contratos da AGU ja sao conhecidos
por 88% dos respondentes, e 61,5% os utilizam ativamente com ou sem
alteracdes substanciais as minutas iniciais.

As principais mudancas no arcabouco juridico podem ser resumidas da
seguinte forma:

Marco O que trouxe para o arcabouco juridico

Modelos da AGU/PGF, 2° |Minutas, checklists e guias padronizados para os
edicéo (setembro de 2024) | principais instrumentos do Marco Legal de CT&I

ECT&l Informa, 12 edicao
(AGU/PGF, novembro de
2025)

Consolidacdo dos entendimentos juridicos sobre os
instrumentos do Marco Legal

Pareceres referenciais e
minutas institucionais
aprovadas

Uma das universidades participantes relatou avango apés
adotar minuta padronizada e parecer referencial. No setor
de defesa, uma das ICTs entrevistadas consolidou um
modelo de referéncia validado pela CJU-RJ e pelo
NEPDI/AGU.

Ambientes padronizados
(EMBRAPII, Institutos
SENAI)

Sao citados pelas empresas como a experiéncia mais
agil, justamente por seguirem regras previsiveis

Reuniodes virtuais e
ferramentas de IA

Contato continuo entre as partes e acompanhamento de
processos por IA, como a ferramenta da CJU-RJ

Avaliacao da CAPES

Passa a valorizar a conversao da Pl em resultados
concretos, e nao s6 o volume de depositos

Tabela 1. Principais mudancas no ambiente das parcerias

Vale notar a participacdo do setor de defesa nesta Cartilha, que leva em
consideracédo a experiéncia das ICTs do Exército, que atuam sob regras
préprias, sendo elas:

a Diretriz de Pl do Exército exige clausulas de protecéo da PI,
de continuidade da tecnologia e de preservacéo no Brasil do
conhecimento gerado;

a Portaria n°® 022-DCT/2017 define como calcular os ganhos
econdmicos no licenciamento e como selecionar o licenciado; e
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= o Plano Estratégico 2024-2027 traz o
objetivo “Obter Prontidao Tecnoldgica”, com
instrumentos de parceria envolvendo IMBEL
e FINEP.

Além disso, essas ICTs apontaram uma dificuldade
que o Guia de 2021 n&o tratava: o controle de exportacao
e de tecnologia sensivel, que pode impactar contratos
inteiros de parceria dependentes de autorizacéo.

Por fim, vale notar que questbes relativas a
morosidade burocratica, prazos longos e negociagdo de
Pl continuam sendo mencionadas com desafios a serem
enfrentados, como no Guia de 2021. A pesquisa também
evidencia que a experiéncia nao é uniforme, sendo que
instituicbes com estruturas mais maduras, minutas
validadas e interlocutores definidos tendem a relatar
processos mais previsiveis. Nesse sentido, analisamos a
seguir os principais pontos identificados nas parcerias.

ICC Brasil | Novembro 2026




Cartilha de Boas Praticas nas Parcerias ICT-Empresa 10 ‘ |((

ICC Brasil | Novembro 2026

PRINCIPAIS PONTOS
DENTIFICADOS NA
PESQUISA

A pesquisa revela um cenario de evolugao, marcado por experiéncias
positivas, relagdes consolidadas e maior maturidade juridica e institucional.

Persistem, contudo, desafios de alinhamento entre ICTs e empresas,
especialmente quanto a definicao do escopo e dos resultados esperados, ao
tratamento dos direitos de propriedade intelectual, a governanca e execugao
dos projetos ao longo da parceria.

3.1 Pontos positivos e avancos observados

Experiéncias avaliadas como satisfatérias: a maioria dos
relatos caracteriza as parcerias de forma positiva, ainda que
reconheca oportunidades de melhoria. Também foram
identificadas relagdes duradouras, nas quais a confianga
construida, a continuidade das equipes e o aprendizado
acumulado facilitaram novos projetos.

Arcabouco juridico e institucional mais maduro: o Marco
Legal de CT&l, os modelos da AGU/PGF, as politicas
institucionais e as estruturas de inovagéo oferecem referéncias
mais claras do que no periodo analisado pelo Guia de 2021.
Instituicbes com NITs estruturados, minutas validadas e fluxos
definidos tendem a relatar processos mais previsiveis.
Propriedade intelectual tratada como tema negociavel:
embora sensivel, a Pl ndo foi apresentada, em regra, como
obstaculo intransponivel. H& convergéncia quanto a
preservacdo da titularidade da Pl preexistente e
reconhecimento de que a solugdo para a PI resultante deve
considerar as contribuicdes das partes, a natureza da relacéo, o
estagio de maturidade tecnolégica, o mercado e a fonte de
financiamento.

Redes de relacionamento favorecem a cooperacao: contatos
preexistentes, relacbes entre pesquisadores e empresas, ex-
alunos, editais, programas de fomento e ambientes de inovagéao
aparecem como portas de entrada relevantes. Projetos
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menores, testes e prestacdes de servicos também podem criar confianga para
cooperagdes mais amplas.

* Fomento amplia a viabilidade dos projetos: EMBRAPII, FINEP, FAPs, BNDES,
CNPq, e outros instrumentos foram reconhecidos como meios de reduzir o risco
tecnolégico e ampliar o0 acesso a recursos, competéncias, infraestrutura e formacao de
pessoas.

= Maior reconhecimento da importancia da governanca: as respostas demonstram
compreensdo crescente de que o0 sucesso da parceria depende de objetivos claros,
entregaveis, critérios de sucesso, comunicagdo continua, pontos focais e
acompanhamento técnico e financeiro durante toda a execugao.

3.2 Pontos de atencao e melhoria

A pesquisa evidenciou que na relacdo ICT-empresa ainda sao enfrentados desafios de tempo
para negociar e concluir uma parceria, definicdo do valor de cada contribuicdo a parceria no que diz
respeito ao uso interno da tecnologia, o conhecimento prévio da ICT e a PI resultante, bem como da
manutencao de alinhamento ao longo da parceria.

Podemos resumir os desafios mais citados em cada fase da parceria da seguinte forma:

barra cheia = 26 respondentes

Formacgao
Demora na negociacao ou burocracia interna ||| GG :-
Alinhamento de expectativas 13
Impasses em clausulas contratuais 12
Questoes de propriedade intelectual 2

Negociacao

PI (titularidade e exploraczo) [, 1 =

N&o concorréncia / exclusividade 10
Aprovacéo interna 10
Prazo de negociacao 9
Execucdao
Alinhamento continuo de interesses _ 14
Cumprimento de prazos 1k
Gestao do projeto 10
Comunicacao entre as partes 8

Grafico 1. Desafios mais citados em cada fase da parceria
Alguns comentarios quanto aos desafios mais citados em cada fase da parceria:

* Prazo e instancias de aprovacao: Foi a principal dificuldade na formagéo, citada por
61,5% dos respondentes. Nas entrevistas, o desafio aparece em pontos especificos: (i)
camaras departamentais que se reinem uma vez por més; e (ii) a publicagéo prévia de
oferta tecnolégica (edital) exigida para licencas exclusivas. Além disso, a troca

ICC Brasil | Novembro 2026
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constante de interlocutores acaba impactando o que ja havia sido negociado,
reiniciando assim a discussdo. Em algumas universidades, relatou-se que a
procuradoria pode emitir parecer em 15 a 20 dias, 0 que nao € visto como um entrave.

* Remuneracao pelo uso interno e pelo conhecimento prévio. Este é o ponto de
atencao mais recorrente nas entrevistas com ICTs e que merece maior alinhamento de
expectativas entre os atores envolvidos nas parcerias: o financiamento de um projeto
ndo implica, necessariamente, a concessao de licenca de uso sobre conhecimentos
preexistentes da universidade. Algumas empresas pedem licenca gratuita, irrevogavel
e irretratavel logo no inicio. Foi citado nas entrevistas o exemplo de uma negociacao
que durou cerca de 1,5 ano por esse impasse, e outras parcerias que acabaram nao
sendo celebradas. O know-how prévio da ICT costuma néo ser reconhecido como valor
proprio. Além disso, notou-se o crescimento de uma demanda por direitos de uso
comercial sobre a Pl prévia da universidade em alguns casos.

» Titularidade, exclusividade e nao concorréncia. Titularidade e exploragédo da PI
resultante foram citadas por 70% dos respondentes como sendo um grande desafio, e
a negociagao da exclusividade ou cldusula de ndo concorréncia por 38%. Ha projetos
que nao foram concluidos porque uma das partes exigia titularidade integral da PI. De
um lado, a ICT resiste em renunciar a PI, entre outros motivos porque a cotitularidade
conta no curriculo do pesquisador. A empresa, por sua vez, tem interesse comercial na
exploracdo do resultado e teme que a ICT o disponibilize a terceiros, inclusive
concorrentes.

= Clausulas de Pl adiadas ou mal definidas desde o inicio da parceria: em alguns
casos, contratos sdo assinados prevendo que a Pl “serd regulada em instrumento
futuro”, o que gera dificuldades quando a parceria ja estd em andamento. Outros
problemas relatados: (i) parcerias feitas sem convénio prévio, que depois exigem
ajustes de PI; (ii) NDA usado por um dos atores para impedir o depésito da patente pelo
outro ator; (iii) Pl prévia do pesquisador néo declarada ou informada logo no inicio da
parceria; e (iv) disputa sobre se o resultado da parceria decorre, ou ndo, da Pl prévia de
uma das partes.

» Instrumento juridico errado: em alguns casos, um dos atores trata a parceria como
prestacdo de servigo, sendo que se trata, na verdade, de um codesenvolvimento. O
inverso também acontece.

= Assimetria e auséncia de padrao das minutas de contratos: os modelos da AGU sao
utilizados especialmente pelas ICTs publicas. As empresas muitas vezes utilizam seus
proprios modelos com minuta e clausulas de Pl j& bem definidas sem margem de
negociacdo para o NIT. Os modelos da AGU de fato ajudam consideravelmente a
avancar nas negociacgoes, especialmente para aqueles NITs que ndo tinham nenhuma
referéncia ou modelo de contrato. Nota-se, ainda, uma assimetria de informacdes entre
as ICTs que possuem as suas minutas e as fundagdes de apoio que possuem as suas.

» Custos de uso de um programa de fomento: 92% dos respondentes usam fomento.
Os problemas mais citados s&o: (i) prestacdo de contas pesada e sem padréo entre
financiadores; (ii) sistemas de submissdo pouco intuitivos; (iii) demora em alguns
editais, podendo levar até 2 anos; (iv) contrapartida elevada para startups; (v) recurso
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desembolsado que precisa ser gasto no prazo, mesmo quando o projeto atrasa por
razdo técnica; (vi) recursos concentrados nos mesmos grupos de pesquisa; (Vii)
algumas fundagdes de apoio tém mais pratica na prestacao de contas, 0 que acaba
deixando de ser um problema para o NIT.

= Falta de alinhamento durante a execucao: Manter interesses e expectativas
alinhados ao longo do tempo é o desafio de execugdo mais citado (54% dos
respondentes). As causas relatadas sdo: (i) os atores mudam de prioridade e
abandonam projetos, deixando bolsistas sem apoio; (ii) planos de trabalho pouco
elaborados e n&o elaborados conjuntamente entre os atores; (iii) orcamentos enxutos
demais, deixando de fora qualquer novo aditivo; (iv) no setor de defesa, ha o risco
tecnolégico de que componentes fiquem obsoletos durante projetos longos, o0 que exige
reequilibrio do contrato;

= Diferenca cultural, de incentivos e de linguagem: como ja apontava o Guia de 2021,
persiste uma distancia de cultura entre os atores publicos e privados, que esta na raiz
de boa parte dos desafios acima. A academia é avaliada por publica¢des, formacgéo de
pessoas e, como visto, até pela cotitularidade de patentes, e trabalha no ritmo de
semestres, bolsas e defesas de tese, ao passo que a empresa € avaliada pela chegada
do produto ao mercado e depende de prazos, sigilo, exclusividade e previsibilidade do
investimento. Nas ICTs publicas, soma-se a légica do direito publico, em que o gestor
s6 pode fazer o que a lei autoriza e responde perante os érgaos de controle, o que tende
a gerar uma postura defensiva. Quando essas logicas ndo sdo explicitadas, cada lado
tende a interpretar a cautela do outro como falta de interesse, e a parceria perde tempo
ou sequer chega a ser celebrada.

» Papéis pouco claros: o papel dos NITs em alguns casos ainda € pouco claro. Por
exemplo, alguns NITs costumam participar de uma negociagdo em momento posterior,
e varias ICTs negociam apenas a Pl e ndo acompanham a execug¢édo. Outros problemas
relatados: (i) o pesquisador/professor negocia sozinho e promete o que pode vir a ndo
ser cumprido; (ii) inventores apegados a tecnologia interferem na negociagao; (iii) spin-
offs, ou empresas criadas pelos préprios pesquisadores, chegam com expectativas de
valor irreais; (iii) nem sempre ha a quem recorrer na empresa (p.ex., uma consulta sobre
licenciamento esta ha mais de 1 ano sem resposta).

» Distancia entre a academia e a industria. ICT e empresa s6 se encontram na mesa
de negociagao, quando a Pl ja é assunto quase inegociavel. Além disso: (i) as vitrines
tecnolégicas das universidades ndo necessariamente sao acessadas pelas empresas;
(i) poucas empresas fazem parcerias, € sdo quase sempre as mesmas; (iii) as
universidades raramente deixam equipes de empresas usarem seus laboratorios, e
essas empresas acabam pagando por isso no exterior.

» Tamanho da empresa, capacidade de executar parcerias e setores sensiveis:
Startups e PMEs nao encontram um formato de parceria adequado e muitas vezes nao
conhecem a situagdo da propria Pl. Os NITs tém poucas pessoas. Para algumas
universidades, ha o entendimento de que os prazos melhorariam com o aumento da
equipe, sendo essa uma acdo prioritaria em relacdo ao estabelecimento de novos
processos. No setor de defesa, alguns pontos pesam na execugao da parceria, p.ex.: (i)
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necessidade de obter autorizagbes de exportacdo e de tecnologia sensivel; (ii)
existéncia de uma base industrial com poucas empresas em apenas alguns segmentos;
(iii) componentes que outros paises deixam de fornecer.

3.3 Sintese dos resultados

s

Em conjunto, os resultados mostram que a cooperagéo ICT-empresa é percebida como
relevante e capaz de gerar valor, mas ainda depende da atuacéo de pessoas especificas. O principal
espaco de evolugcdo estd em transformar experiéncias bem-sucedidas em processos mais
previsiveis, modulares e replicaveis, sem eliminar a flexibilidade necessaria aos diferentes projetos,
organizacoes e fontes de financiamento.
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SUGESTOES DE BOAS
PRATICAS

4.1 Boas praticas antes da formacao da parceria

A clareza sobre objetivos, motivacbes, expectativas e critérios de
sucesso permanece como o fator mais recorrente nas respostas. Por isso, a
preparacdo de cada parte deve, portanto, anteceder a selecédo do parceiro e
a negociagdo da minuta. As praticas indicadas abaixo complementam o Guia
de 2021 e devem ser adaptadas a natureza do projeto, ao perfil das partes e
a fonte de financiamento.

ParaalICT

= Envolver o NIT desde a primeira conversa: o NIT deve entrar
quando o pesquisador e a empresa comegam a conversar, € nao
depois da proposta técnica fechada. Um caminho é incluir, no
sistema onde o pesquisador registra projetos e comunicag¢des
de invengdo, perguntas que sinalizem parceria ou possivel
geracéo de PI.

= Ter minutas pré-aprovadas e um acordo com a fundacao:
minutas dentro do padrdo poderiam ser assinadas diretamente
pela fundagéo de apoio, e s6 os contratos que divergiriam dos
modelos seriam analisados pelo NIT.

» Delegar competéncias: a ICT pode definir, em sua Politica de
Inovagéo, que ajustes o NIT, o laboratério ou a fundagéo podem
aprovar sem voltar a todas as instancias.

= Definir papéis e atribuicées por escrito: deve ficar claro o que
cabe ao pesquisador, ao NIT, a fundacdo e a procuradoria,
inclusive na relacdo com spin-offs e empresas de
pesquisadores.

= Prospectar parceiros de forma estruturada: prospectar de
forma estruturada por meio de, p.ex., catalogo de competéncias;
programas de aproximacdo em que 0S pesquisadores
apresentam suas competéncias a empresa; visitas a
laboratorios; e listas de pesquisadores para a empresa escolher
em editais.
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Oferecer autorizacao de teste da
tecnologia: sem custo, sem fins comerciais,
com sigilo e por até 2 anos. Em algumas
universidades, a maioria dos testes
ofertados e realizados acabam se
concretizando em uma parceria para
escalonamento da tecnologia.

Abrir os laboratérios a equipes de
empresas: essa possibilidade incluiria
treinamento e uso pago do laborat6rio, para
evitar que as empresas busquem esse tipo
de uso no exterior.

Alinhar as
institucional:

parcerias a estratégia
no setor de defesa, por
exemplo, toda parceria nasce do Plano
Estratégico do Exército. Antes de qualquer
tratativa, seria importante registrar uma
“memdéria para decisdo” que justifique o
interesse técnico e estratégico.

Capacitar e profissionalizar equipes: os
temas citados incluem a capacitagcdo de
pesquisadores em elaboracdo de plano de
trabalho, assim como o treinamento de
equipes do NIT em mediagdo e negociagéao
e, se possivel, um advogado experiente
dentro do NIT.

Para a empresa

Formular o desafio tecnolégico e o
critério de sucesso em termos que a ICT
consiga medir, como entregaveis, KPIs e o
TRL esperado ao final.

Designar a “pessoa certa” para gerir a
parceria: um interlocutor de P&D que fale a
lingua da ICT, tenha poder de deciséo e um
substituto definido, para que a troca de
pessoas nédo faga a negociagdo recomecar,
evitando-se repriorizacdo de esforcos
financeiros e humanos.

Participar do projeto, e nao apenas
financia-lo: uma opgdo seria ter
pesquisadores da empresa trabalhando
dentro da ICT ao mesmo tempo.
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Iniciar as negociacoes com base no
modelo de contrato da ICT, ou da AGU,
quando possivel, e solicitar apenas as
inclusdes necessarias, como as questdes
atinentes a Lei Geral de Protecéo de Dados
— LGPD, por exemplo, de modo a reduzir 0
tempo do tramite do contrato na ICT publica.
Ter apoio juridico com experiéncia em
inovacao, orientado (ou em constante
comunicagcao), se possivel, pelo gestor
técnico do projeto.

Conhecer e combinar os instrumentos de
fomento: p.ex.,, as unidades EMBRAPII
foram citadas como sendo ageis e efetivas.
Um caminho possivel seria comecar com um
projeto MAI/DAlI (CNPqg) que financia
pesquisas de mestrado e doutorado
académico para a inovagdo em parceria com
empresa, e depois usar a EMBRAPII para
subir o nivel de TRL.

Para ambos

Criar espacos de dialogo fora da mesa de
negociacao, podendo ser encontros
periédicos entre ICTs e empresas, um canal
técnico permanente ou espagos em foruns
como FORTEC, ANPEI e Anprotec, para
ouvir as dores, desafios e expectativas de
cada uma das partes antes que um contrato
esteja em negociacao.

Explicitar, logo no inicio, as motivacoes e
os limites de cada lado: a ICT declara suas
necessidades de publicacdo, os prazos de
teses e bolsas e as restricbes do regime
juridico a que esta sujeita; a empresa
declara seu horizonte de mercado, suas
necessidades de sigilo e de exclusividade e
0 que pretende fazer com o resultado,
inclusive o caminho até o produto ou servico
final. Essa conversa, feita antes da minuta,
aproxima as duas culturas e mantém a
parceria orientada para que o resultado
chegue efetivamente a sociedade.
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= Trabalhar em rede entre NITs: NITs podem
e devem compartilhar minutas de contratos,
por exemplo. Ha casos em que uma
universidade adotou a minuta de outra
depois de uma reunido informal entre os
dois. Outra possibilidade seria a de discutir
em conjunto as clausulas padrbes e
inegociaveis da outra parte.

= Comecar pelo relacionamento que ja
existe, e parcerias pequenas: redes e
relacionamentos sdo a principal porta de
entrada, citada por 85% dos respondentes.
Parcerias com 20 anos ou mais surgiram de
projetos menores, de servigo, consultoria ou
teste, sendo a confianga um fator relevante a
ser considerado.

= Escolher o ambiente de inovacao mais
apropriado: a negociacado de contratos no
ambito de unidades EMBRAPII, Institutos
SENAI e editais com regras e contrapartidas
ja definidas é tipicamente mais célere e com
menos atritos. De todo modo, € necessario
sempre verificar a questao da titularidade e
exploracdo da Pl resultante de um projeto de
parceria.

= Usar mais e melhor inteligéncia
tecnolégica e de mercado: como no Guia
de 2021, vale reforgar aqui que o uso de
bases de patentes ajuda a encontrar o
parceiro mais adequado. Estudos de
viabilidade de mercado ajudam a decidir se
vale a pena proteger e licenciar.

4.2 Boas praticas na negociacao e
formalizacao

Ao que tudo indica, celebrar um contrato de
parceria em até 3 meses é possivel quando as
regras e principais termos contratuais ja estao
bem definidos antes de negociar a minuta do
contrato. Os resultados da pesquisa
demonstraram que apenas 12,5% dos
respondentes alcancaram esse prazo em
alguma negociacéo. Do lado da empresa, ha
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casos em que é possivel assinar contratos de
parceria em até 45 dias, sem nenhuma
negocia¢do acima de 3 meses.

Processo

* Identificar a demanda real e escolher o
instrumento mais apropriado nas
primeiras rodadas de negociacao: acordo
de licenca ou de PD&l, prestacdo de servico,
autorizacao de teste e uso de laborat6rio tém
regras diferentes, por exemplo, para bolsas
e para Pl. Se possivel, é importante que a
ICT informe seus tramites e prazos médios
logo de inicio.

= Assinar um NDA curto e depois um term
sheet: metade dos participantes usa esses
instrumentos preliminares de vez em
quando. O NDA deveria ter uma duracao
pequena, p.ex., até 6 meses. Ja o term sheet
deveria resumir, em 1 a 2 paginas, o objeto,
o0 modelo de PI, os valores, os prazos e as
regras de saida, ou seja, os principais
termos contratuais a serem negociados em
mais detalhes no contrato final, além dos
objetivos de cada parte com a parceria,
como forma de alinhamento.

= Realizar reuniao conjunta com equipe
multidisciplinar: devem participar o juridico,
o NIT, a equipe técnica e, quando houver, as
areas de Pl e de valoragao das duas partes.
O obijetivo é fechar as clausulas sensiveis de
uma vez s6 e explicar o motivo/fundamento
de cada posicéo.

= Escolher uma minuta-base e registrar as
alteracdes: sugere-se utilizar uma minuta,
seja 0 modelo da AGU, da ICT ou da
empresa, desde que mantenha um registro
das alteragbes com as justificativas para
aprovacao mais célere pelo juridico de
ambas as partes.

* Instruir o processo de forma completa:
para algumas universidades, usar um
checklist documental € primordial, pois ele
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“conta a histéria” da parceria e justifica o = Definir em conjunto um cronograma da

interesse publico. Um processo completo & negociacao, incluindo-se datas para cada
aprovado de forma mais célere pelas rodada e o responsavel por cada aprovagéao
procuradorias. interna.

Clausulas que merecem atencao especial

Clausula Boa pratica

Pl prévia e know-how

Se possivel, listar em anexo os ativos prévios de cada parte, inclusive o know-
how. Permitir o uso sem custo apenas para executar o projeto e negociar a
parte o uso comercial. Prever o tratamento de melhorias sobre a Pl prévia.

Pl resultante

Evitar deixar a Pl “para instrumento futuro”. A titularidade pode ser proporcional
ao aporte de cada parte ou a contribuicéo real dos inventores, sem % fixo.
Quando uma parte solicita 100%, as alternativas sé@o a cessao de direitos de PI
mediante compensacao financeira ou nao financeira (art. 9°, § 3°, da Lei n°
10.973/2004) com royalties ou a cotitularidade com licenga ou cesséo ja
negociada.

Protecao da PI

Definir quem deposita, quem paga e quem decide sobre a protecdo e
manutencao do(s) ativo(s) de Pl de interesse. Prever o dever de colaboragéo
das partes e dos inventores na obtencdo e manutencéo dos direitos e que, se
uma parte nao depositar, a outra podera fazé-lo. Prever que, se uma parte nao
depositar, a outra podera fazé-lo.

Pl em prestacao de
servico

Ha duas possiveis abordagens: (i) minuta sem clausula de PI; ou (ii) clausula
que obriga a negociar a Pl se ela surgir, p.ex., prevendo que a Pl resultante
seja da empresa que esta contratando o servico. A escolha deve seguir 0 risco
(ou potencial) de o servigo gerar invencéo suscetivel de protecéo por alguma
modalidade de PI.

Valor da tecnologia

Valoragdo com método e racional explicado a empresa, ou proposta feita pela
empresa e analisada pela ICT. Em qualquer caso, registrar a justificativa, para
evitar questionamentos de CGU e TCU.

Exploracao comercial

Negociar desde o inicio a opg¢ao de licencga, a exclusividade por campo ou
territorio, os prazos para comecar a vender e 0 que acontece se a empresa
nao explorar o resultado. A licenga exclusiva exige a publicagéo prévia de
oferta tecnolégica, o que alonga o prazo: vale planejar essa etapa desde o
inicio. A licenca exclusiva exige, como regra, a publicacédo prévia de extrato de
oferta tecnolégica, o0 que alonga o prazo e deve ser planejado desde o inicio.
Nos casos de desenvolvimento conjunto com a empresa, porém, a lei dispensa
a oferta publica e admite a contratacdo da empresa parceira com clausula de
exclusividade, desde que a forma de remuneracgao esteja prevista no
instrumento (art. 6°, § 1°-A, da Lei n® 10.973/2004).

Exclusividade e nao
concorréncia

Limitar o escopo técnico, o prazo, o setor e, quando for o caso, o territorio, para
proteger a empresa sem impedir a ICT de fazer pesquisa em sua area.Limitar o
escopo técnico, o prazo , o setor e, quando for o caso, o territorioe o setor, para
proteger a empresa sem impedir a ICT de fazer pesquisa em sua area.

Publicacao e sigilo

Definir um prazo de reviséo prévia das publicacdes (p. ex., 30 a 60 dias), sendo
que, nesse prazo nesse prazo, a outra parte podera exigir a supressao de
informacéo confidencial sua e o adiamento, por prazo limitado, para permitir o
deposito, sem direito de veto sobre o contetdo cientifico.

Prever termo de sigilo para bolsistas e, quando necessario, defesa de tese em
banca fechada.

Saida e interrupcao

Prever aviso prévio, custeio até o fim das bolsas em curso e destino da Pl ja
gerada, caso a empresa mude de prioridade ou encerre a parceria.

Orcamento

Alocar um orgamento reserva para imprevistos e talvez uma regra simples de
reequilibrio, porque a negociag¢ao de aditivos posteriores pode ser lenta.
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Compliance

Usar clausulas anticorrupgao e de LGPD compativeis com o direito pablico,
para que nao precisem ser renegociadas a cada contrato.

Setor de defesa e
tecnologia sensivel

exclusividade.

Identificar cedo desde o inicio as autorizagbes necessarias (Ministério da
Defesa, Comando do Exército, controle de exportacdo). Preservar o direito de
uso ndo exclusivo e ndo oneroso da Administracdo. No Exército, o
licenciamento é feito depois, em instrumento préprio, e de preferéncia sem

Tabela 2. Resumo de boas préaticas em relagéo a algumas clausulas

Postura na negociacao

» Ter clareza sobre o resultado técnico e
comercial pretendido: definir, desde o
inicio, o problema a ser solucionado, os
resultados técnicos esperados, o nivel de
maturidade tecnolégica a ser alcangado e as
possiveis formas de aplicagdo ou exploracéao
dos resultados. Esses elementos devem ser
traduzidos em entregaveis, marcos e
critérios de sucesso objetivos,
compreendidos e acordados por ambas as
partes.

= Com base no item anterior, definir as
regras sobre titularidade de Pl prévia e de
Pl resultante, direitos de exploracao e
exclusividade, sem transformar as
questdes de Pl em ponto inegociavel. Vale
lembrar que 84% dos respondentes ja tratam
a PI como ponto negociavel.

* Trocar o “nao pode” por “como pode”:
diante de uma restricdo legal, NIT e empresa
devem encontrar uma alternativa possivel.
Trata-se de uma parceria, ndo uma disputa,
€ 0 sucesso do parceiro também € o da outra
parte. Além disso, vale mencionar que o art.
28 da LINDB (incluido pela Lei n°
13.655/2018) limita a responsabilizagao
pessoal do agente publico a dolo ou erro
grosseiro, 0 que reduziria o atrito ou postura
defensiva entre as partes por questdes
culturais com relacdo aos objetivos das
parcerias ICT-empresa.

» Construir as clausulas em conjunto e
usar linguagem simples: contratos claros
reduzem o prazo e geram confiangca entre
pesquisadores e gestores.
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4.3 Boas praticas na execucao e
continuidade

Na execugao, o problema mais citado nao é
técnico: é manter as duas partes alinhadas ao
longo da parceria (54% dos respondentes). Em
seguida, ha a questdo do cumprimento de
prazos (42%) e a gestéo do projeto (38%). Além
disso, as entrevistas apontam uma lacuna: em
determinadas estruturas, a fundacdo de apoio
concentra-se na gestdo financeira, sem que
exista responsavel claramente designado para
acompanhar metas, entregaveis e riscos
técnicos..

Governanca e comunicacao

= Criar um comité gestor com um ponto
focal de cada lado: o comité deveria ter
poder para decidir ajustes menores sem
precisar de aditivo contratual, mantendo um
sistema de gestdo da informagdo dos
projetos organizado como um repositorio
comum de documentos, decisbes e
entregaveis.

= Atribuir ao NIT, ou a um gestor de
projetos, o acompanhamento técnico:
esse papel
entregaveis e riscos.

inclui  verificar marcos,

= Definir a frequéncia das reunidoes de
alinhamento e acompanhamento da
execucao do projeto: realizar reunides
frequentes, usando relatorios
visuais e marcos com entregaveis objetivos.
aproximar a légica de resultados da empresa

curtas e

da l6gica de método da academia.
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Usar o contato virtual como rotina:
algumas visitas presenciais planejadas,
somadas a um acompanhamento remoto
continuo, podem resolver problemas antes
que eles se acumulem.

Revisar periodicamente se o projeto
ainda é prioridade para a empresa: a
revisdo deve ter critérios para continuar,
ajustar ou encerrar o projeto.

Tratar o risco tecnolégico como parte do
contrato: um cronograma fisico-financeiro e
uma regra de reequilibrio permitem
replanejar e reorientar esforcos humanos e
financeiros quando o desenvolvimento
atrasa ou um componente fica obsoleto.

Prestacao de contas

Montar um unico pacote de relatérios que
atenda a todos os envolvidos: a empresa,
o financiador e a auditoria interna. Nas ICTs
do setor de defesa, isso inclui conciliar as
regras das agéncias civis com a auditoria
militar.

Deixar a fundacao de apoio com a gestao
financeira e as compras, para que 0s
pesquisadores se dediquem a parte técnica.
Dar a empresa acesso ao sistema da
fundacao e alinhar o formato da
prestacao de contas desde o inicio:
apenas 23% dos participantes deste estudo
responderam plataformas
compartilhadas.

que usam

Considerar o pagamento contra entrega:
a prestacdo de contas passa a ser mais
técnica que financeira, com direito de
auditoria a qualquer momento e andlise
detalhada sb em caso de insucesso.

Encerramento e continuidade

Encerrar a parceria com uma reuniao
técnica de resultados e um plano de
préximos passos, como escalonamento,
licenciamento ou uma nova fase.
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Manter o pesquisador envolvido até a
exploracao do resultado, com termo de
compromisso, e deixar a gestdo comercial
com o NIT.

Dar destino a Pl se a empresa encerrar a
area: uma opcao é transferi-la a quem vai
industrializar a tecnologia. Outra
possibilidade seria a de usar spin-offs para
levar a tecnologia até um TRL de mercado.
Medir o impacto pela transferéncia
efetiva, e nao s6 pelo numero de
depositos, se possivel: a CAPES ja segue
essa linha em suas fichas de avaliagdo de
2025.

Registrar as licoes aprendidas: parcerias
longas, de 20 anos ou mais, sdo as que

dispensam renegociar tudo a cada projeto.
Bons resultados geram novos projetos e
indicacOes entre empresas.
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CHECKLIST A SER
USADO NA PRATICA

Com base nos resultados do estudo realizado para esta Cartilha,
elaboramos um checklist a ser utilizado antes de cada nova parceria. Cada
item corresponde a um dos desafios apontados na pesquisa. Sua aplicagao
deve ser ajustada ao tipo de instrumento, a natureza publica ou privada das
partes, ao estagio de maturidade tecnoldgica, a fonte de recursos e as regras
especificas do setor envolvido. Segue a lista:

Antes de negociar

L1 Objetivo, critério de sucesso e TRL esperado estao escritos e acordados
pelas duas partes

[] O instrumento certo foi escolhido: licenca, acordo de PD&l, servico, teste
ou uso de laboratério

[ O NIT e/ou a area juridica da empresa ja participa das conversas técnicas

[l A empresa tem um interlocutor de P&D com poder de decisdo e um
substituto definido

[] O tema é prioridade no plano de P&D da empresa e na estratégia da ICT

L1 A fonte de recursos foi definida (privada, fomento ou mista) e as regras
dela s&o conhecidas

[l As motivacdes e os limites de cada parte (publicagdo, teses, sigilo,
exclusividade, horizonte de mercado) foram explicitados, e ha um
caminho previsto para levar o resultado ao mercado

Na negociacao

[] O NDA tem prazo curto; o term sheet cobre objeto, PI, valores, prazos e
saida

[ A minuta-base foi escolhida e ha um registro de alteragdes justificadas

L1 API prévia e o know-how estao listados em anexo, com regra para 0 uso
comercial

[] A regra da PI resultante esta definida no proprio contrato, e nada ficou
“para instrumento futuro”
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A remuneracao pelo uso interno, ou as faixas de royalties, estéo previstas

Exclusividade, ndo concorréncia e publicagdo tém escopo e prazo
definidos

Ha clausula de saida que define o destino da Pl
O orcamento tem reserva para imprevistos e uma regra de reequilibrio

O cronograma de aprovagdes internas esta definido entre as partes

Na execucdo e no encerramento

Comité gestor, pontos focais e frequéncia de reunides estdo definidos
Alguém acompanha as metas técnicas, e néo so6 o financeiro

Um pacote Unico de prestacao de contas atende a empresa, o financiador
e a auditoria

Revisdes perioddicas avaliam se o projeto ainda € prioridade

Ha reuniéo final de resultados e um plano de préximos passos (licenga,
nova fase, escalonamento)
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