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A Rede Paulista de Propriedade Intelectual e Transfe-

SObre a réncia de Tecnologia, denominada Rede Inova SP -

que reune Nucleos de Inovagdo Tecnolégica (NITs)

Rede I n OUG federais, estaduais, publicos e privados localizados no
Sao Pa u lo estado de S3o Paulo, considera a importancia do es-

tado no desenvolvimento cientifico e tecnolégico do
Pais. Enfatiza a relevancia:

1. De fortalecer esses Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica a fim de aplicar, na pratica,
medidas de incentivo a inovacdo e prote¢do da propriedade intelectual, transfe-
réncia e licenciamento de tecnologia;

2. Daorganizacdo dos Estados para atuagdo em rede, contribuindo para formagao,
disseminacdo e aplicacdo de politicas de propriedade intelectual em consonancia
com o Sistema Nacional de Inovacdo, objetivando o desenvolvimento tanto regio-
nal quanto do Pais;

3. Do projeto apresentado em rede pelo IPT, Unicamp, USP, UFSCar, Unesp, Uni-
fesp e DCTA em 2009, denominado o PRO-NIT SP, aprovado e fomentado pela
Financiadora de Estudos e Projetos Chamada Publica MCT/FINEP/AT-PRO-INOVA
- 01/2008, linha 1, sob coordenac¢do da Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp);

4. Do carater comum das Instituicdes Cientificas e Tecnoldgicas do Estado de Sao
Paulo (ICTESP) na aplicacdo dos preceitos da propriedade intelectual e gestdo
da propriedade intelectual nas instituicBes paulistas em consonancia com a Lei
10.973/2004, Lei Complementar n.° 1.049/2008 e o Decreto n.° 62.817/2017 do
estado de S&o Paulo;

5. Do interesse convergente dos membros da rede em dar continuidade ao traba-
Iho de consolida¢do da padroniza¢ao da metodologia de protecdo e transferéncia
de tecnologias de Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) do Estado de Sao Paulo,
fomentado no @mbito do projeto Inova Sdo Paulo;

6. Da missdo da Rede em fortalecer a cooperacdo entre as institui¢des de ensino e
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pesquisa do estado de Sdo Paulo, em todos os aspectos relacionados a Proprieda-
de Intelectual (PI) e Inovagdo, promovendo assisténcia mutua para a consolidacao
de a¢des de gestdo.

A Rede Inova Sdo Paulo teve inicio por meio de um Acordo de Cooperac¢do Tecnologica
firmado entre 7 institui¢cdes de ensino e pesquisa: Universidade Federal De Sdo Carlos
(UFSCar), Universidade de Sdo Paulo (USP), Universidade Estadual De Campinas (Uni-
camp), Universidade Estadual Paulista Julio De Mesquita Filho (Unesp), Universidade
Federal De Sdo Paulo (Unifesp), Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do Estado de Sdo
Paulo S.A. (IPT), Comando da Aeronautica, representada pelo Departamento de Cién-
cia e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e o Centro de Tecnologia da Informac¢do Renato
Archer (CTI).

Finalmente, tem o objetivo de estimular um dos principais fatores de desenvolvimento
de riqueza: a geracdo de conhecimento e inovacdo. A finalidade é fortalecer os NITs
das ICTESPs, a fim de consolidar as melhores praticas em gestdo, aumentar as parce-
rias com empresas em projetos de PDI, promover a protecdo da propriedade intelec-
tual e transferéncia de tecnologia e, também, a capacitacdo e aprimoramento de suas
atividades.

Atualmente, conta com a participacdo de 37 ICTESPs.

Site: http://inovasaopaulo.org.br/

Facebook: /redeinovasaopaulo




Destaques

A | Semindrio de Titularidade e Exploracdo de PI no IPT/S&o Paulo
em julho/16

B | Palestrantes em mesa de discussao sobre valoragdo de tec-
nologias

C | Em seu ultimo encontro do ano, o grupo reuniu procuradores
do estado, das universidades e do tribunal de contas em Sao Pau-
10/IPT - junho/17

D | Membros da rede ouviram procuradores falarem sobre o
novo marco legal de inovacdo no semindrio de outubro de 2016
no IPT

E | Debate com consultor em Campinas/ITAL em agosto/16 sobre
a nova lei de biodiversidade

F | A experiéncia das empresas na relacdo com ICTs foi colocada
em discussdo em encontro de representantes da ANPEI, Embraer,
Incamp/Parque tecnolégico e ITEPECH no IPT, abril/17

G | Advogados das fundag¢des abordaram o tema de inovacao no
contexto da fundacGes de apoio em Campinas, ITAL - abril/2017

H | Reunido do Comité Executor da Rede sobre o Banco de Clau-
sulas e a produgao do Guia de Boas Praticas em abril /17 no IPT







I | Palestrantes no semindrio sobre Titularidade
J | Membros da rede durante o seminario da Rede

K | Membros do comite durante reunido de trabalho




O Comité de Préticas Juridicas constituido no ambito

SO bre O do Projeto Inova Capacita, fomentado pelo CNPq, teve

como finalidade principal debater quest&es juridicas

og A
COm I te relevantes ocorridas na interacdo entre universidades
’
Pra ticas e institutos de pesquisa com o setor produtivo. Isso

’ geo foi buscado por meio do compartilhamento das me-
J U rl d I COS Ihores praticas juridicas desenvolvidas nos NIT das IC-
TESP para, principalmente, fortalecer os profissionais
das instituicdes frente as especificidades em suas for-
macdes (engenheiros, economistas, administradores,
advogados e outros), e promover a interagao dos NITs
com suas respectivas procuradorias.

Para a conducdo dos trabalhos de praticas juridicas foi criado o Comité Executor que
contou com a participagdo voluntaria de profissionais dos seguintes NITs: A.C. Camar-
go Cancer Center, APTA, DCTA, FEI, FUNDEPAG, IAC, IPT, ITAL, Paula Souza, PUC-Campi-
nas, UFSCar, UNESP, UNICAMP e USP, sob a coordenacdo de Nereide de Oliveira do IPT
e consultoria juridica de Luiz Ricardo Marinello - que se reuniram mensalmente para
estruturar e conduzir as atividades do projeto.

Durante as reunides mensais do Comité Executor, cada membro expunha algum as-
sunto juridico relevante, a ser tratado e desenvolvido de acordo com o objetivo do
projeto, para que todos pudessem adquirir melhores praticas juridicas por meio do

aprendizado com acertos e erros.

Sobre o Comité Praticas Juridicas




Ressalta-se que o debate construido pelo Comité de Praticas Juridicas ndo s contri-
buiu para uma discussdo entre os NITs sobre o marco legal da inovacdo nacional e
estadual de SP, mas também propds recomendag¢des ao Conselho das Instituicdes de
Pesquisa do Estado de Sdo Paulo (CONSIP), com a finalidade de apoiar a reda¢do do
Decreto n.° 62.817, de 04 de setembro de 2017, que regulamentou a Lei 1.049, de
2008 (Lei Paulista de Inovacao), conforme ANEXO |, desde pontos relacionados a exe-
cucdo de projetos de pesquisa em parceria entre ICTESPs e empresas até a sugestdo
de ampliacdo da participacao das ICTESPs, na exploracdo de propriedade intelectual,
por meio da criagdo de startups.

Também foram realizados sete seminarios, para debates em assuntos juridicos de ex-

trema relevancia:

+21/07/16: Seminario Lei e Politica de Inovacdo;

+ 08/09/16: Seminario Nova Lei de Biodiversidade Brasileira;
+30/11/16: Seminario Titularidade, Exploracdo e Valoracdo de PI;
+ 23/02/17: Seminario relacionado as Fundagdes;

+ 19/04/17: Seminario Universidade-Empresa;

+ 07/06/17: Seminario Procuradorias; e

+10/10/17: Seminario sobre o Decreto Paulista (62.817/2017).

Além do papel ativo dos NITs, proporcionado pelos debates do projeto - que ocorreu
em uma época e cenario onde aconteceram diversas discussdes no Brasil sobre o mar-
co legal da C&T e inovacdo tanto no pais quanto no estado de Sao Paulo - o Comité
de Praticas Juridicas deixou alguns beneficios, como legado. O primeiro é um banco
de clausulas compartilhado, contendo a maioria dos instrumentos contratuais utiliza-
dos em projetos de PDI para agilizar os NITs na sua relagdo com as procuradorias e,
ainda, aperfeicoa-los em suas minutas contratuais e o segundo é o presente guia que
consolida os debates ocorridos no projeto de Praticas Juridicas, em ambos os casos,
visam contribuir para o desenvolvimento e aperfeicoamento das atividades dos NITs
brasileiros.

Por fim, é preciso ressaltar que o Comité de Praticas Juridicas é composto atualmente
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dos profissionais dos NITs, das procurado-

rias das ICTESPs e das respectivas funda-
¢Bes de apoio, no ambito da Rede Inova 485 I 94

SP, para discutir formas de viabilizar as D .
) ICTESP participacoes  participantes
parcerias entre as S € as empresas em reunioes e nos encontros

e aumentar a seguranga juridica das par- semindrios do comité

66 23

instituicoes palestrantes

cerias entre o setor publico e o privado.

participantes envolvidos
membros no temas

comité gestor  enderecados

01

Guia de Boas
Praticas
Juridicas

Sobre o Comité Praticas Juridicas



A capacita¢do e desenvolvimento das atividades dos

V. — Nucleos de Inovagao Tecnologica (NITs), em busca de
Isao alternativas para fortalecer os direitos contratuais e,
Geral por consequéncia, proporcionar seguranca juridica
para as Institui¢bes Cientificas e Tecnoldgicas do Esta-

do de Sado Paulo (ICTESPs), na missdo institucional de

atender as demandas do setor publico e privado em

ciéncia e tecnologia e inovacao, é fundamental peran-
te o novo marco juridico da C&T e Inovagao.

O presente Guia de boas prdticas: Experiéncias e Reflexbes dos NITs das Instituicbes Cien-
tificas e Tecnoldgicas do Estado de Séo Paulo visa contextualizar as boas praticas adota-
das pelos NITs das ICTESP, discutidas durante o projeto, com doisgrandes objetivos: 1)
aperfeicoar os profissionais dos NITs em seus papéis de agentes da intera¢do entre os
pesquisadores das ICTESP e as empresas, para aprimorar o processo de negocia¢do e
consolidacgdo das parcerias publico-privadas em projetos de pesquisa, desenvolvimen-
to e inovacgao (PDI); 2) Proporcionar maior seguranca juridica na negociagao e gestao
dos projetos de parceria para PDI, por meio de instrumentos contratuais analisados e
ratificados pelas respectivas procuradorias das ICTESPs, considerando que no campo
das relagdes juridicas, que envolvem a parceria publico-privada em projetos de PDI ou
prestacdo de servicos tecnoldgicos especializados, existe um cenario de instabilidade
na aplicacdo das legislacdes vigentes e, consequentemente perante os orgaos fiscali-
zadores do Estado.

Isto porque, apesar da legislagdo sobre inovacdo ter evoluido nos ultimos dez anos,
ainda ha uma forte tendéncia de relativizar os contratos de parceria entre o setor pu-
blico - ou seja, as universidades e institutos de pesquisa - e o setor privado de pro-
ducdo - as empresas -, aplicando-se demasiadamente critérios administrativos bu-
rocraticos em detrimento a relevancia técnica sobre os resultados das pesquisas e a
transferéncia da tecnologia ao setor privado.

Os profissionais dos NITs foram os principais atores na idealizacdo e criacdo deste
guia, que buscou compilar as informacdes frutos das discussées nos grupos de tra-
balho, seminarios e mesas redondas realizados pelo Comité de Praticas Juridicas, no
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ambito do Projeto Inova Capacita, fomentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Cientifico e Tecnoldgico (CNPq).

Os debates ocorridos no decorrer do projeto foram importantes para a capacitagdo
dos NITs, principalmente quanto a negociacao contratual. Cada ICTESP, por meio dos
profissionais dos respectivos NITs, declarava os pontos fortes e fracos da relacao ICT/
Empresa com o devido foco juridico, expondo suas maiores dificuldades, possiveis so-
lucdes, além de experiéncias de sucesso em casos concretos, sendo alguns dos desa-
fios superados e outros tidos como li¢cdes aprendidas.

Uma das atividades criadas pelo Comité Gestor foi o compartilhamento de documen-
tos, normativas e politicas utilizados pelos NITs, tais como modelos de instrumentos
contratuais, legislagdes ou normas e portarias internas de cada ICTESPs, relacionados
as parcerias para PDI, propriedade intelectual, incluindo a propriedade industrial e po-
litica de inovacao.

Constatou-se que as ICTESPs ndo possuem uma politica de inovacdo formalizada. In-
clusive, no decorrer do projeto foi sancionada a Lei Federal n° 13.243, de 11 de janei-
ro de 2016, que modificou e aperfeicoou a Lei de Inovacdo Federal n° 10.973/2004 e
também determinou, no artigo 15-A, a obrigatoriedade da ICT de criar a politica de
inovacdo por meio de seu NIT. Sendo assim, foi incluido nas atividades deste modulo
um exercicio proposto pelo IPT, para que cada ICTESP iniciasse, de acordo com as suas
especificidades, a construcdo de sua politica de inovacao.

Adicionalmente, foram compartilhados pelas ICTESPs com o IPT, por meio de uma fer-
ramenta online, varios tipos de instrumentos contratuais utilizados pelos NITs voltados
a PDI. Isso foi feito, a principio, como forma de benchmark e consulta entre os agentes
dos NITs.

Com os documentos recebidos e a necessidade de organiza-los para subsidiar os NITs
no aperfeicoamento a pesquisa de clausulas contratuais e, principalmente, viabilizar e
agilizar a negociacdo de projetos em parceria com empresas, criou-se um “banco de
clausulas” que consiste em uma planilha com diversas clausulas contratuais para 19
tipos de contratos e informagdes detalhadas em aproximadamente 2.000 registros:
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* Termo de sigilo e confidencialidade;

* Transferéncia de know-how;

+ Contrato de prestacdo de servicos;

+ Contrato normativo;

* Projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Inovacao (PDI)

* Acordo de propriedade intelectual;

* Memorando e protocolo de inten¢des;

+ Acordo de transferéncia de materiais;

+ Convénio ou contrato com fundacdes de apoio a pesquisa;
« Convénios para projetos com 6rgaos de fomento a pesquisa;
* Licenciamento de patentes;

+ Contratos ou cooperac¢des internacionais;

« Compartilhamento de laboratoérios;

* Termo de parceria projeto EMBRAPII;

* Fornecimento de tecnologia ndo patenteavel;

* Termo de cooperacdo cientifica e tecnolégica

A partir deste “banco de clausulas”, é possivel analisar as melhores praticas juridicas
contidas nos instrumentos contratuais voltados aos projetos de parceria de PDI, classi-
ficando-os pelas diversas clausulas utilizadas em cada caso especifico.

Para facilitar a busca rapida da pesquisa, utilizamos um recurso chamado “Tabela Di-
namica”, a partir do qual é possivel filtrar os dados em formato de relatérios, permitin-
do uma ampla visualizacdo da pesquisa realizada, seja com énfase na ICTESP ou nas
clausulas classificadas por tipos de contratos.

O compartilhamento de conhecimento, informacdo e integracdo da Rede de NITs, se
deu, também, por meio dos seminarios e mesas redondas.

Cada tema discutido no projeto é tratado neste guia em capitulos separados.
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De maneira geral, o capitulo | trata das relevantes altera¢des da Lei de Inovagdo com a
promulgacao da Lei n. ©13.243, de 11 de janeiro de 2016, além da obrigatoriedade da
Politica de Inovagdo a ser instituida nas ICTs publicas.

O capitulo Il discorre mais especificadamente sobre a Lei de Biodiversidade, abordan-
do os conceitos e discutindo a sua regulamentacdo ocorrida durante o projeto de pra-
ticas juridicas.

Ja o capitulo lll aborda o tema da “Titularidade, Exploracdo e Valora¢do de PI” e de como
este assunto € visto nas ICTESPs, com dificuldades para se valorar um ativo intangivel.

O capitulo IV trata da discussao do papel das Fundac¢des de Apoio e a aplicabilidade
da legislacdo para apoio destas as atividades desenvolvidas pelas ICTESPs, abordando
questdes como a interface com os Tribunais de Contas.

Outro ponto relevante, tratado no capitulo V, é a relacdo entre a ICTESP e a empresa,
que por vezes ultrapassa a questdo do “cliente versus empresa”, sendo, essencialmen-
te, parceiros que visam a inovacao como forma de beneficiar a sociedade.

O capitulo VI discute a relagdo entre os NITs das ICTESPs e as procuradorias, sugerindo
que estes atores devam se alinhar internamente e ajustar os pontos de vista de cada
um.

Por fim, o capitulo VII discorre sobre os desafios juridicos a serem enfrentados pelos
NITs ap6s promulgac¢do do Decreto n. ° 62.817/2017.

Para tornar o presente documento, um guia Util para os NITs, os capitulos também
possuem exemplos de casos de sucesso ou de licGes aprendidas, além de perguntas,
respostas, decisdes e doutrinas - todos discutidos em seminarios realizados pelo pro-
jeto, com a intencdo de tornar a leitura mais interessante do ponto de vista pratico e,
assim, facilitar eventuais consultas feitas pelos profissionais.

Visdo Geral




, Lei de Inovacao Federal, Decreto
Capltu Lo | pautista de Inovacdo e Casos
Prdticos de Sucessos das ICTESP

Luiz Marinello (Consultor)
Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUGAO

O marco legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (C, T & I) no Brasil iniciou-se com a
promulgacao e publicacdo da Lei n.° 10.973, de 02 de dezembro de 2004, inspirada na
Lei de Inovagdo Francesa' e no Bayh-Dole Act 3 americano?.

Recentemente, a Lei n® 13.243, de 11 de janeiro de 2016, promoveu alteracdes que
representam um grande avanco para a parceria entre as Instituicdes Cientificas, Tec-
nolégicas e de Inovacdo (ICTs)® e empresas por meio de arcabouco juridico voltado
ao fomento e ao estimulo de atividades de inovacdo®, com destaque a promoc¢do de
ambientes cooperativos para a producdo cientifica, tecnoldgica e de inova¢do no pais.

A Emenda Constitucional n.° 85, de 26 de fevereiro de 2015, que alterou e adicionou
dispositivos na Constituicdo Federal® com a finalidade de atualizar o tratamento das

1 Lei no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France, disponivel em: <https://goo.gl/4MglUa>.

2 Também conhecido como University and Small Business Patent Procedures Act of 1980, disponivel em: <https://goo.gl/
YhMCzA>.

3 Orgdo ou entidade da administracéo publica direta ou indireta ou pessoa juridica de direito privado sem fins lucrativos,
legalmente constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no Pais, que inclua em sua missdo institucional ou em seu
objetivo social ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de carater cientifico ou tecnolégico ou o desenvolvimento de
novos produtos, servicos ou processos.

4 Lei10.973/2004 art. 2°, IV - introdugdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que resulte em
novos produtos, servicos ou processos ou que compreenda a agregacdo de novas funcionalidades ou caracteristicas a pro-
duto, servico ou processo ja existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;
(Redacdo pela Lei n. © 13.243, de 2016).

5 Alteracdo dos artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219 e acréscimo dos artigos 219-A e 219 B da CF/88.
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atividades de ciéncia e tecnologia, culminou também em alteracdes na Lei de Inovagao
com mecanismos de incentivos legais e fiscais. Além disso, proporcionou maior segu-
ranca juridica no fomento das parcerias entre universidades e institutos de pesquisa
com o setor produtivo brasileiro, disponibilizando maior capacitacdo tecnolégica e de
recursos humanos as empresas, para entdao promover o desenvolvimento do sistema
produtivo regional e nacional e conceder maior autonomia tecnolégica ao Pais.

No arcabouco legal da C, T &1, 9 leis foram modificadas. Todas se encontram anexadas
a este guia:

* Lein®10.973, de 2 de dezembro de 2004;
* Lein®6.815, de 19 de agosto de 1980;
* Lein® 8.666, de 21 de junho de 1993;

*Lein®12.462, de 4 de agosto de 2011;

* Lein®8.745, de 9 de dezembro de 1993;

* Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994;

* Lein®8.010, de 29 de marco de 1990;

* Lein®8.032, de 12 de abril de 1990;
*Lein®12.772, de 28 de dezembro de 2012.

O presente capitulo disserta sobre as recentes alteracdes promovidas na Lei de Ino-
vacdo, incluindo o Decreto Paulista, com énfase aos temas relacionados as parcerias
entre as ICTs e empresas e ao fortalecimento dos agentes intermediadores dessa inte-
racdo, quais sejam: as Fundacdes de Apoio® (Lei n® 8.958/1994) e os Nucleos de Inova-
¢do Tecnoldgica’ (Lei 10.973/2004).

Mais especificamente, este capitulo apresentara as altera¢cdes promovidas na Cons-
tituicdo Federal de 1988 pela Emenda Constitucional n. ° 85 e seus reflexos na Lei de

6 Fundacdo criada com a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensao, projetos de desenvolvimento
institucional, cientifico, tecnolégico e projetos de estimulo a inovacdo de interesse das ICTs, registradas e credenciada no
Ministério da Educacdo e no Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo, nos termos da Lei n. ° 8.958, de 20 de dezembro
de 1994, e das demais legislagbes pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal.

7 Estrutura instituida por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade juridica prépria, que tenha por finalidade a ges-
tdo da politica institucional de inovagdo e por competéncias minimas as atribui¢des previstas nesta Lei.
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Inovagdo Federal. Além disso, tratara dos principais conceitos previstos na Lei n. °
10.973/2004, de acordo com a recente altera¢do dada pela Lei n. ° 13.243/2016.

Os aspectos relacionados a Lei de Inovacdo Estadual de Sdo Paulo e seu Decreto tam-
bém serdo analisados para apoiar os NITs das ICTESPs na construgdo de sua politica
de inovacdo, norma interna que dara maior seguranca juridica aos NITs na operacio-
nalizacdo e gestdo das parcerias dos projetos de PDI com o setor produtivo. Por fim, o
capitulo descrevera os casos de boas praticas de trés ICTESP: Centro Estadual de Edu-
cagdo Tecnoldgica Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do estado de Sao
Paulo (IPT) e Universidade de Sao Paulo (USP), trazendo uma visdo pratica da aplicagdo
de projetos de P D & | em parceria.

EMENDA CONSTITUICIONAL N° 85 DA CF E SEUS REFLEXOS PARA A LEI 10.973/04

O Congresso Nacional, ao verificar a necessidade de ampliar as atribui¢cdes da Lei
de Inovagao Federal, promulgou a Emenda Constitucional n. ° 85, de 26 de fevereiro
de 2015, para estimular a inovacdo e o desenvolvimento cientifico e tecnolégico do
Pais. Em razdo da necessaria adequag¢do aos mandamentos da EC n. ° 85/15, a Lei n.
©10.973/04 foi alterada pela Lei n. ° 13.243/16, que prop0s importantes incentivos ao
sistema da inovagao.

As modifica¢bes introduzidas pela EC n. ° 85/15 estimularam o legislador infraconstitu-
cional a promover e incentivar o desenvolvimento cientifico, a pesquisa, a capacitacao
cientifica e tecnoldgica e a inovagao.

Uma das mudancas mais significantes foi a alteracdo do 81° do artigo 218 da CF, que
incluiu a pesquisa tecnolégica como destinataria de tratamento prioritario do Estado,
em conjunto com a pesquisa basica, que ja constava do citado paragrafo, tendo em
vista alcancar o progresso da ciéncia, tecnologia e inovacao.

Ja 0 §83°do artigo 218 da CF, voltado ao pesquisador, determina que o Estado apoiara a
formacao de recursos humanos nas areas de ciéncia, pesquisa, tecnologia e inovagao,
inclusive por meio do apoio as atividades de extensao tecnologica, e ainda concedera,
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aos que delas se ocupem, meios e condi¢des especiais de trabalho.

A EC n. ° 85 também inseriu novos paragrafos ao artigo 218 com a finalidade de esti-
mular a aproximacao e articulagdo entre institui¢cdes publicas e privadas nas diversas
esferas de governo incentivando, inclusive, a atuagao destas instituicdes no exterior.

Quanto ao artigo 219 da CF, este recebeu um paragrafo Unico que evidencia o estimulo
do Estado na formagdo e fortalecimento da inova¢do nas empresas e demais entes
privados e publicos, promovendo ainda a Constituicdo e a manutencdo de parques e
polos tecnolégicos e de demais ambientes promotores da inovagdo. Estimula também
a atuacao dos inventores independentes e a criacdo, absor¢do, difusdo e transferéncia
de tecnologia das ICTs para as empresas.

Uma importante alteracdo ocorreu no artigo 167 da CF/88, que dispde sobre as ve-
dacBes ao orcamento publico, dentre elas o disposto em seu inciso VI, que proibe a
transposicdo, o remanejamento ou a transferéncia de recursos de uma categoria de
programacdo para outra, ou de um drgdo para outro, sem prévia autorizacdo legis-
lativa. Ndo obstante, a inser¢do do paragrafo 5° no citado artigo, admite a transposi-
¢do, remanejamento e transferéncia de recursos no ambito das atividades de ciéncia,
tecnologia e inovacdo, objetivando viabilizar os resultados de projetos restritos a tais
funcdes, sem necessidade da prévia autorizagdo legislativa.

Ressalta-se, ainda, o artigo 213 da CF que recebeu, por meio de indicagdo do Ministério
da Educacado e Cultura (MEC), um novo paragrafo que trouxe a possibilidade de ativi-
dades de pesquisa, de extensdo e de estimulo e fomento a inovacdo, realizadas por
universidades e/ou por instituicGes de educacdo profissional e tecnolégica, receberem
apoio financeiro do Poder Publico. De acordo com o texto substitutivo da proposta da
ECn.°85/2015, essa nova redagdo visa garantir a participacdo das entidades educacio-
nais no processo de pesquisa, extensado e inova¢do no Pais.

Além dos dispositivos citados, na EC n. © 85/15 foram alterados os artigos 23, 24 e 200
da CF. O legislador deixou expresso, no artigo 23, que passa a ser competéncia comum
da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios proporcionar os meios de acesso a
Cultura, Educacdo, Ciéncia, Tecnologia, Pesquisa e Inovacao.
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Ja a alteracdo do artigo 24 é bastante relevante e ja surtiu efeito no marco legal da
ciéncia e tecnologia. A partir da EC 85/15, a Unido, os Estados e o Distrito Federal passa-
ram a legislar concorrentemente, também, sobre Educacao, Cultura, Desporto, Ciéncia,
Tecnologia, Pesquisa, Desenvolvimento e Inova¢do. Na pratica, os Estados podem - e
devem - legislar de forma complementar em relacdo a lei federal (10.973/2004), como
ja fez o estado de Sao Paulo por meio da Lei Complementar n. ° 1.049/2008, e, recente-
mente, pelo Decreto n.° 62.817/17.

O artigo 200, por sua vez, trata do Sistema Unico de Satde. Neste caso, o legislador
entendeu, por bem, acrescentar uma nova atribuicdo ao SUS, qual seja, incrementar,
em sua area de atuacdo, o desenvolvimento cientifico e tecnoldgico e a inovagao.

AS PRINCIPAIS ALTERAGOES DA LEI DE INOVAGAO FEDERAL

As altera¢des ocorridas na Lei n. ° 10.973, de 2004, que dispde sobre os incentivos a
inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, introduzidas na
Lei n. ° 13.243, de 2016, sdo resultado das discussdes entre os atores do Sistema Na-
cional de Inovagdo (SNI), por meio das Comissdes de Ciéncia e Tecnologia da Camara e
do Senado. Foi reconhecida a necessidade de reduzir os impedimentos legais e buro-
craticos da lei com a finalidade de conferir as InstituicSes Cientificas, Tecnoldgicas e de
Inovagdo (ICTs) maior incentivo, flexibilidade e agilidade para parcerias com empresas
do setor produtivo.

O artigo 2° da lei de inovacdo federal traz diversos conceitos que devem ser observa-
dos pelo usuario do sistema e que possuem enorme relevancia para definir correta-
mente “inovag¢ao”, “criagao”, “ICT", “NIT” e outros.

No referido artigo, foi incluido o inciso Ill-A, que apresenta o conceito de “incubadora
de empresas” - que ndo havia sido estabelecido antes da modificacdo da lei.

Chamamos atencdo, ainda, para a modificacdo introduzida pela Lei 13.243/16 em re-
lacdo ao inciso IV do mesmo artigo 2° que conceitua “inovacdo”. Neste caso, ficou

8 Art.2° 1V -inovacdo: introducdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos
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evidente para o legislador que “inova¢do” deve, necessariamente, atender ao bindémio
ambiente produtivo e social.

"o

Houve, ainda, o acréscimo de conceitos como “parque tecnolégico”, “polo tecnolégico”,
“extensao tecnologica”, “bonus tecnoldgico” e “capital intelectual”, respectivamente in-
cisos X, XI, XII, Xlll e XIV do artigo 2° da lei federal de inovacao.

A lei federal confere diversos tipos de relacionamento entre as Instituicdes de Ciéncia
e Tecnologia e Inovacdo (ICTs) e o setor produtivo.

O artigo 4° estabelece a possibilidade de contratos ou convénios para o compartilha-
mento e a permissdo de uso de laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e
demais instalagdes com ICT ou empresas, além da permissao de uso do capital intelec-
tual das ICTs para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagao.

O inciso Il do referido artigo trata da possibilidade de permissdo de uso do capital inte-
lectual das ICTs. O artigo 8°'° traz a faculdade da ICT em prestar servicos a instituicdes
publicas e/ou privadas. Neste caso, o legislador trouxe uma novidade ao delimitar que

produtos, servicos ou processos ou que compreenda a agregacao de novas funcionalidades ou caracteristicas a produto,
Servico ou processo ja existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;

9 Art.40 AICT publica podera, mediante contrapartida financeira ou ndo financeira e por prazo determinado, nos termos
de contrato ou convénio: | - compartilhar seus laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalagdes
com ICT ou empresas em acdes voltadas a inovagdo tecnolégica para consecucdo das atividades de incubacéo, sem preju-
izo de sua atividade finalistica;

Il - Permitir a utilizacdo de seus laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalagdes existentes em
suas proprias dependéncias por ICT, empresas ou pessoas fisicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovacdo, desde que tal permissao ndo interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite; Ill - permitir o uso
de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo. Paragrafo Unico. O compartilhamento e
a permissdo de que tratam os incisos | e Il do caput obedecerdo as prioridades, aos critérios e aos requisitos aprovados
e divulgados pela ICT publica, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade de oportunidades a
empresas e demais organizagdes interessadas.

10 Art. 80 E facultado & ICT prestar a instituicdes publicas ou privadas servicos técnicos especializados compativeis com os
objetivos desta Lei, nas atividades voltadas a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, visando,
entre outros objetivos, a maior competitividade das empresas. (Grifos nossos).

§ 10 A prestacdo de servigos prevista no caput dependera de aprovacdo pelo representante legal maximo da instituicao,
facultada a delegacdo a mais de uma autoridade, e vedada a subdelegacdo.

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

§ 30 O valor do adicional variavel de que trata o 8 20 deste artigo fica sujeito a incidéncia dos tributos e contribuicdes apli-
caveis a espécie, vedada a incorporagdo aos vencimentos, a remuneragao ou aos proventos, bem como a referéncia como
base de calculo para qualquer beneficio, adicional ou vantagem coletiva ou pessoal.

§ 40 O adicional variavel de que trata este artigo configura-se, para os fins do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, ganho eventual.
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prestacdo de servicos abrange apenas “servicos técnicos especializados”. Fato é que, o
mesmo definiu uma nova terminologia, mas nao definiu seu conceito - razdo pela qual
cabera ao intérprete da lei definir o que se entende, na pratica, por “servicos técnicos
especializados”. No entanto, o Decreto n. ° 62.817, 2017 (Inovagdo SP) supriu esta difi-
culdade para as ICTESPs ao definir no artigo 48, 82° o conceito de prestacao de servi¢os
tecnoldgicos.

O paragrafo primeiro inova ao prever a possibilidade de o representante maximo da
instituicdo delegar a assinatura de referidos contratos de prestacdo de servicos, o que
desobstrui e acelera as contrata¢fes das instituicdes. O artigo 9°'" estabelece os con-
tornos legais para os acordos de parceria, prevendo situagdes facultativas e obriga-
torias para as partes contratantes. Caso optem pela efetivagdo do acordo, torna-se
obrigatério para as partes prever em contrato a titularidade da propriedade intelectual
e a participacao nos resultados da exploracdo das cria¢des resultantes da parceria.

O legislador também fez a previsdo da possibilidade de cessdo da totalidade dos di-

11 Art. 90 E facultado & ICT celebrar acordos de parceria com instituicdes publicas e privadas para realizacéo de atividades
conjuntas de pesquisa cientifica e tecnolégica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servico ou processo.

§ 10 O servidor, o militar, o empregado da ICT publica e o aluno de curso técnico, de graduacdo ou de pés-graduacdo
envolvidos na execugdo das atividades previstas no caput poderéo receber bolsa de estimulo a inovagdo diretamente da
ICT a que estejam vinculados, de fundagao de apoio ou de agéncia de fomento.

§ 20 As partes deverdo prever, em instrumento juridico especifico, a titularidade da propriedade intelectual e a participacdo
nos resultados da exploracdo das criacdes resultantes da parceria, assegurando aos signatarios o direito a exploragdo, ao
licenciamento e a transferéncia de tecnologia, observado o disposto nos 88 40 a 70 do art. 60.

§ 30 A propriedade intelectual e a participagdo nos resultados referidas no 8 2o serdo asseguradas as partes contratantes,
nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual
mediante compensacdo financeira ou nao financeira, desde que economicamente mensuravel.

§ 40 A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doacdo, ndo configura vinculo empregaticio, ndo
caracteriza contraprestacdo de servicos nem vantagem para o doador, para efeitos do disposto no art. 26 da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, e ndo integra a base de célculo da contribuicdo previdenciaria, aplicando-se o disposto neste
paragrafo a fato pretérito, como previsto no inciso | do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Art. 90-A. Os 6rgdos e entidades da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios sdo autorizados a conceder
recursos para a execucao de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo as ICTs ou diretamente aos pesquisadores
a elas vinculados, por termo de outorga, convénio, contrato ou instrumento juridico assemelhado.

§ 10 A concessdo de apoio financeiro depende de aprovacéo de plano de trabalho.

§ 20 A celebracdo e a prestacdo de contas dos instrumentos aos quais se refere o caput serdo feitas de forma simplificada
e compativel com as caracteristicas das atividades de ciéncia, tecnologia e inovacdo, nos termos de regulamento.

§ 30 A vigéncia dos instrumentos juridicos aos quais se refere o caput devera ser suficiente a plena realizacdo do objeto,
admitida a prorrogacdo, desde que justificada tecnicamente e refletida em ajuste do plano de trabalho. (Incluido pela Lei
n°13.243, de 2016)

§ 40 Do valor total aprovado e liberado para os projetos referidos no caput, podera ocorrer transposicdo, remanejamento
ou transferéncia de recursos de categoria de programagdo para outra, de acordo com regulamento. (Incluido pela Lei n®
13.243, de 2016)

§ 50 A transferéncia de recursos da Unido para ICT estadual, distrital ou municipal em projetos de ciéncia, tecnologia e
inovagdo ndo podera sofrer restrigdes por conta de inadimpléncia de quaisquer outros érgdos ou instancias que néo a
prépria ICT. (Incluido pela Lei n° 13.243, de 2016)
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reitos de propriedade intelectual ao parceiro privado, tema tratado em especial no
Capitulo lll do presente guia. O fato € que, a possibilidade de cessdo total de direitos,
como previsto no artigo 9°, trata-se de uma faculdade e ndo de uma obrigatoriedade
da ICT, e sera um dos desafios para os NITs que deverdo estar atentos a diversos dispo-
sitivos legais, ndo exclusivamente a lei 10.973/2004, mas a lei n.° 9.279/96 (propriedade
industrial), a lei n.° 8.666/93 (licitagdes e contratos da administracdo publica) e a lei n.°
4.717/65 (acdo popular), sem prejuizo de outros instrumentos e politicas internas de
inovacdo, politicas de agentes fomentadores da PD&l tais como FINEP, FAPESP, BNDES/
FUNTEC, EMBRAPII e outros, incluindo portarias ou instru¢des normativas, por exem-
plo, que poderao vetar tais transacfes ou ainda estabelecer restricdes.

O artigo 5° da lei 10.973/2004'%, também com ineditismo criado pela lei 13.243/2016,
prevé a possibilidade da Unido (e de seus entes federativos) participar minoritaria-
mente do capital social de empresas, com o propésito de desenvolver produtos ou
processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas
nas politicas de ciéncia, tecnologia, inovacdo e de desenvolvimento industrial de cada
esfera de governo.

Deixou expresso o legislador, por meio dos 8§ 1° e 2°,'* que a propriedade intelectual
sobre os resultados dos desenvolvimentos realizados pelas empresas da qual o gover-

12 Art.5° Sdo a Unido e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos de regulamento, a parti-
cipar minoritariamente do capital social de empresas, com o propésito de desenvolver produtos ou processos inovadores
que estejam de acordo com as diretrizes e prioridades definidas nas politicas de ciéncia, tecnologia, inovacédo e de desen-
volvimento industrial de cada esfera de governo.

§ 10 A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencerad a empresa, na forma da legislacdo vigente e de seus
atos constitutivos.

§ 20 O poder publico podera condicionar a participagdo societaria via aporte de capital a previsdo de licenciamento da
propriedade intelectual para atender ao interesse publico.

§ 30 A alienagdo dos ativos da participacdo societdria referida no caput dispensa realizacdo de licitagdo, conforme legisla-
¢do vigente.

§ 40 Os recursos recebidos em decorréncia da alienacdo da participacdo societaria referida no caput deverao ser aplicados
em pesquisa e desenvolvimento ou em novas participagdes societarias.

§ 50 Nas empresas a que se refere o caput, o estatuto ou contrato social podera conferir as a¢des ou quotas detidas pela
Unido ou por suas entidades poderes especiais, inclusive de veto as deliberagdes dos demais sécios nas matérias que
especificar.

§ 60 A participacdo minoritaria de que trata o caput dar-se-a por meio de contribuicdo financeira ou ndo financeira, desde
gue economicamente mensuravel, e podera ser aceita como forma de remuneracao pela transferéncia de tecnologia e pelo
licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploracdo de criagdo de titularidade da Unido e de suas entidades.

13 §1°A propriedade intelectual sobre os resultados obtidos pertencera a empresa, na forma da legislacdo vigente e de
seus atos constitutivos.

§ 2° O poder publico podera condicionar a participacao societaria via aporte de capital a previsao de licenciamento da
propriedade intelectual para atender ao interesse publico.
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no é sécio pertencerd a empresa, na forma da legislacdo vigente e de seus atos consti-
tutivos. Porém, o governo pode condicionar sua participagdo como socio da empresa
impondo certas condi¢Bes em relacdo aos licenciamentos da propriedade intelectual
que sera gerada pela empresa, com o objetivo de garantir o atendimento do interesse
publico. Porém, o referido dispositivo pede regulamento por meio de Decreto que ain-
da ndo entrou em vigor.

O artigo 6°, caput' da Lei 10.973/2004, disciplina a possibilidade da ICT licenciar ou
fornecer tecnologia de “prateleira”, ou seja, aquela que foi desenvolvida na integra
por esta, sem a participacdo de terceiros, nos termos ditados por seu paragrafo § 1°.75.
Assim, mais um desafio para os NITs: disciplinar em sua politica de inova¢do a opera-
cionalizacdo do referido artigo.

No entanto, no mesmo artigo 6°, caput, o legislador fez a previsdo da possibilidade da
ICT celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de licenciamento de desenvolvi-
mento para outorga do direito de uso com exclusividade sobre o resultado obtido em
parceria com outras instituicdes e/ou empresas. Mas neste caso, como dispde no §1°A,
ndo ha obrigatoriedade da oferta publica conforme previsto no 81°, desde que prevista
a forma de remuneracdo a ICT. Sendo assim, entendemos que se houver parceria para

14 Art. 6°. Efacultado & ICT publica celebrar contrato de transferéncia de tecnologia e de licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploracdo de criacdo por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria.

§ 10 A contratacdo com clausula de exclusividade, para os fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicacdo de
extrato da oferta tecnolégica em sitio eletrdnico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua politica de inovagao.

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

§ 20 Quando ndo for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput
deste artigo poderdo ser firmados diretamente, para fins de exploracdo de criacdo que deles seja objeto, na forma do
regulamento.

§ 30 A empresa detentora do direito exclusivo de exploracdo de criacdo protegida perdera automaticamente esse direito
caso ndo comercialize a criacdo dentro do prazo e condi¢des definidos no contrato, podendo a ICT proceder a novo licen-
ciamento.

§ 40 O licenciamento para exploragdo de criagdo cujo objeto interesse & defesa nacional deve observar o disposto no § 30
do art. 75 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.

§ 50 A transferéncia de tecnologia e o licenciamento para exploracdo de criacdo reconhecida, em ato do Poder Executivo,
como de relevante interesse publico, somente poderéo ser efetuados a titulo ndo exclusivo.

§ 60 Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores ou quaisquer outros servidores, empregados ou
prestadores de servicos sdo obrigados a repassar os conhecimentos e informacdes necessarios a sua efetivagdo, sob pena
de responsabilizacdo administrativa, civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.

§ 70 Aremuneracdo de ICT privada pela transferéncia de tecnologia e pelo licenciamento para uso ou exploracdo de criacdo
de que trata o § 60 do art. 50, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento e inovacdo, ndo representa impeditivo
para sua classificagdo como entidade sem fins lucrativos.

15 Acontratacdo com clausula de exclusividade, para fins de que trata o caput, deve ser precedida da publicagdo de extra-
to de oferta tecnolégica em sitio eletrénico oficial da ICT, na forma estabelecida em sua politica de inovacao.
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projetos de PDI, a leitura do artigo 6° deve ser harmdnica com o artigo 9°, sendo que
este Ultimo prevé os acordos de parceria para a realizacao de atividades conjuntas de
pesquisa cientifica e tecnolégica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servigo

OuU processo.

O artigo 20° trata do interessante e promissor uso do poder de compra do Estado
como incentivo a inovacgdo, sendo facultado a administracdo publica contratar direta-
mente ICTs, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamen-
te ou em consoércios, visando a realizacdo de atividades de pesquisa, desenvolvimento
e inovagdo que envolvam risco tecnolégico, para solucdo de problema técnico especi-
fico ou obtencdo de produto, servi¢o ou processo inovador.

Dessa forma, em linhas gerais, a Lei n. ® 10.973/04 com as modifica¢8es inseridas pela
Lei n. ° 13.243/16, trouxe novo alento a ciéncia, tecnologia e inovacdo, oferecendo me-
canismos mais simples e incentivos mais adequados a promocdo da inovacao, pesqui-
sa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo.

Como este guia pretende apoiar os NITs das Instituicdes de Cientificas e Tecnologicas
do estado de Sao Paulo (ICTESP) para construcdo de sua politica de inovagdo, meca-
nismo e ferramenta que sdo propulsores para operacionaliza¢do dos incentivos pro-
porcionados pelo novo marco da C T &, a proxima secdo desse capitulo tratara, com
maiores detalhes, sobre a aplicacdo da Lei Complementar 1.049, de 19 de junho de
2008 e a recente publicagdo do Decreto Regulamentador n.°62.817, de 04 de setembro
de 2017, para apoio na construg¢ao da politica de inova¢do das ICTESPs.

CONSTRUINDO A POLITICA DE INOVAGAO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR N. °
1049, DE 2008 E DECRETO N. © 62.817, DE 2017

O estado de Sdo Paulo possui normas especificas relacionadas a politica estadual de
ciéncia, tecnologia e inovagdo. A EC n. © 85/15 atribuiu a Unido competéncia para esta-
belecer normas gerais sobre ciéncia, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovagdo
e, aos Estados, normas complementares.
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Neste sentido, o Decreto 62.817 de 04 de setembro de 2017, ora denominado “Decreto
Paulista”, visou regulamentar a Lei Federal n. © 10.973, de 02 de dezembro de 2004,
bem como a Lei Complementar n. © 1.049 de 19 de junho de 2008, com a finalidade de
assegurar a fiel execucdo da C T & | no Estado.

Com excecdo de alguns artigos, que merecem uma avaliacdo minuciosa, em linhas ge-
rais, o Decreto Paulista - ordem juridica expedida pelo chefe do Poder Executivo -, teve
a intencdo de pormenorizar as disposi¢des gerais e abstratas da Lei n. © 1.049/2008
para viabilizar sua aplicacdo em casos especificos e, smj, parece-nos ter atingido seu
objetivo, funcionando como norma complementar a Lei Federal n. © 10.973/2004, que
era precipuamente seu papel. No entanto, em razdo da prematuridade do Decreto
Paulista, sancionado no ultimo dia 04 de setembro de 2017, ha muito pouco o que se
trazer sobre o entendimento doutrinario.

Nossa proposta, entdo, sera dissertar os pontos discutidos pelo Comité de Praticas
Juridicas e os principais aspectos envolvidos na norma regulamentadora - com uma
avaliacdo critica para alguns casos especifico - para propiciar o inicio de uma discusséo
juridica aos que, certamente, se prolifera entre os NITs estaduais, cabendo ao Comité
de praticas juridicas continuar a fomentar a discussdao com debates especificos. Por
exemplo, para alguns artigos, ao nosso ver controversos, tais como os ajustes e os limi-
tes do papel das Fundac8es de Apoio e o registro do pedido de patentes em nome do
Governo do estado de Sao Paulo, e apoiar os NITs na redacao das respectivas politicas
de inovagao.

Em consonancia com a estruturacao do Decreto Paulista, apontamos abaixo os se-
guintes topicos: I). Do papel das ICTESPs, dos NITs e das Fundag¢des de Apoio; Il). Dos
Ajustes e Incentivos a Inovacao; Ill). Do Estimulo aos Pesquisadores e IV). Do credencia-
mento das Fundacdes de Apoio perante a Secretaria de Desenvolvimento Econémico,
Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (SDECTI).

1) Do papel das ICTESPs, dos NITs e das Fundagdes de Apoio

O legislador detalhou o papel dos referidos atores da C&T. Especificamente em relagao
aos NITs, houve um avanco significativo no seu empoderamento, considerando que
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toda e qualquer transa¢ao envolvendo parcerias de projetos de PDI, assuntos relacio-
nados a propriedade intelectual, entre outros ajustes normatizados pela Lei de Inova-
¢do (Federal e Estadual), devem obrigatoriamente envolver o NIT da respectiva ICTESP,
sob pena de nulidade do ato.

Ja com relacdo as FundacGes de Apoio, sdo muitas e significativas regras que deverdo
ser observadas, pois embora sendo instituicdes privadas e sem fins lucrativos, transa-
cionam erario publico, o que justifica o principio da transparéncia e da cautela, entre
outros trazidos pela legislagdo em comento.

a. Das ICTESPs

Deixou expresso o Decreto Paulista que as ICTESPs adotardo, na elaboragdo e execu-
¢do dos seus orcamentos, as medidas cabiveis em relacdo a administracdo e gestdo
de sua politica de inovacdo tecnologica, de modo a permitir o recebimento de receitas
e 0 pagamento de despesas decorrentes de suas obrigagdes. Isso inclui as despesas
para a protecao da propriedade intelectual e os pagamentos devidos aos criadores e
eventuais colaboradores, ouvido o Nucleo de Inovagao Tecnolégica (NIT), além de que,
referidos recursos financeiros constituirdo receita propria e deverdo ser aplicados,
exclusivamente, em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagao

tecnoldgica.

Assim, a partir da vigéncia do presente Decreto Paulista, parece-nos fazer sentido que
os NITs do estado de Sao Paulo acelerem as discuss@es sobre a criagdo de suas poli-
ticas de inovacdo tecnolégica, ndo apenas para poder gerir sua inova¢do ante o que
j& pregava a Lei Federal, mas também para que possam usufruir do recebimento de
receitas e realizar o pagamento de suas despesas.

Trés aspectos chamam atenc¢do como novidade do Decreto Paulista:

1) O Estado, as ICTESPs e as respectivas agéncias de fomento poderdo estimular e
apoiar a constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de projetos de
cooperacdo envolvendo empresas nascentes (além das outras formas ja previstas
na Lei Federal);
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2) O pesquisador passara a ter a obrigacdo legal de assinar o convénio (ou instru-
mento congénere) em conjunto com o dirigente maximo da ICTESP - o que, sob
a nossa Gtica pode engessar 0 processo, pois ndo parece ser necessario que o
pesquisador tenha que se preocupar em entender os detalhes de eventual nego-
ciacdo, sendo este o papel do NIT;

3) Ha previsdo para que as ICTESPs obedecam ao disposto na legislacdo de acesso
a informacgdo no sentido de divulgar em sitio eletronico oficial a relagdo de seus
pesquisadores, as linhas de pesquisa em andamento, os contratos, convénios e
instrumentos congéneres firmados e os valores repassados por entidades priva-
das, ainda que por intermédio de instituicdo de apoio, ressalvadas as informacdes
classificadas como sigilosas e de segredo industrial.

b. Dos NITs Estaduais

O Decreto evidenciou que ficam mantidos os NITs atualmente existentes em cada uma
das ICTESPs das Secretarias de Estado’®, além de possuirem as seguintes atribui¢des:

1) Promover o desenvolvimento e a implementacdo das politicas institucionais de
inovacao da ICTESP;

2) Fomentar a pesquisa aplicada e a inovagao na ICTESP, servindo de elo com os

16 1. da Secretaria de Agricultura e Abastecimento:
a) na Agéncia Paulista de Tecnologia dos Agronegécios;
b) no Instituto Agronémico;

¢) no Instituto Bioldgico;

d) no Instituto de Economia Agricola;

e) no Instituto de Pesca;

f) no Instituto de Tecnologia de Alimentos;

g) no Instituto de Zootecnia;

2. da Secretaria da Saude:

a) no Instituto Adolfo Lutz;

b) no Instituto Butantan;

¢) no Instituto “Dante Pazzanese” de Cardiologia;

d) no Instituto “Lauro de Souza Lima”;

e) no Instituto Pasteur;

f) no Instituto de Sadde;

3. da Secretaria do Meio Ambiente:

a) no Instituto de Botanica;

b) no Instituto Florestal;

¢) no Instituto Geoldgico;

4. da Secretaria de Planejamento e Gestdo, no Instituto Geografico e Cartografico.
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setores produtivos;

3) Zelar pela manutencdo da politica institucional de estimulo a protecdo das cria-
¢Bes, licenciamento, inovagdo e outras formas de transferéncia de tecnologia;

4) Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pes-
quisa para o atendimento das disposi¢des da Lei federal n° 10.973, de 2 de dezem-
bro de 2004;

5) Avaliar a solicitagdo de inventor independente para adocao de invengao na for-
ma do artigo 15 da Lei Complementar n°® 1.049, de 19 de junho de 2008;

6) Opinar pela conveniéncia de promover a protecao das criacdes desenvolvidas
na institui¢do;

7) Opinar quanto a conveniéncia de divulgacdo das cria¢cdes desenvolvidas na ins-
tituicdo, passiveis de protecdo intelectual;

8) Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencdo dos titulos de pro-
priedade intelectual da instituicdo;

9) Desenvolver estudos de prospeccdo tecnoldgica e de inteligéncia competitiva
no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as agdes de inovagdo
da ICTESP;

10) Desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inova¢do gerada
pela ICTESP;

11) Promover e acompanhar o relacionamento da ICTESP com empresas;

12) Negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da ICTESP.

c. Das Fundagdes de Apoio

O Decreto Paulista dispds sobre o papel, requisitos, funcionamento e credenciamento

das Fundacdes de Apoio por meio de 13 artigos. Este volume ja demonstra ao mesmo

Lei de Inovagdo Federal, Decreto Paulista de Inovacdo e Casos Praticos de Sucessos das ICTESP




tempo relevancia da Fundacdo de Apoio no ambiente de inovagdo e os cuidados que
devem ser observados tanto pelas Fundag¢des de Apoio como pelas empresas e IC-
TESPs que estardo envolvidas neste relacionamento.

O Decreto previu que:

1). E necessério instrumento juridico adequado para que as ICTESPs deleguem a
captagdo, a gestdo e a aplicacdo de suas receitas proprias para as Fundag¢des de
Apoio;

2). As Fundac¢bes podem utilizar-se de bens e servicos das ICTESPs apoiadas (pelo
prazo necessario a elaboracdo e execugao do projeto);

3). no caso de envolver recursos provenientes do poder publico, as fundagdes de
apoio deverdo adotar regulamento proprio especifico para aquisicdes e contrata-
¢Bes de obras e servicos, que garanta a observancia dos principios da impessoali-
dade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiéncia.

No que concerne a transparéncia, as fundacdes serdo obrigadas a divulgar na integra,

em seu sitio eletrénico oficial:

1) Os contratos, convénios e instrumentos congéneres de que trata este decreto,
firmados e mantidos pela fundagdo de apoio com as ICTESPs, bem como com a
FINEP, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico - CNPq,
FAPESP e as Agéncias Financeiras Oficiais de Fomento;

2) Os relatorios semestrais de execucdo dos contratos de que trata o inciso | deste
artigo, indicando os valores executados, as atividades, as obras e 0s servi¢os rea-
lizados, discriminados por projeto, unidade académica ou pesquisa beneficiaria;

3) A relacdo dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a servidores ou
agentes publicos de qualquer natureza em decorréncia dos ajustes de que trata o
inciso | deste artigo;

4) A relacdo dos pagamentos de qualquer natureza efetuados a pessoas fisicas e

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



juridicas em decorréncia dos contratos, convénios e instrumentos congéneres de
que trata o inciso | deste artigo;

5) As presta¢des de contas dos contratos, convénios e instrumentos congéneres
de que trata o decreto, firmados e mantidos pela fundacdo de apoio com as IC-
TESPs, bem como com a FINEP, o CNPq, FAPESP e as Agéncias Financeiras Oficiais
de Fomento.

Excetuam-se da regra acima as informacgdes classificadas como sigilosas e de segredo
industrial. Além disso, ndo poderado contratar tanto conjuge, companheiro ou parente,
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de
ocupantes de cargos de direcdo superior das ICTESPs por elas apoiadas, bem como
pessoa juridica que tenha como proprietario, socio ou cotista:

1) Seu dirigente;
2) Servidor das ICTESPs;

3) Conjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguini-
dade ou afinidade, até o terceiro grau, de seu dirigente ou de servidor das ICTESPs
por elas apoiadas.

O Decreto Paulista define, ainda, que as Fundacdes de Apoio deverdo se credenciar na
Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia, Tecnologia e Inovagao.

11. Dos Ajustes e Incentivos a Inovagao

Sdo diversos os ajustes e incentivos a inovagdo previstos na Lei Federal que buscam a
aproximacdo entre os atores do Sistema Nacional de Inovac¢do (SNI). Esta aproximacao
se materializa por 3 possiveis caminhos especificos, porém complementares:

1) celebracdo de contratos e convénios nas modalidades previstas na Lei;
2) instrumentos de estimulo a inovacdo nas empresas;"’

17 Art. 19, 8 20-A, itens | a XII.
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3) outras formas de inducdo a atmosfera da inovacdo: compartilhamento de labo-
ratérios, formacdo de polos, parques tecnologicos e incubadoras, incentivos aos
inventores para empreender, mobilidade dos pesquisadores entre a academia e
o setor produtivo, dispensa do processo licitatério e desburocratizacdo de proces-
sos com o auxilio das fundac8es de apoio.

Os contratos ou convénios, em especial, sdo instrumentos peculiares. Para celebra-
rem, as partes (ou participes no caso dos convénios) devem obedecer as normas e
principios do direito administrativo (mais rigidas para os convénios e menos rigidas
para os contratos). O Decreto Paulista estipulou normas gerais que sao aplicaveis aos
ajustes. Sao elas:

1) faculdade da ICTESP, em disponibilizar em seu sitio eletrénico oficial, canal pro-
prio para possibilitar que empresas e organiza¢8es do terceiro setor ou ICTs for-
mulem propostas de participacdo em projetos de pesquisa, desenvolvimento e
inovacao;

2) faculdade da ICTESP em realizar chamamento publico para apresentacdo de
propostas, por entidades publicas ou privadas, para a solugdo de problemas esta-
tais ou para atuacdo em conjunto em linhas de pesquisa e desenvolvimento.

Para esta fase inicial, o Decreto Paulista facultou as partes celebrarem protocolo de
intencdes ou memorando de entendimento (que ndo podem contemplar contetido
obrigacional) e, se houver necessidade, que conste clausula de confidencialidade.

Quanto a modalidade do ajuste, em um segundo momento, deixou expresso o Decreto
Paulista que podera ser contrato, convénio, parceria ou instrumento congénere e que
deverao dispor (minimamente) sobre:

1) Os valores a serem pagos a titulo de bolsa a pesquisadores ou estudantes;

2) O montante que sera destinado as adequac0es, devidamente especificadas, do
laboratério utilizado na pesquisa;

3) A titularidade da propriedade intelectual;
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4) A participacdo nos resultados da exploracdo das criagdes, incluindo-se o percen-
tual devido aos pesquisadores a titulo de eventuais royalties;

5) Os critérios para compartilhar resultados futuros.

Curiosamente, o Decreto Paulista definiu que as patentes e registros de propriedade
industrial advindos de contratos, parcerias, convénios e instrumentos congéneres fir-
mados pela Administracao Publica direta deverdo ser formalizados em nome do esta-
do de Sdo Paulo, indicando-se o nome da ICTESP responsavel pelo seu gerenciamento.

Nos parece que a melhor leitura para esta clausula é que os depdsitos de patente con-
tinuem exatamente da maneira que estdo, uma vez que o estado de S3o Paulo é um
ente desprovido de personalidade, sendo possivel executar os depositos de patente
através de seus Entes personalizados.

Outro aspecto que merece destaque é aquele relacionado ao limite de recursos para
cobertura de despesas operacionais e administrativas. O Decreto Paulista estipulou
que os ajustes firmados entre as ICTESPs, as institui¢cdes de apoio, agéncias de fomen-
to e as entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos voltadas para ativi-
dades de pesquisa, cujo objeto seja compativel com a finalidade do Decreto, poderdo
prever a destinacao de percentual até 15% dos recursos para cobertura de despesas
operacionais e administrativas necessarias para a execucdo desses acordos.

Especificamente em relagao aos tipos de ajuste, o Decreto Paulista complementou a
Lei federal de forma bastante detalhada. Por esta razdo, parece fazer sentido que se
aponte abaixo para cada um dos ajustes os referidos avancos.

a. Dos termos de parceria

Em relagdo ao termo de parceria, o Decreto Paulista estabeleceu normas especificas se
houver ou ndo repasse de recursos. Além disso, o que é um instrumento especifico e
independente na Lei Federal (compartilhamento de laboratérios e infraestrutura) com
o Decreto Paulista passa ser uma hipétese contemplada no acordo de parceria (na
modalidade que ndo prevé repasse de recurso).

Lei de Inovagdo Federal, Decreto Paulista de Inovacdo e Casos Praticos de Sucessos das ICTESP



Dos termos de parceria sem repasse de recursos

Além da faculdade criada para as partes celebrarem parceria para desenvolvimento
conjunto de pesquisa cientifica e tecnologica e desenvolvimento de tecnologia, produ-
to, servico ou processo, como a Lei federal ja definia, o Decreto Paulista definiu que:

Devem ser observadas, conforme o caso, as disposi¢des do artigo 116 da Lei fede-
ral n° 8.666, de 21 de junho de 1993:

1) O Decreto n® 59.215/2013;
2) A Lei Federal n.°©13.019/2014;
3) O Decreto n.°61.981/2016;

4) Que o instrumento juridico deve assegurar a liberdade suficiente para o exerci-
cio da inovagdo e da criatividade com vistas ao atingimento dos resultados estabe-
lecidos (o artigo 39 define resultados minimos esperados);

5) Que a propriedade intelectual e a participagdo nos resultados serdo assegura-
das aos participes, nos termos avengados, na propor¢ao equivalente ao montante
do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria e dos recur-
sos humanos, financeiros e materiais alocados, assegurando aos signatarios o di-
reito a exploracao, ao licenciamento e a transferéncia de tecnologia (ressuscitando
o disposto na Lei federal, antes das modifica¢8es introduzidas pela Lei 13.243/16);

6) A A ICTESP podera ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de pro-
priedade intelectual mediante compensacdo financeira ou nao financeira, desde
que economicamente mensuravel.

Também definiu o Decreto Paulista, com um arranjo distinto da Lei Federal de Inova-
¢do, que podera constar do instrumento juridico que rege a parceria clausula em que a
ICTESP, mediante contrapartida financeira ou ndo financeira e por prazo determinado,
com a interveniéncia ou ndo de fundag¢do de apoio, compromete-se a:
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1) Compartilhar seus laboratérios, equipamentos, instrumentos, materiais e de-
mais instalagdes existentes em suas dependéncias com ICT, empresas ou pessoas
fisicas, em acdes voltadas a pesquisa, desenvolvimento e inovagdo tecnolégica,
para consecucdo das atividades previstas neste decreto, desde que tal permissao
ndo prejudique sua atividade finalistica;

2) Permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovagao.

Do termo de parceria com repasse de recursos financeiros

Para a modalidade em que haja repasse de recursos financeiros, o Decreto Paulista
definiu que:

1) O ajuste, quando celebrado na forma de convénio, deve ser precedido de cha-
mamento publico, sendo que o edital devera ser divulgado em pagina do sitio
oficial na internet do érgéo ou entidade do estado de Sdo Paulo, com antecedén-
cia minima de 30 (trinta) dias, sendo inexigivel na hipétese de inviabilidade de
competicdo, em razdo da natureza singular do objeto do convénio, ou se as
metas somente puderem ser atingidas por uma entidade especifica;

2) Nao podem ser objeto do ajuste a produ¢do em escala de quaisquer produtos
e a aquisicdo de bens ou servicos para o beneficio ou uso direto do 6rgdo ou enti-
dade repassadora dos recursos;

3) Devera ser prevista a contrapartida a ser prestada pelo beneficiario;

4) O convenente deve aplicar os recursos financeiros repassados exclusivamente
na consecucdo de seus objetivos, sendo vedada, em qualquer hipétese, a incorpo-
racdo de tais recursos ou sua caracterizacdo como receita prépria ou pagamento
por prestacao de servicos;

5) Sera obrigatéria a prestacdo de contas da forma dos artigos 42 a 46 do Decreto.
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b. Dos contratos de prestacao de servigos

O contrato de prestacdo de servigos difere pouco da forma prevista na Lei Federal. O
Decreto Paulista, como ja informado, conceituou em seu artigo 48, 82° “servico técni-
co especializado”, como: “consideram-se servicos técnicos especializados os servigos
que envolvam a producao de cria¢gées e novas tecnologias, bem como os servicos
complementares ou instrumentais a tecnologia desenvolvida, tais como medic¢do tec-
nolégica, testes, certificacdes, pesquisas, estudos e projetos destinados a execugdo e
exploracdo da inovacdo ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.

O conceito, como esta descrito, podera criar controvérsia na relagdo entre as partes,
uma vez que “producao de criagdes e novas tecnologias” extrapolam a prestagdo de
servigos rotineiras pois envolvem resultados passiveis de apropriacdo por propriedade
industrial, ressuscitando a controvérsia sobre quem serd o titular desta propriedade
industrial resultante, considerando a Lei 9.279/96 que define e - na auséncia de estipu-
lacdo em contrario - pertence ao contratante. Sendo assim, smj. o Decreto Paulista ndo
foi muito técnico ao incluir o conceito de criagdo neste tipo de contrato.

No entanto, devemos considerar, para o segundo paragrafo do conceito de prestacdo
de servicos tecnolégicos especializados, ou seja:

“(...) bem como os servicos complementares ou instrumentais a tecnologia desenvolvida,
tais como medigdo tecnoldgica, testes, certificacdes, pesquisas, estudos e projetos destina-
dos a execucdo e exploracdo da inovagéo ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao siste-
ma produtivo “ (grifos nossos): a possibilidade de prestacdo de servicos tecnolégicos
especializados, em um formato que ndo de parceria, mas destinado a complementari-
dade da execuc¢do de um determinado projeto de PDI.

Isso ndo impede utilizar-se deste conceito para fins de incentivo ao ambiente produ-
tivo, uma vez que podera ocorrer nos servicos complementares: tais como medicdo
tecnoldgica, testes, certificacdes, pesquisas, estudos e projetos que estejam inerentes
ao sistema produtivo, eventual novidade tecnoldgica passivel de protecdo por direi-
tos de propriedade intelectual e de inova¢do no processo produtivo. Ndo envolvendo
controvérsia quanto a apropriacao dos direitos de propriedade industrial, porventura

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



resultantes do projeto, uma vez que a Lei n. © 9.279/96 determina em seu artigo 90,
combinado com os artigos 92 e 93, salvo disposicdo contratual em contrario, ou seja,
acordo entre as partes, que pertencerd exclusivamente ao contratante dos servicos,
os direitos de propriedade industrial (patente de inven¢do e de modelo de utilidade).

c. Dos contratos de transferéncia de tecnologia

Em relagdo a esta modalidade contratual, o Decreto Paulista replicou o previsto na Lei
Federal, com todas as suas nuances, inclusive nos casos de desenvolvimento conjunto
com empresa que podera contratar a ICTESP com clausula de exclusividade, dispen-
sada a oferta publica, devendo ser estabelecida em instrumento préprio a forma de

remuneracao.
d. Das contratagdes envolvendo risco tecnolégico

O Decreto Paulista complementou a Lei Federal de forma bastante relevante, definin-
do conceitos para melhor compreensao do dispositivo legal sobre risco tecnolégico.
Em consonéancia com a Lei Federal, autorizou os 6rgdos e entidades da administracdo
publica estadual a contratar diretamente, com dispensa de licita¢do, ICT - incluindo-se
as ICTESPs com personalidade juridica prépria - entidades de direito privado sem fins
lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consorcios, voltadas para atividades de
pesquisa e de reconhecida capacitagdo tecnolégica no setor, visando a realiza¢do de
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inova¢do que envolvam risco tecnolégico,
para solucdo de problema técnico especifico ou obtencdo de produto, servico ou pro-
cesso inovador de interesse publico.

O avanco observado em relacdo a Lei Federal neste tipo de contrato é que o Decreto
Paulista: a) definiu que atividade que envolve risco tecnolégico é aquela em que haja
incerteza na obtenc¢do de resultados em conformidade com padrées de desempenho
almejado, em virtude de limita¢8es no estado da técnica, observado o conceito defini-
do na Lei 9279/96, para adequada execucdo ou especificacdo; b) deixou expresso que
inclui-se ainda, dentre as atividades que envolvem risco tecnolégico, o desenvolvimen-
to de produtos ou servigos que requerem a oferta, operagdo continuada e efetiva ado-
¢do por usuarios, havendo incertezas sobre o atingimento de padrdes de desempenho
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almejado, tais como servicos desenvolvidos por meio de tecnologia de inteligéncia arti-
ficial que demandam ganho de massa critica de informacdes captadas por meio do uso
efetivo dos servigos por seu publico alvo; c) definiu que a contratacdo fica condicionada
a aprovacao prévia de projeto especifico elaborado pela empresa, consércio ou entida-
de, no qual serdo estabelecidos os objetivos a serem atingidos, as etapas de execugao
do ajuste, os recursos necessarios a sua realizacdo, o cronograma fisico-financeiro, a
equipe de trabalho, os métodos e meios indispensaveis a verificacgdo do andamento
do projeto em cada etapa, sem prejuizo de outros elementos que sejam necessarios
ou Uteis ao ajuste.

No mais, o Decreto Paulista estabeleceu que o projeto contratado podera ser descon-
tinuado, a critério da Administracdo, por desinteresse ou sempre que verificada invia-
bilidade técnica ou econémica no seu desenvolvimento, hipéteses em que sera devido
ao contratado pagamento para cobrir as despesas ja incorridas na efetiva execu¢ao do
projeto, consoante o cronograma fisico-financeiro aprovado.

Por fim, estabeleceu que o contrato devera prever diversos requisitos previstos no
artigo 52, além do que fica dispensada a licitagdo para este tipo de contratacdo.

11l - Do estimulo aos pesquisadores

O Decreto Paulista estipulou um capitulo especifico para disciplinar o estimulo a parti-
cipacdo do pesquisador publico no processo de inovacdo tecnoldgica.

Definiu que ao pesquisador publico:

1) E permitida a prestacdo de consultoria técnico-cientifica aos setores da produ-
¢do, desde que haja interesse da ICTESP a que estiver vinculado e que a atividade
seja compativel com a natureza do cargo ou emprego publico por ele exercido na
instituicdo de origem;

2) E assegurada ao criador participacdo minima de 5% e méaxima de 1/3 nos ga-
nhos econdmicos auferidos pela ICTESP, resultantes de contratos de transferéncia
de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploragao
de criagdo protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor, aplicando-
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-se, no que couber, o disposto no paragrafo Unico do artigo 93 da Lei federal n°
9.279, de 14 de maio de 1996;

3) O servidor, o empregado da ICTESP e o aluno de curso técnico, de graduagao
ou de pos-graduacdo envolvidos na execug¢do das atividades previstas no Decreto
Paulista poderdo receber bolsa de estimulo a inovacdo diretamente da ICTESP a
que se vinculam, de Fundacdo de Apoio ou de Agéncia de Fomento, desde que a
concessdo do auxilio esteja prevista em projetos ou programas institucionais e
que as atividades subsidiadas ndo sejam inerentes ao vinculo funcional mantido
com a entidade;

4) E facultado afastar-se do 6rgdo de origem para prestar colaboracdo ou servico
a outra ICTESP, para as finalidades previstas no Decreto Paulista, assegurados os
direitos e vantagens do cargo ou emprego publico no caso de afastamento do pes-
quisador publico para prestar colaboracdo ou servico a outra ICTESP;

5) E permitido licenciar-se do cargo efetivo ou emprego publico que ocupa para
constituir empresa de base tecnolégica ou colaborar com empresa cujos objetivos
envolvam a aplicacdo de inovagdo tecnolégica que tenha por base criagdo de sua
autoria (por prazo ndo superior a 4 (quatro) anos, com prejuizo de vencimentos
ou salarios, observadas as demais condi¢des estabelecidas no artigo 202 da Lei
estadual n° 10.261, de 28 de outubro de 1968, além do que a licenca podera ser
concedida em dois periodos separados por um intersticio, a juizo da ICTESP, desde
que dentro do periodo maximo de 5 (cinco) anos.

IV - Do credenciamento das Fundac¢des de Apoio perante a Secretaria de Desen-

volvimento Econdmico, Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (SDECTI)

Em reunido realizada pelo IPT com a SDECTI, no final de novembro de 2017, foram

considerados os seguintes aspectos relevantes para que as ICTESPS iniciem o mais

breve possivel o credenciamento de suas respectivas Fundagdes de Apoio, nos termos

dos artigos 20 ao 23:

1) A SDECTI ja elaborou internamente o processo de credenciamento das Funda-
¢Bes de Apoio pelas respectivas ICTESPs;
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2) AICTESP sera a responsavel por instruir o pleito de credenciamento da sua Fun-
dacao de Apoio mediante:

(a) juntada obrigatéria de todos os documentos dispostos no art. 20 do Decre-
to Estadual, sob pena de devolu¢do do pedido;

(b) justificativa para o pedido de credenciamento, corroborada pela necessi-
dade do apoio na gestdo administrativa e financeira de projetos da ICTESP,
entre outras formas possiveis que justifiquem a parceria;

(c) pedido dirigido por meio de Oficio assinado pelo representante legal da
ICTESP ao Secretario da SDECTI.

O Gabinete da SDECTI encaminhara o processo para a pessoa designada para analise e
parecer do processo de credenciamento, que se baseara nas documentac8es exigidas
pelo Decreto Paulista.

Aprovado o credenciamento, sera expedida uma Resolu¢do pelo Secretario quanto ao
credenciamento que sera publicada no Diario Oficial do Estado.

A SDECTI ndo credenciara as Fundag¢des de Apoio sem a devida instru¢do do processo
de credenciamento, conforme determinado no Decreto e detalhado os itens acima.

N&o havera prazo de validade para a Resolu¢do do credenciamento, no entanto a
SDECTI tem a prerrogativa de determinar o descredenciamento da Fundag¢ao de Apoio
ou até mesmo estabelecer, por meio de resolucdo, requisitos adicionais ao credencia-
mento.

Nao havera prazo estipulado para o credenciamento das Fundac¢des de Apoio perante
a SDECTI, uma vez que se trata de processo continuo.

PRATICAS DE SUCESSO DE ICTESPs: O CASO SOCIAL DO CENTRO PAULA SOUZA

O Centro Paula Souza, autarquia vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Economi-
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co, Ciéncia, Tecnologia e Inova¢do do estado de Sdo Paulo, oferece em torno de 140
cursos técnicos voltados para os setores industrial, agropecuario e de servicos, além
de 73 cursos de graduacao tecnolodgica em varias areas, como Construgao Civil, Meca-
nica, Tecnologia da Informacdo e Turismo. Sdo também oferecidos cursos de pds-gra-
duacdo, atualizacdo tecnolégica e extensao.

Para tanto, a instituicdo administra 220 Escolas Técnicas e 66 Faculdades de Tecno-
logia. Desde 2013, por meio da Agéncia de Inovacao INOVA Paula Souza, a autarquia
desenvolve uma competicdo de Modelo de Negécios chamada “Desafio Inova Paula
Souza: transformando ideias em inovag¢des”. Os projetos sao apresentados via modelo
de negdcio canvas por equipes formadas por estudantes do ensino médio, médio-téc-
nico, tecnolégico e pés-graduacado, além de egressos e professores de ETECs e FATECs.
Podem ser inclusos ainda, membros externos a comunidade CEETEPS.

O evento, conduzido pela area de Empreendedorismo & Startups e assessorado por
toda a equipe da agéncia INOVA, objetiva a exploracdo de projetos que possam se
tornar economicamente viaveis e que busquem atender as necessidades das pessoas,
contribuindo para o desenvolvimento sustentavel.

Dentre milhares de propostas apresentadas a cada edi¢do, o Desafio INOVA Paula Sou-
za de 2016 recebeu o projeto intitulado “Sorbio: a inovacdo da turfa”, que alcancou o
terceiro lugar na competicdo daquele ano. Quando da inscri¢do do projeto no Desafio
INOVA, todos os proponentes sdo convidados a preencher um formulario para comu-
nicar e descrever a criagdo com o fim de, caso queiram, sujeitarem sua criacdo a busca
de anterioridade e analise de eventual protecdo via propriedade intelectual. Dessa for-
ma, as alunas Nubia Marques e Aline Soares foram desafiadas pela professora Patricia
Pantojo, do curso Técnico em Logistica da ETEC de Caraguatatuba, a apresentarem
sugest8es a fim de resolver o problema relacionado ao grande volume de cascas de
coco verde que vdo para o lixo todo ano, especialmente no litoral.

Assim, as criadoras se inscreveram para o Desafio e apresentaram o formulario devi-
damente preenchido. Segundo demonstrado em sua descri¢do, as inventoras consta-
taram que fibras de coco misturadas a penas de aves trituradas seriam interessantes
substitutos de produtos absorventes de petréleo e derivados, que eventualmente sao
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vazados ao mar. Tais produtos podem ser inorganicos, organicos ou sintéticos.

Descobriram, entdo, que ha problemas relacionados aos absorventes conhecidos,
como os inorganicos, que tém baixo grau de absorcdo e elevado peso que dificulta o
uso em larga escala. Ja os sintéticos, de acordo com as criadoras, possuem alto grau de
absorc¢ao, mas sofrem limitagdes por serem importados a pregos elevados e produzem
gases téxicos quando incinerados durante o descarte. Ademais, podem ser téxicos aos
organismos quando utilizados em meio aquatico.

Verificaram, ainda, que os absorventes organicos sdo renovaveis e biodegradaveis,
mas suas desvantagens manifestam-se, em regra, no baixo grau de absor¢do ou na de-
sintegracdo quando em presenca de substancias reativas. A turfa apresenta um bom
grau de absor¢do e conservacdo, mas € um material ndo renovavel obtido mediante
extrativismo predatério. Os absorventes organicos convencionais também liberam,
quando utilizados em meio aquatico, residuos ricos em hidrocarbonetos, que ficam
submersos sem possibilidade de recuperacdo.

O produto das criadoras, além de apresentar um bom grau de absor¢ao, possui carac-
teristicas resistentes a agua, permitindo assim, além do uso em superficie terrestre,
sua utilizagdo em meio aquatico sem liberacdo de residuos ricos em hidrocarbonetos.
A fibra do coco é rica em suberina e lignina, proporcionando ao absorvente boa resis-
téncia a deterioracdo por substancias reativas e a decomposicdo.

Ja as penas de aves tém em sua composi¢cdo uma cera produzida pela glandula uro-
pigiana, que tem a finalidade de impermeabiliza-las. O processo de mistura faz com
que o petrdleo bruto e seus derivados sejam atraidos para a fibra do coco, potenciali-
zando o produto final, que ap6s o uso pode ser aproveitado na produc¢do de energia
(biomassa).

Apo6s analisar as formalidades quanto ao preenchimento do formulario de comuni-
cagdo e descricdo de invencao, a coordenacdo de propriedade intelectual da agéncia
INOVA Paula Souza enviou o projeto a equipe de prospeccdo tecnolodgica, que realizou
a devida busca de anterioridade relativa a criacdo.

Com o retorno da busca, foram marcadas reunides pela internet entre as criadoras, a
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diretora da ETEC e o coordenador de propriedade intelectual da agéncia INOVA a fim
de serem esclarecidos todos os pontos relativos a um eventual depésito de pedido
de patente. Por meio de tais reunides foram apresentadas as criadoras informacdes
relacionadas aos pressupostos de um pedido de patente.

Dessa forma, foi realizada uma capacita¢do direcionada as criadoras quanto aos pre-
ceitos da Lei n®9.279/96 e das instru¢des normativas do Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial referentes ao depdsito de pedidos de patentes, suas formalidades e
requisitos. Assim, a redacdo dos documentos pertinentes ao pedido foi realizada pelas
proprias inventoras e requeridas em seu nome sob a supervisdo e auxilio da area de
Propriedade Intelectual da agéncia INOVA Paula Souza.

Tal experiéncia foi plenamente positiva, pois as criadoras depositaram o pedido em
seu préprio nome e tomaram contato com as especificidades do pedido de patente
e seu acompanhamento correspondente, algo que até entdo, parecia inacessivel as
alunas.

Essa aproximacao direta de criadores com a propriedade intelectual e prospeccao tec-
nologica se mostra absolutamente conveniente, porque os coloca em contato com do-
cumentos contidos em seu campo de atuacdo, além de os direcionar ao entendimento
de estratégias a serem seguidas, o que pode culminar em novos e melhores desenvol-
vimentos de lavra dos inventores.

A agéncia INOVA tem, ainda, outros projetos de alunos que estdo recebendo resulta-
dos de prospecgdo tecnolégica e os devidos direcionamentos quanto a estratégias de
protecdo a serem seguidas, bem como orienta¢do para a salvaguarda formal de seus
direitos.

CASO UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP): MODELO DE DESENVOLVIMENTO E
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A Universidade de Sdo Paulo (USP) é publica, mantida pelo estado de Sao Paulo e ligada
a Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia, Tecnologia e Inovac¢do (SDECTI).
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O talento e a dedicacdo dos docentes, alunos e funcionarios tém sido reconhecidos
por diferentes rankings mundiais; criados para medir a qualidade das universidades a
partir de diversos critérios, principalmente os relacionados a produtividade cientifica'®.

Foi no laboratério do Prof. Dr. Humberto Gomes Ferraz', no departamento de Far-
macia da Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas da Universidade de Sao Paulo (FCF-
-USP), que a pesquisa que resultou na Patente PI 0403668-9 de titulo Composi¢oes
farmacéuticas de desintegracao oral com altas concentrac¢des de aspartame se
desenvolveu.

A FCF-USP tem raizes na antiga Escola de Farmacia de Sdo Paulo, criada em 12 de ou-
tubro de 1898. A Faculdade de Ciéncias Farmacéuticas, ocupando uma area construida
de 23.200 m? na Cidade Universitaria Armando de Salles Oliveira, desenvolve suas ati-
vidades buscando sempre a exceléncia para cumprir as finalidades da Universidade de
Sdo Paulo: pesquisa, ensino e prestacdo de servicos a Comunidade?.

Em seus quatro Departamentos (Alimentos e Nutricdo Experimental, Andlises Clinicas
e Toxicologicas, Farmacia e Tecnologia Bioquimico-Farmacéutica), conta com a atuagao
de 89 docentes.

A pesquisa nasceu em parceria com a Biolab Sanus Farmacéutica Ltda., empresa com
foco em medicamentos inovadores; 0s quais sdo responsaveis por mais de 50% do seu
faturamento, sendo 10% desse montante investidos em Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovacao?'.

O objetivo é propor uma nova forma de administrar um medicamento ja conhecido, o
Ondansetrona, ampliando suas indica¢8es de aplicagdo.

A empresa é titular, junto com a USP, da patente. Assim, tem o direito de explorar com
exclusividade e comercializar o medicamento Vonau Flash®. A universidade é remune-
rada por royalties de acordo com condicBes estabelecidas em contrato de exploragdo

18 Fonte: www5.usp.br/institucional/a-usp
19 Curriculum Lattes: http:/lattes.cnpqg.br/1971734589534354

20 Fonte: www.fcf.usp.br/apresentacao.php
21 www.biolabfarma.com.br/institucional_detalhe.php?id=Njc2NQ==
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assinado entre as partes com a participa¢do do Grupo de Assessoramento de Inventos
(GADI), entdo 6rgdo da USP que fazia as vezes de NIT e que seria a base para a criagao
da Agéncia USP de Inovacdo.

Os recursos advindos da exploracdo desta patente foram fundamentais para instru-
mentacdo, instalagdo e funcionamento do Laboratério de Controle de Medicamentos,
Cosméticos, Domissanitarios, Produtos Afins e as Respectivas Matérias-Primas - CON-
FAR.

O modelo de desenvolvimento e transferéncia de tecnologia é considerado uma boa
pratica por apresentar as seguintes caracteristicas:

1. Concepcao e execugdo do projeto de P&D em parceria com a empresa;

2. Esta alinhado com as caracteristicas da industria farmacéutica nacional que, de
modo geral, atua no desenvolvimento de novos produtos com base em moléculas co-
nhecidas, seja através da associacdo destas moléculas seja por novas formas de admi-
nistracdo;

3. Atende a uma demanda de mercado muito especifica e definida;
4. A empresa tem a exclusividade da explorac¢do por participar do projeto de pesquisa;

5. A Universidade é remunerada pela exploracdo o que permite premiar os inventores
e reinvestir em pesquisa; e

6. Contratos com cldusulas claras e que atendem os interesses das Partes.

Atualmente, a Agéncia USP de Inovacdo (AUSPIN), NIT da Universidade de Sao Paulo,
conta com um programa de incentivo ao desenvolvimento de ideias inovadoras da
sociedade junto a comunidade académica, o Conexdo USP?%.

O programa é uma iniciativa do setor de transferéncia de tecnologia da AUSPIN, e
atua de modo a recepcionar as demandas por parcerias em projetos inovadores da
22 Para mais informacdes sobre o Programa Conexao USP, por favor, verificar link http://inovacao.usp.br/projetos-vigen-

tes/conexao-usp/
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sociedade civil, sobretudo do estado de S&o Paulo, e apresenta-las aos grupos de pes-
quisadores da USP, objetivando-se o fomento a inova¢do tanto dentro como fora da
universidade, por meio de projetos conjuntos.

CASO DO PROJETO COOPERATIVO DO IPT COM AS EMPRESAS NATURA, O BOTICA-
RIO, THERASKIN E YAMA UTILIZANDO RECURSOS EMBRAPII: COMPETIDORES COO-
PERANDO

O Instituto de Pesquisas Tecnolégicas do estado de Sdo Paulo (IPT) - sociedade de
economia mista da administracdo indireta do Governo do estado de Sdo Paulo - desde
2012 participa da implantacdo da Empresa Brasileira de Pesquisa de Inovagdo Indus-
trial (Embrapii) que operacionaliza um novo modelo de fomento para desenvolvimento
de pesquisa tecnoldgica aplicada realizada em parceria entre empresas e ICTs (Institui-
¢Bes de Ciéncia e Tecnologia).

A Embrapii coordena uma rede de ICTs que executam projetos de desenvolvimento de
tecnologia sob demanda das empresas. As ICTs credenciadas a atuar com esse modelo
de fomento podem desenvolver projetos desde que alinhados com sua principal area
de especializagdo na realizacdo de P&D. Tal especializa¢do deve ser comprovada com
amplo histérico de desenvolvimento de projetos em parceria com empresas, infraes-
trutura laboratorial moderna e pesquisadores capacitados. O IPT tem atuado nessa
rede com dois temas: desenvolvimento de materiais de alto desempenho e desenvol-
vimento e escalonamento de processos biotecnolégicos.

O grande objetivo da iniciativa da Embrapii é de aumentar os investimentos das em-
presas brasileiras no desenvolvimento de inovagdo. Para isso, a Embrapii, juntamente
com as ICTs de sua rede, aporta recursos nao reembolsaveis (que variam entre 33% e
66% do valor do projeto) dividindo, assim, o risco do desenvolvimento do projeto com
a empresa.

Nesse contexto, o IPT teve experiéncia bastante positiva e interessante ao articular
junto ao setor de HPPC (Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) um projeto coo-
perativo envolvendo empresas concorrentes. Esse esfor¢o conjunto foi realizado para

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



desenvolver uma plataforma tecnolégica na area de nanotecnologia e capacitar as em-
presas para atuar com essa nova rota.

A negociacao do Projeto

A negociacdo do projeto cooperativo foi viabilizada pelo apoio do ITEHPEC (Instituto de
Tecnologia das Empresas do Setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) que
auxiliou no contato, na organizacdo dos encontros, na articula¢gdo e na negociagao com
as empresas do setor.

A aproximac¢do com o ITEHPEC iniciou-se em 2013 com uma apresentagdo sobre o fun-
cionamento da Embrapii e sobre as capacita¢des do IPT. A Diretoria do IPT reconheceu
a oportunidade aberta e iniciou a articulacdo para que a informacgao fosse disseminada
para seus associados.

Em uma primeira etapa de aproximacao o objetivo, do IPT e ITEHPEC, foi de mobilizar
as empresas para a oportunidade de desenvolvimento tecnolégico cooperativo. Foram
organizados dois encontros convidando todas as empresas associadas.

O primeiro encontrou foi realizado no IPT para apresentar as instala¢des laborato-
riais, as equipes de pesquisadores e o histérico de projetos ja realizados com a area
de higiene pessoal e cosméticos. O segundo encontro foi realizado na ABIHPEC para
apresentacdo do modelo Embrapii e das potenciais solu¢des tecnolégicas propostas
pelo IPT, que envolviam trés temas: biotecnologia, nanotecnologia e microtecnologia.
Nestas primeiras aproximacdes estiveram presentes aproximadamente 40 empresas
do setor.

Em uma segunda etapa da negociacdo o objetivo foi de alinhar o tema de interesse
comum e desenhar o escopo técnico da proposta a ser desenvolvida. As empresas
apresentavam grande diversidade de temas e interesses e, para buscar alinhamento,
a equipe técnica do IPT formulou um questionario com os 3 temas alvos desdobrados
em diversos subtemas.

Os 3 principais temas votados foram 2 de nanotecnologia e 1 de biotecnologia. Em
um segundo momento, a equipe apresentou para as empresas escopos de projetos

Lei de Inovagdo Federal, Decreto Paulista de Inovacdo e Casos Praticos de Sucessos das ICTESP




alinhados com esses trés assuntos identificados. A proposta de nanotecnologia para
desenvolver rotas de encapsulagdo de ativos foi a que obteve maior nimero de ade-
sBes (nove empresas) e foi eleita para a negociagdo do contrato.

Uma importante caracteristica da proposta, que contribuiu para sua viabilizagao, foi
da divisdo do escopo do projeto em duas etapas distintas. A primeira era voltada para
o desenvolvimento de rotas de encapsulagdo nanotecnologia e os resultados obtidos
com o projeto seriam apresentados e discutidos com as empresas de maneira compar-
tilhada. A segunda previa uma fase sigilosa, em que cada empresa escolhia um ativo
especifico de seu interesse para ser encapsulado, aplicando-se as rotas desenvolvidas
na primeira fase do projeto.

Durante este processo estavam envolvidas na discussdo do projeto empresas de di-
ferentes elos da cadeia: dois fabricantes de insumos e seis fabricantes de produtos
cosméticos “finais” de areas distintas (cabelo, higiene pessoal, cuidados com a pele
e fragrancias). Foram apresentados os valores que cada empresa deveria aportar no
projeto, e trés empresas, de menor porte, acabaram ndo aprovando a execuc¢do do
projeto.

A terceira etapa se voltou para a discussdo do instrumento contratual adequado a
parceria colaborativa e iniciou-se com seis empresas envolvidas no processo. Diversos
atores das instituicdes passaram a participar das reunides: assessoria juridica, area de
contratos, pesquisadores e gerentes de inovagao.

A arquitetura do instrumento contratual para este tipo de parceria colaborativa foi
reestruturada pelo NIT do IPT, uma vez que o Termo de Parceria havia sido concebido
para atender projetos Embrapii para parceria com apenas uma empresa e, portanto,
ndo era capaz de absorver todas as particularidades envolvidas em um projeto coope-
rativo que envolvia mais de uma empresa em um mesmo setor (concorrente).

O formato do instrumento contratual € um termo de colaborac¢do para parceria no
desenvolvimento de projeto de P D & | com a comunhao de esforcos de todos os parti-
cipes, ndo caracterizado como uma prestagdo de servico para entrega de um produto
final, mediante pagamento da empresa. O objetivo era de juntar esforcos de diferentes
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parceiros para em conjunto desenvolver uma nova tecnologia, havia risco de nao se
chegar ao produto final almejado, pela caracteristica de inovacdo do projeto. Além dis-
so, o0 aporte de recursos era dividido entre os parceiros: 1/3 do valor foi aportado pela
Embrapii, 1/3 pelas empresas parceiras e 1/3 pelo IPT.

A parceria foi construida tendo-se o ITEHPEC como entidade coordenadora da acdo,
que era o representante das empresas e assinou o termo de parceria. Cada empresa
individual que aderiu ao projeto assinou um aditivo aceitando as condi¢des gerais esta-
belecidas no termo de parceria, sendo que os responsaveis financeiros pela execu¢do
do projeto foram as empresas que aderiam a esse termo.

Além da assinatura do termo de colaboragdo/parceria, cada empresa negociou seu
contrato especifico de propriedade intelectual, denominado Contrato sobre Protecdo,
Uso e Exploracdo da Propriedade Intelectual, diretamente com o IPT, que estabeleceu,
dentre outras clausulas, as formas de protecdo sobre os resultados, a exclusividade na
comercializagdo da tecnologia pela empresa parceira, a divulga¢do dos resultados e a
forma de remunerac¢do ao IPT pela comercializagdo exclusiva do resultado do projeto.

Desta forma, ficaram preservados as empresas parceiras concorrentes, mediante clau-
sula de sigilo e confidencialidade e do contrato especifico de propriedade intelectual, o
direito a exclusividade de exploracdo mercadolégica do potencial patente ou do know-
-how do produto desenvolvido particularmente a partir da tecnologia desenvolvida no
projeto “pré-competitivo” da parceria colaborativa. Cabe ressaltar que a escolha e in-
dicacdo do ativo cosmético de interesse a ser encapsulado era responsabilidade da
empresa, sendo que 0 sucesso ou ndo da tecnologia de nano encapsulacao de cada
molécula dependia, também, desta escolha.

Para cada contrato de Pl foi realizado estudo de mercado especifico para estabelecer
os valores potenciais de cada tecnologia. Esses estudos foram a base para estabelecer
os valores de remunerac¢do adicional para o IPT em caso de sucesso técnico e comer-
cial das tecnologias desenvolvidas. Como os valores potenciais de mercado variavam,
foram estabelecidos diferentes valores e critérios para a remuneracdo pela atividade
intelectual desenvolvida pelo IPT, respeitando também o alinhamento com as politicas
de Pl das empresas.

Lei de Inovagdo Federal, Decreto Paulista de Inovacdo e Casos Praticos de Sucessos das ICTESP



De maneira geral, o processo de negocia¢do desse contrato cooperativo foi mais de-
morado do que a média dos processos de negociacdo direta entre IPT e empresa indi-
vidual de projetos Embrapii. Os principais aspectos dessa demora foram relacionados
a dificuldade de:

1) Entendimento das regras da Embrapii, até entdo bastante desconhecida de
grande parte dos participantes;

2) Alinhamento do escopo técnico a ser desenvolvido. Foram necessarias diversas
trocas de informacdes e reunides para desenhar e alinhar as expectativas da pro-
posta;

3) Negociacdo de Propriedade intelectual dada a necessidade de discutir quatro
contratos individuais, embora tenha se mantido a coeréncia nos Direitos e Obriga-
¢des entre IPT e cada uma das empresas;

4) Diferenca de autonomia entre os participantes da reunido. Os responsaveis pela
negociacao de empresas de menor porte eram profissionais de mais alto escaldo
que tomavam decisGes rapidamente, ja as empresas maiores dependiam de uma
linha hierdrquica extensa para a tomada de decisdo, o que dificultava o processo
de decisdo do grupo.

Nesse processo final de negociacdo do contrato houve trés desisténcias, porém, uma
das empresas desistentes acabou voltando atras e retornou a mesa de negociagao
em decorréncia dos resultados positivos obtidos com o projeto individual que estava
realizando com o instituto.

O primeiro grande resultado obtido nesse processo foi a viabiliza¢do do projeto coope-
rativo. A negociagdo se iniciou com um grande nimero de empresas participando das
reunides, e o processo de discussdo final do contrato que envolveu 6 empresas teve
fim com 4 parceiros financiadores do projeto.

Alguns aspectos podem ser destacados como relevantes para o sucesso da execugao
do projeto:
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A equipe executora - ICT e Parceiros

Construir um time para executar um projeto que esteja alinhado, motivado e que te-
nha clareza da direcdo a seguir ndo é tarefa facil, ainda mais envolvendo diferentes
instituicdes.

O IPT apresenta caracteristica de baixa mobilidade de seu corpo de pesquisadores, e
esse é um fator positivo e relevante nesse projeto, que contribuiu para manter o ritmo
de desenvolvimento, sem perdas de capacitacdo. A equipe técnica contou com pes-
quisadores que participaram de todo o processo, desde a concepg¢do da proposta até
a entrega final dos resultados. A equipe de pesquisadores e técnicos - no total nove
pessoas - se manteve dedicada (alguns em tempo parcial, outros em tempo integral)
e se encarregou das mais diversas atividades, incluindo reunides internas e externas,
realizacdo de revisao de literatura, atividades laboratoriais, realizacdo de ensaios ex-
perimentais, discussdes técnicas, preparacao de palestra e cursos. Todo planejamento,
desde a geréncia técnica, coordenac¢do das atividades de laboratério, participagdo de
atividades externas até o acompanhamento do projeto (técnico e financeiro) foi elabo-
rado desde o inicio da execuc¢do, contando com apoio da area de gestdo de projetos
do IPT.

No caso do time de projeto das empresas, podemos perceber que houve mobilidade
na equipe dos profissionais. Essas mudangas trazem aspectos positivos, pois sao novos
olhares e novas habilidades que se incorporam a equipe. Por outro lado, a absor¢do de
novas pessoas exige, também, esforco adicional para que esses entrantes conhecam
e absorvam o histérico e os resultados ja entregues aos parceiros, e também para que
se motivem e se vinculem a um projeto do qual o profissional ndo foi mentor intelec-
tual. Ocorreram mudancas de coordenacdo técnica em 3 empresas, mas foi possivel
integrar os entrantes por meio da manutencao de contato préximo com os parceiros
ao longo de todo o desenvolvimento do projeto.

Resultados coletivos e alinhamento individual

Foram realizadas reunides coletivas para apresentacdo e discussdo dos resultados téc-
nicos obtidos na fase de desenvolvimento cooperativo do projeto. Além disso, ocorre-
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ram reunides individuais com as empresas para que o IPT pudesse compreender com
maior profundidade as duvidas e potenciais problemas que as empresas poderiam
enfrentar para absorver os resultados alcancados. Cada empresa trouxe questdes di-
ferentes sobre seus contextos de mercado e de producdo que precisavam de atencdo
diferente para que tudo se desenrolasse de maneira adequada.

Essa aproximacdo e didlogo entre as equipes foi essencial para que o projeto se desen-
volvesse alinhando e respondendo as expectativas dos parceiros.

Foram organizados dois cursos técnicos, em momentos diferentes do projeto, abor-
dando o aspecto central da tecnologia, de forma a capacitar os parceiros e transferir
os conhecimentos desenvolvidos no IPT. Estes cursos foram ministrados pelos pesqui-
sadores e contaram com etapas tedricas e praticas:

+ Curso de nanotecnologia aplicada a cosméticos;
+ Curso de capacitacdo em escalonamento da tecnologia.

Outra atividade coletiva que cabe ser destacada foi a participacdo em evento inter-
nacional pela coordenacdo do projeto no IPT e posterior workshop de tendéncias de
mercado na area nanotecnologia com finalidade de multiplicador do evento, além da
atualizacdo de tendéncias na area focal do projeto.

Também foram adquiridos relatérios internacionais sobre nanotecnologia, estudados
pela equipe IPT e compartilhados com os parceiros no formato de reunido coletiva,
somando a necessidade de acompanhamento das principais tendéncias no mundo. Es-
ses encontros tiveram por objetivo treinar e transferir aos parceiros os conhecimentos
desenvolvidos pela equipe técnica do IPT. O formato de cursos/workshop foi a forma
mais pratica para realizar essa capacitagdo.

Cabe salientar que a construcao de conhecimentos para inovagdo ndo é um processo
simples e unidirecional, ocorrido em um periodo de tempo determinado. O processo é
complexo e interativo. O fluxo de informag¢des ocorre em duas vias, sendo construido
tanto com as atividades de pesquisa estruturada em bases cientificas e tecnologicas,
quanto com informagdes de mercado e de demandas dos consumidores. Desta forma,
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a intera¢do constante entre os parceiros é essencial para o avan¢o dos conhecimentos
e para o desenvolvimento de novos produtos e processos.

Terceiro olhar do Projeto

O projeto buscou tragar um panorama geral para o desenvolvimento de produtos cos-
méticos nano tecnolégicos, com a finalidade de auxiliar as empresas em uma visao
mais ampla dos gargalos desse tipo de tecnologia, ainda nova para o mercado. Para
isso, além do desenvolvimento das plataformas de nano encapsulacdo realizado pela
equipe técnica do IPT, o projeto contou com uma consultoria técnica especializada em
desenvolvimento e lancamento de novos produtos cosméticos contendo nanotecno-
logia.

Este suporte se traduziu na verificacdo de exigéncias legais para registro de produtos
cosméticos contendo nano encapsulados, guia com todos os documentos necessarios
para lancar um produto cosmético que utilize insumos em escala nano métricas desde
a concepgdo, pesquisa e desenvolvimento, seguranca, escalonamento, producao, re-
gistro e introdu¢do no mercado.

Visibilidade do projeto na midia

Por se tratar de um projeto em que competidores de um mesmo setor cooperavam,
e por envolver uma tecnologia promissora e ainda bastante nova, além de recursos
ndo reembolsaveis de uma modalidade nova de fomento no Pais, o projeto chamou a
atencdo da imprensa e foi noticiado por diversos meios de comunicacao.

Reportagens foram veiculadas no canal de TV por assinatura Globo News, em jornais
de grande circulagdo como Valor Econdmico, na revista de periodicidade semanal Car-
ta Capital, além da revista Fapesp.

Desenrolar final do projeto

Ao final do desenvolvimento, a equipe transferiu aos parceiros capacitagdo em plata-
formas de encapsulacdo para que as empresas possam desenvolver novos produtos
incorporando diferentes ativos e ndo apenas a tecnologia aplicada a um ativo. Somado
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a isso, foram depositados 4 pedidos de propriedade intelectual, resultantes dos pro-
dutos desenvolvidos.

Foi proposta uma nova etapa de escalonamento da tecnologia, sendo que uma das
empresas parceiras ja esta em fase avancada, com colaboragao do IPT em consultoria
e parceria com uma empresa para terceirizacdo da producdo da tecnologia.
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, A noua Lei da Biodiversidade
Capll:u Lo Il Brasiteiraeo impacto para as
ICTs

Emerson Alves da Silva (Instituto de Botanica)
Glyn Mara Figueira (UNICAMP)

Lilian Cristina Anefalos (Instituto Agronémico-1AC)
Luiz Ricardo Marinello (Consultor juridico)

Téania Sueli de Andrade (Instituto Adolfo Lutz)

INTRODUCAO

A nova Lei da biodiversidade brasileira 13.123/2015 e o Decreto 8.772/2016 traz mo-
dificacBes que impactam diretamente a P&D desenvolvidas pelas ICTs publicas e pri-
vadas, além de marcar um novo momento para o setor, que foi brutalmente atingido
pela revogada e confusa Medida Proviséria 2.186/2001.

E dificil precisar o nimero de segmentos que fazem ou podem fazer uso de matéria
prima contendo ativos da biodiversidade brasileira. Desde os mais comuns, como a in-
dustria farmacéutica, cosmética e agroindustria, até a indUstria automobilistica e téxtil.

A nova Lei buscou romper a burocracia exacerbada e trouxe significativos avancos,
com vistas a estimular o uso da biodiversidade brasileira. Vejamos algumas novidades
da Lei:

| - A partir de agora, fica cancelada a necessidade de autorizacdo prévia para a
pesquisa contendo ativos da biodiversidade brasileira, bastando somente um ca-
dastramento;

Il - O acesso e remessa de produtos contendo ativos da biodiversidade brasileira
deverao ser cadastrados com prazo razoavel, com critérios pré-definidos de acor-
do com o uso que sera feito da matéria-prima no exterior;

[Il - Apenas os fabricantes de produtos acabados contendo matéria prima da bio-
diversidade brasileira deverdo repartir beneficios;
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IV - A reparticdo de beneficios podera ser feita de forma monetaria ou ndo mo-
netaria;

V - Areparticdo de beneficios obedecerd uma faixa que pode ir de 0,1% a 1% sobre
a receita liquida anual obtida pela indUstria, dependendo de determinados acor-
dos setoriais (na auséncia destes, prevalecera 1%);

VI - Sera criado um Fundo Nacional para Reparticdo de Beneficios;

VIl - As multas aplicadas sob a égide da lei anterior poderdo ser extintas, desde
que repartidos os beneficios prévios e assinado um termo de compromisso.

O comité de praticas juridicas pretende, sem pretensao de esgotar a discussdo, abor-
dar neste capitulo os principais entendimentos sobre algumas duvidas que surgem
com o novo cenario legal envolvendo biodiversidade brasileira, deixando de mencio-
nar e aprofundar aspectos que nao sejam diretamente relacionados a realidade das
ICTs, como por exemplo a reparticdo de beneficios.

O capitulo aborda, também, casos praticos experimentados pelos Instituto de Botani-
ca, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Agrondmico de Campinas, que ilustram a dificulda-
de do trato diario dos pesquisadores com o0 acesso ao patriménio genético, e inova ao
descrever o mesmo por meio de perguntas e respostas.

1) Qual a legislacdo que trata sobre pesquisa e desenvolvimento envolvendo bio-
diversidade brasileira?

Sdo dois diplomas legais principais (Lei 13.123/15 e Decreto 8.772/16). No entanto,
para melhor compreensao do tema ha necessidade de busca dos conceitos dos artigos
1°, 218 e 225 da Constituicdo Federal; Convencao da Diversidade Biologica (tornou-se
lei interna no Brasil pelo Decreto sob n. 2.519/98); Protocolo de Nagoya (embora assi-
nado, ainda ndo se tornou lei interna no Brasil) e orienta¢8es técnicas e resolucdes do
Conselho de Gestdo do Patrimdnio Genético (CGEN).

2) O que é e quais sao as atribuicées do CGEN?
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Trata-se de 6rgdo colegiado (criado no ambito do Ministério do Meio Ambiente) de
carater deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsavel por coordenar a
elaboracdo e a implementacdo de politicas para a gestdo do acesso ao patrimonio ge-
nético e ao conhecimento tradicional associado e da reparticdo de beneficios, formado
por representacdo de 6rgaos e entidades da administracao publica federal que detém
competéncia sobre as diversas a¢es de que trata a Lei 13.123/15 com participagdo
maxima de 60% (sessenta por cento) e a representacdo da sociedade civil em no mini-
mo 40% (quarenta por cento) de seus membros.

3) O que se entende por pesquisa, segundo a Lei 13.123/16?

Segundo a Lei 13.123/16, pesquisa € uma atividade, experimental ou tedrica, realizada
sobre o patrimonio genético ou conhecimento tradicional associado, com o objetivo de
produzir novos conhecimentos, por meio de um processo sistematico de construcdo
do conhecimento que gera e testa hipdteses e teorias, descreve e interpreta os funda-
mentos de fendmenos e fatos observaveis.

4) O que se entende por desenvolvimento tecnolégico, segundo a Lei 13.123/16?

De acordo com a Lei 13.123/16, desenvolvimento tecnoldgico é o trabalho sistematico
sobre o patriménio genético ou sobre o conhecimento tradicional associado, basea-
do nos procedimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiéncia pratica,
realizado com o objetivo de desenvolver novos materiais, produtos ou dispositivos,
aperfeicoar ou desenvolver novos processos para exploragdo econémica.

5) O que se entende por acesso ao patrimonio genético?

Trata-se de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico realizado sobre amostra de
patrimonio genético (informacdo de origem genética de espécies vegetais, animais,
microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substancias oriundas do meta-
bolismo destes seres vivos).

6) O que se entende por acesso ao conhecimento tradicional associado?

Trata-se de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico realizado sobre conhecimento
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tradicional associado ao patrimdnio genético que possibilite ou facilite o acesso ao
patrimdnio genético, ainda que obtido de fontes secundarias tais como feiras, publi-
cagBes, inventarios, filmes, artigos cientificos, cadastros e outras formas de sistemati-
zacao e registro de conhecimentos tradicionais associados (informacdo ou pratica de
populacdo indigena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as proprie-
dades ou usos diretos ou indiretos associada ao patriménio genético).

7) Qual a diferenca entre conhecimento tradicional associado de origem identifi-
cavel e origem nao identificavel e seus reflexos para a pesquisa?

Conhecimento tradicional associado de origem ndo identificavel é aquele em que nao
ha a possibilidade de vincular a sua origem a, pelo menos, uma populacdo indigena,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional e, neste caso, esta condicionado a
obtencdo do consentimento prévio informado (que é formal, previamente concedido
por populacdo indigena ou comunidade tradicional segundo os seus usos, costume
e tradi¢Bes ou protocolos comunitarios). Assim, para pesquisas envolvendo conheci-
mento tradicional associado identificavel ha necessidade de obter previamente o con-
sentimento do seu detentor, sob pena de infracdo a legislacdo.

8) Qual a definicdo de Cadastro e quais atividades deverao ser cadastradas?

Cadastro é o instrumento declaratério obrigatério das atividades de acesso ou remes-
sa de patrimdnio genético ou de conhecimento tradicional associado. Deverdo ser ca-
dastradas as seguintes atividades:

| - Acesso ao patrimdnio genético ou ao conhecimento tradicional associado den-
tro do Pais realizado por pessoa natural ou juridica nacional, publica ou privada;

Il - Acesso ao patrimdnio genético ou conhecimento tradicional associado por pes-
soa juridica sediada no exterior associada a instituicdo nacional de pesquisa cien-
tifica e tecnolégica, publica ou privada;

[l - Acesso ao patrimdnio genético ou ao conhecimento tradicional associado reali-
zado no exterior por pessoa natural ou juridica nacional, publica ou privada;
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IV - Remessa de amostra de patrimonio genético para o exterior com a finalidade
de acesso, nas hipoteses dos incisos Il e lll;

V - Envio de amostra que contenha patriménio genético por pessoa juridica na-
cional, publica ou privada, para prestacdo de servicos no exterior como parte de
pesquisa ou desenvolvimento tecnoldégico.

9) Em que momento devera ser realizado o Cadastro?

Para os fins das ICTs, o cadastramento devera ser realizado previamente a remessa, ou
ao requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual ou a divulgacdo dos
resultados, finais ou parciais, em meios cientificos ou de comunicagao.

10) De que maneira o Usuario podera realizar o cadastro?

Para a realizagdo do cadastro de acesso ao patrimdnio genético ou ao conhecimento
tradicional associado, a pessoa natural ou juridica nacional devera preencher o formu-
lario eletrénico do SisGen. O SisGen é mantido e operacionalizado pela Secretaria-Exe-
cutiva do CGen, e apresenta interface que possibilita ao usuario:

I. Cadastrar acesso ao patriménio genético ou ao conhecimento tradicional asso-
ciado;

[l. Cadastrar envio de amostra que contenha patrimdnio genético para prestacdo
de servicos no exterior;

[ll. Cadastrar remessa de amostra de patrimdnio genético;
IV. Notificar produto acabado ou material reprodutivo;

V. Solicitar autoriza¢do de acesso ao patrimdnio genético ou ao conhecimento tra-
dicional associado e de remessa ao exterior com anuéncias do Conselho de Defesa
Nacional e do Comando da Marinha;

VI. Solicitar credenciamento de instituicdes mantenedoras das cole¢bes ex situ
que contenham amostras de patriménio genético;
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VII. Obter comprovantes de cadastros de acesso, cadastros de remessa e de noti-
ficacdes;

VIII. Obter certiddes do procedimento administrativo de verificagdo;
IX. Solicitar atestados de regularidade de acesso. O SisGen para o gerenciamento:

a - Do cadastro de acesso ao patrimdnio genético ou ao conhecimento tradi-
cional associado, como também do cadastro de envio de amostra que conte-
nha patrimdnio genético para prestacdo de servicos no exterior;

b - Do cadastro de remessa de amostra de patriménio genético e do Termo de
Transferéncia de Material;

¢ - Das autorizagbes de acesso ao patriménio genético ou ao conhecimento
tradicional associado e de remessa ao exterior, para os casos de que tratam
as excecdes da lei 13.123/15;

d - Do credenciamento das instituicGes mantenedoras das coleces ex situ
gue contenham amostras de patrimonio genético; Conforme Portaria SECEX/
CGEN n. 1 de 3 de outubro de 2017, o SisGen foi implementado e disponibili-
zado a partir de 6 de novembro de 2017 e pode ser acessado através do link:
https://sisgen.gov.br/

11) Para os fins das ICTs, quais sao os requisitos previstos no formulario eletrdni-
co do SisGen para que o Usuario realize o cadastro?

Os requisitos sdo:
| - Identificacdo do usuario;
Il - Informagdes sobre as atividades de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico;

[l - Nimero do cadastro ou autoriza¢do anterior, no caso de patrimdnio genético
ou conhecimento tradicional associado acessado a partir de pesquisa ou desen-
volvimento tecnoldgico realizado apés 30 de junho de 2000;
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IV - Comprovacdo da obtencdo do consentimento prévio quando houver acesso ao
conhecimento tradicional de origem identificavel;

V - Solicitagdo de reconhecimento de hipotese legal de sigilo.
12) As informacdes disponibilizadas no Cadastro pelo Usuério serdo publicas?

Sim, ressalvadas aquelas que, mediante solicitacdo do Usuario, sejam consideradas si-
gilosas. O Usuario, ao requerer a solicitacao de sigilo, devera indicar a fundamentacao
legal pertinente e instruir o pedido com o resumo nao-sigiloso.

13) Qual a diferenca de Envio e Remessa de amostras para o exterior, para os fins
da Lei 13.123/15?

Considera-se Remessa a transferéncia de amostra de patrimdnio genético para insti-
tuicao localizada fora do Pais com a finalidade de acesso, na qual a responsabilidade
sobre a amostra é transferida para a destinataria. Envio, por sua vez, configura-se pelo
encaminhamento de amostra que contenha patriménio genético para a presta¢do de
servicos no exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico na qual
a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso no Brasil.

14) Quais sao os requisitos para o Usuario realizar o cadastro de uma Remessa?

Para a realizacdo do cadastro de remessa de amostra de patrimonio genético, a pessoa
natural ou juridica nacional devera preencher o formulario eletrénico do SisGen que
exigira:

| - Identificacdo: a) do remetente; b) das amostras de patriménio genético no ni-
vel taxondmico mais estrito possivel; e c) da procedéncia das amostras a serem
remetida;

Il - Informac8es sobre: a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento; b)
a quantidade de recipientes, o volume ou o peso; ¢) a instituicdo destinataria no
exterior, incluindo indica¢do de representante legal e informac8es de contato; e d)
as atividades de acesso no exterior, incluindo objetivos, usos pretendidos e setor
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de aplicagdo do projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnolégico;

lll - Termo de Transferéncia de Material - TTM, firmado entre a pessoa natural ou
juridica nacional e a pessoa juridica sediada no exterior;

IV - Consentimento prévio informado que autorize expressamente a remessa no
caso de patrimonio genético de variedade tradicional local ou crioula ou raca lo-
calmente adaptada ou crioula para acesso em atividades ndo agricolas, quando
couber.

O TTM referido no inciso lll do caput devera conter:
| - As informacgdes a que se referem os incisos | e II;
Il - A obrigacdo de cumprimento das exigéncias da Lei n® 13.123, de 2015;
[l - A previsdo de que:

a) o TTM deve ser interpretado de acordo com as leis brasileiras, e, no caso de
litigio, o foro competente seja o do Brasil, admitindo-se arbitragem acordada
entre as partes;

b) a instituicdo destinataria do patrimonio genético ndo sera considerada pro-
vedora do patrimdnio genético;

) a instituicdo destinataria exigira de terceiro a assinatura de TTM com a obri-
gacdo do cumprimento das exigéncias da Lei n°® 13.123, de 2015, incluindo a
previsdo da alinea “a”;

IV- Clausula que autorize ou vede o repasse da amostra a terceiros;

V - Informacdo sobre acesso a conhecimento tradicional associado, quando for o

caso.

E importante observar o disposto na Resolucdo n. 1 do CGEN que define o modelo de
TTM.
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15) Quais sao os requisitos para o Usuario realizar o cadastro de um Envio?
O cadastro de Envio exigira:

| - Informagdes sobre a instituicdo destinataria no exterior, incluindo informagdes
de contato e indicacdo de representante legal;

Il - Informacdo das amostras a serem enviadas, contendo a identificacdo do patri-

monio genético a ser enviado.

E importante notar que, para os fins da lei 13.123/15, considera-se prestacdo de ser-
Vicos no exterior a execuc¢do de testes ou atividades técnicas especializadas executa-
das pela instituicdo parceira da instituicdo nacional responsavel pelo acesso ou por
ela contratada, mediante retribui¢do ou contrapartida. (A retribuicdo ou contrapartida
prevista podera ser dispensada quando a instituicdo parceira integrar a pesquisa como

coautora).

O instrumento juridico firmado entre a instituicdo nacional responsavel pelo acesso e
a instituicdo parceira ou contratada devera conter:

| - Identificacdo do patrimdnio genético no nivel taxondmico mais estrito possivel;

Il - Informacdo sobre: a) o tipo de amostra e a forma de acondicionamento; e b) a
quantidade de recipientes, o volume ou o peso;

[l - Descricdo do servico técnico especializado objeto da prestagao;
IV - Obrigacdo de devolver ou destruir as amostras enviadas;

V - Discriminagdo do prazo para a prestagdo dos servicos, com detalhamento por
atividade a ser executada, quando couber;

VI - Clausulas proibindo a instituicdo parceira contratada de:

a) repassar a amostra do patrimdnio genético ou a informacgdo de origem ge-
nética da espécie objeto do envio, incluindo substancias oriundas do metabo-
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lismo destes seres para terceiros;

b) utilizar a amostra do patriménio genético ou a informacdo de origem ge-
nética da espécie objeto do envio para quaisquer outras finalidades além das
previstas;

c) explorar economicamente produto intermediario ou acabado ou material
reprodutivo decorrente do acesso;

d) requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual.
As amostras objeto do envio deverdo estar acompanhadas:
I - Do instrumento juridico;

Il - Do consentimento prévio informado, em caso de envio de amostra de patrimo-
nio genético de variedade tradicional local ou crioula ou raga localmente adaptada
ou crioula para acesso em atividades ndo agricolas, quando couber.

E importante ainda notar que o TTM serd assinado pelo pesquisador e o representan-
te legal da instituicdo ou quem tenha sido legalmente autorizado (ha necessidade de

comprovacdo deste ato).

16) Quais saos os entes responsaveis por repartir beneficios de acordo com a lei
13.123/15?

Estdo sujeitos a reparticao de beneficios exclusivamente o fabricante do produto aca-
bado ou o produtor do material reprodutivo, independentemente de quem tenha rea-
lizado o acesso anteriormente.

17) Como se dara a adequacao ou regularizagdo de acordo com a lei 13.123/15?

Devera adequar-se, no prazo de um ano, contado de 06 de novembro de 2017 (data
da disponibilizacdo do cadastro pelo CGen), o Usuario que realizou, a partir de 30 de
junho de 2000, as seguintes atividades de acordo com a Medida Proviséria n®2.186-16,
de 23 de agosto de 2001:
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| - Acesso a patrimonio genético ou conhecimento tradicional associado;

Il - Exploragdo econémica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo
de acesso a patrimdnio genético ou ao conhecimento tradicional associado.

Para os fins de pesquisa cientifica, o Usuario devera cadastrar o acesso ao patrimdnio
genético ou ao conhecimento tradicional associado.

Devera regularizar-se, no prazo de um ano, contado da data de 06 de novembro de
2017 (disponibilizacdo do cadastro pelo CGen), o Usuario que, entre 30 de junho de
2000 e a data de entrada em vigor da Lei n® 13.123, de 2015, realizou as seguintes ati-
vidades em desacordo com a legislacdo em vigor a época:

| - Acesso a patriménio genético ou a conhecimento tradicional associado;

Il - Acesso e exploracdo econémica de produto ou processo oriundo do acesso a
patrimdnio genético ou a conhecimento tradicional associado, de que trata a Me-
dida Provisoéria n® 2.186-16, de 2001;

[l - remessa ao exterior de amostra de patrimonio genético;

IV - Divulgacdo, transmissdo ou retransmissao de dados ou informacg&es que inte-
gram ou constituem conhecimento tradicional associado.

A regulariza¢do esta condicionada a assinatura de Termo de Compromisso, mas, na
hipétese de acesso ao patriménio genético ou ao conhecimento tradicional asso-
ciado unicamente para fins de pesquisa cientifica, o usudrio estara dispensado
de firmar o Termo de Compromisso, regularizando-se por meio de cadastro ou
autorizacao da atividade, conforme o caso.

Para fins de regularizacdo no INPI dos pedidos de patentes depositados durante a
vigéncia da Medida Proviséria n® 2.186-16, de 2001, o requerente devera apresentar o
comprovante de cadastro ou de autoriza¢do de que trata este artigo.
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18) Quais sao as sanc¢des previstas na Lei 13.123/15 e no Decreto 8.772/16 para
eventual descumprimento a legislacdo?

Sem prejuizo das responsabilidades penais e civeis cabiveis, as infragdes administrati-
vas serao punidas com as seguintes sancdes:

| - Adverténcia;
Il - Multa;
[Il - Apreensdo:
a) das amostras que contém o patrimdnio genético acessado;

b) dos instrumentos utilizados na obtencdo ou no processamento do patrimé-
nio genético ou do conhecimento tradicional associado acessado;

¢) dos produtos derivados de acesso ao patrimdnio genético ou ao conheci-
mento tradicional associado;

d) dos produtos obtidos a partir de informacdo sobre conhecimento tradicio-

nal associado;

IV - Suspensdo temporaria da fabricagdo e venda do produto acabado ou do ma-
terial reprodutivo derivado de acesso ao patriménio genético ou ao conhecimento
tradicional associado até a regularizacao;

V - Embargo da atividade especifica relacionada a infracdo;

VI - Interdicdo parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento;
VIl - Suspensdo de atestado ou autorizagdo;

VIII - Cancelamento de atestado ou autorizagdo.

A multa sera arbitrada pela autoridade competente, por infracdo, e pode variar:
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| - De R$ 1.000,00 a R$ 100.000,00 quando a infracdo for cometida por pessoa
natural; ou

Il - De R$ 10.000,00 a 10.000.000,00 quando a infracdo for cometida por pessoa
juridica, ou com seu concurso.

Para os fins das ICTs, interessa saber especificamente as seguintes penalidades nos
casos de uso irregular de acesso ao patriménio genético ou conhecimento tradicional
associado:

| - Auséncia de cadastro prévio para remessa: multa minima de R$ 20.000, e ma-
xima de R$ 100.000,00, quando se tratar de pessoa natural e multa minima de R$
100.000,00 e maxima de R$ 10.000.000,00 para pessoas juridicas;

Il - Requerer direitos de Propriedade Intelectual (no Brasil ou no exterior) sem
cadastro prévio: multa minima de R$ 3.000,00 e maxima de R$ 30.000,00 quando
se tratar de pessoa natural. Multa minima de R$ R$ 20.000,00 e maxima de R$
10.000.000,00 para as pessoas juridicas;

[l - Divulgar resultados de pesquisa sem cadastro prévio: multa minima de R$
1.000,00 e maxima de R$ 20.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa
minima de R$ 50.000,00 e maxima de R$ 500.000,00 para as pessoas juridicas;

IV - Acessar conhecimento tradicional associado de origem identificavel sem a
obtenc¢do do consentimento prévio informado: multa minima de R$ 20.000,00 e
maxima de R$ 100.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa minima de R$
100.000,00 e maxima de R$10.000.000,00 para as demais pessoas juridicas;

V - Deixar de indicar a origem do conhecimento tradicional associado de origem
identificavel em publica¢des, utilizacdes, exploracdes e divulgacdes dos resultados
do acesso: multa minima de R$ 1.000,00 e maxima de R$ 10.000,00 quando se tra-
tar de pessoa natural. Multa minima de R$ 10.000,00 e maxima de R$ 500.000,00
para as demais pessoas juridicas;

VI - Deixar de se adequar ou se regularizar nos prazos da lei: multa minima de R$
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1.000,00 e maxima de R$ 10.000,00 quando se tratar de pessoa natural. Multa
minima de R$ 10.000,00 e maxima de R$ 10.000.000,00 para as pessoas juridicas.

O CASO DO O INSTITUTO DE BOTANICA NA CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE, A
MP 2.186/2001 E A LEI 13.123/15

O Instituto de Botanica (IBt) tem como missédo institucional, de acordo com o Decreto
n° 55.165 de 14/12/2009 - que trata de sua estrutura e de suas atribuicbes - o desen-
volvimento de pesquisas cientificas e tecnolégicas, a capacitacdo de recursos humanos
e a gestdo de reservas biolégicas, acervos e cole¢8es cientificas como subsidio as politi-
cas publicas de meio ambiente do estado de Sdo Paulo, objetivando:

I- Realizacdo de estudos nos aspectos de levantamento floristico, sistematica, fisiolo-
gia, bioquimica, morfologia, anatomia e ecologia, com énfase no estado de Sdo Paulo;

Il- Realizacdo de pesquisas sobre a flora em areas de vegetacao nativa, sujeitas a im-
pactos ambientais ou degradadas, com vistas a preservacao, recuperacao e utilizagdo
sustentavel dos recursos vegetais;

lll- Gestdo de Colecdes Cientificas em especial do Herbario Cientifico do Estado Maria
Eneyda P. Kauffman Fidalgo, bem como as cole¢des vivas do Jardim Botanico do estado
de S3o Paulo por meio de pesquisas e atividades de Educacdo Ambiental dirigida ao
publico em geral, estudantes e professores;

IV- Realizacdo de estagios e cursos de capacita¢do, aperfeicoamento, especializacdo e
pos-graduagao;

V- Assisténcia a bolsistas e pesquisadores nacionais e estrangeiros e manutencdo de
intercambio cientifico no pais e no exterior;

VI- Atendimento, inserindo-se na comunidade, as demandas externas oficiais e particu-
lares, no seu campo de atuagao;
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VIl- Colaborac¢do na elaboracdo e na execucdo da Politica Estadual de Meio Ambiente;

VIII- Divulgacdo dos conhecimentos adquiridos a comunidade cientifica, professores,
estudantes e publico em geral. Vinculado aos objetivos acima mencionados, o IBt
possui diversas linhas de pesquisa, de acordo com o Nucleo (e respectivo Centro, o
qual esta lotado) e equipe executora. A instituicdo faz parte da BGCI (Botanical Garden
Conservation International) coordenadora da Estratégia Global para a Conservacao de
Plantas.

O Instituto administra 15 laboratorios especializados, cujas linhas de pesquisa sao:

*  Anatomia da madeira;

«  Biomonitoramento da poluicdo aérea;

+  Bioquimica de carboidratos;

+  Biorremediacdo de solos e efluentes;

«  Ecofisiologia de espécies nativas;

+  Ecologia de ecossistemas aquaticos e terrestres;

*  Educa¢do em meio ambiente;

+  Fisiologia do desenvolvimento;

+ Fisiologia e tecnologia de sementes de espécies nativas, Fitoquimica e Biopros-
peccao;

+  Levantamentos floristicos;

*  Monitoramento ambiental de ecossistemas aquaticos e terrestres;

+  Palinotaxonomia;

*  Restauracao Ecologica;

+  Geoprocessamento;

+  Taxonomia de fungos, algas, briéfitas, plantas vasculares;

+  Tecnologia de producdo de plantas ornamentais e Tecnologia de producdo de or-
quideas nativas.

Cumprindo seu papel em programas de conservacao de recursos genéticos vegetais, o
IBt mantém cole¢des de plantas vivas que sdo preservadas para estudos a longo prazo,
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juntamente com informacgdes sobre sua biologia, local de coleta, coletor e ambiente
em que foi coletada.

As colec¢des sdo de grande importancia, por atenderem a pesquisa cientifica, a conser-
vacdo da biodiversidade e ao publico visitante. Dentre elas existem as Cole¢8es vivas
de Orquideas cerca de 750 espécies e 16.000 acessos (espécimes), a Cole¢cdo de Bro-
mélias com 160 espécies e 1.158 acessos (espécimes); Cactaceas com 224 espécimes,
distribuidos em 6 géneros e 24 espécies; Marantaceas, com 28 espécies e 98 acessos
(espécimes), além de Culturas de Algas, Cianobactérias e Fungos.

Essas colecBes constituem importante material para estudos de sistematica, além de
fornecer subsidios para programas de utilizacdo da flora nativa com potencial orna-
mental e de reintrodu¢do na natureza.

O Herbario do Instituto de Botanica (Herbario SP) abriga amostras secas que docu-
mentam dois séculos de diversidade da flora brasileira, especialmente do estado de
Sao Paulo. Conta atualmente com 480.000 espécimes de todos os grupos de plantas
e fungos.

Atualmente, é o terceiro maior Herbario do Brasil, com reconhecimento e indexa¢do
nacional e internacional e abriga uma das cole¢des mais importantes de plantas oriun-
das da Mata Atlantica do estado de Sdo Paulo. Também esta credenciado como Fiel
Depositario de amostras do componente do patriménio genético junto ao Ministério
do Meio Ambiente.

O acervo do herbario é uma fonte importante de dados para os trabalhos desenvol-
vidos pelos pesquisadores que mantém estas colecBes. Estes especialistas, além de
desenvolverem estudos em sistematica de grupos vegetais especificos participam em
diversos projetos sobre estudos da flora do Brasil, identificam materiais para outros
pesquisadores e estudantes de diversas areas, consulentes leigos, empresas, Poder
Judiciario, Ministério Publico, Policia Cientifica e Ambiental, IBAMA e Receita Federal.

Como parte de suas atribuicdes como 6rgdo da Secretaria do Meio Ambiente do estado
de Sdo Paulo, também fornecem informacdes sobre a vegetacao do Estado, principal-
mente como suporte a planos de manejo de unidades de conservagdo e restauragao
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ecolégica, elaboracdo e revisdo de listas de espécies nativas, ameacadas de extingdo,
e invasoras, além de participar de demandas do Governo Federal como a elaboragao
da Lista da Flora do Brasil, parte do compromisso que o Brasil firmou como signatario
da Convencdo da Diversidade Bioldgica. O herbario representa a base de projetos na
linha de Prospec¢do de substancias bio-ativas, por abrigar material testemunho das
espécies selecionadas.

O Nucleo de Curadoria do Herbario SP mantém um servico de identificacdo de espé-
cies vegetais destinado ao atendimento de empresas e ao publico em geral. Aliado
a isso, o IBt é o gestor do Jardim Botanico de Sdo Paulo (JBSP). Com 36.000 metros
quadrados o Jardim Botanico possui inUmeras atra¢des e belas trilhas, além de ser um
local de importancia histérica. Na area do Jardim encontra-se a nascente de um dos
corregos que formam o riacho do Ipiranga, palco da independéncia do Brasil.

Além disso, o Jardim Botanico é muito importante para a conservac¢do tanto da vege-
tagdo nativa de mata atlantica presente em seu entorno quanto de plantas das mais
diversas partes do Brasil e do mundo, cultivadas em sua area de abrangéncia. O Jardim
Botanico do Instituto de Botanica foi o primeiro do Brasil a ser classificado como Ca-
tegoria “A” pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Esta classificacdo se
deve muito ao fato de ser um Jardim associado a uma Instituicdo de Pesquisa e funda-
mentado no tripé Pesquisa Cientifica, Educacdo Ambiental e Lazer.

A despeito de todo esse know-how em pesquisa e gestdo de colecdes cientificas e as-
sim como ocorreu com diversas outras instituicdes, as atividades de pesquisa cientifica
e tecnoldgica do Instituto de Botanica foram diretamente afetadas pela legislagcdo de
acesso a recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados a reparti¢do de
beneficios, tema este regulado, até entdo, pela Medida Provisoria n® 2186-16 de 23 de
agosto de 2001.

A inseguranca juridica e a burocracia legal sobre o tema foram, a época, fatores de-
terminantes no desestimulo ao desenvolvimento e envolvimento dos pesquisadores
em projetos que necessitassem de autoriza¢do prévia de acesso. Ndo obstante, desde
sua edicdo em 08/2001 até 2009, foram editadas 3 decretos, 6 orienta¢des técnicas, 21
resolucBes e 08 deliberacbes na regulamentacdo da MP (Ferreira & Clementino, 2010).
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Mesmo com regulamentac8es parciais da MP 2186-16, tais como, a edi¢do da Orienta-
¢do Técnica (OT) 01/2003 que versava sobre o conceito de acesso e remessa de amos-
tras do patriménio genético e, apos 8 anos, da OT 07/2009 que definia os conceitos
de pesquisa cientifica, bioprospeccdo e desenvolvimento tecnoldgico, a inseguranca
institucional persistia, de modo que, o IBt passou a submeter todos os seus projetos de
pesquisa institucionais propostos pelos pesquisadores ao crivo do Conselho de Gestao
do Patrimonio Genético (CGEN) e/ou das instituicdes por ele credenciadas para analise
e deliberacdo sobre necessidade ou ndo da autoriza¢do de acesso.

Como esperado os beneficios desta sistematica trouxeram seguranca legal aos pro-
jetos desenvolvidos pela instituicdo, pois contavam com o parecer de 6rgaos técnicos
credenciados para isso, em especial o IBAMA, porém, o efeito colateral ja percebido
por diversas instituicdes nacionais, resultou em significativos atrasos no andamento
dos projetos.

Um aspecto positivo que colaborou no processo de consulta sobre a necessidade de
autorizacdo para fins de pesquisa cientifica foi o credenciamento pelo CGEN do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico - CNPq, principal 6rgao
federal de fomento a pesquisa cientifica do Brasil. A partir deste credenciamento os
pesquisadores do IBt passaram a utilizar a plataforma Carlos Chagas do CNPq para
submeter seus projetos a analise do CNPq, ndo dependendo mais de autuacbes de
processos em papel outros érgdos credenciados.

Como instituicdo de ciéncia e tecnologia do estado de Sdo Paulo (ICTESP) subordinada
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e que desenvolve pesquisas como subsidio
as politicas publicas de meio ambiente do Estado, o IBt, além dessa sistematica de
submissao de projetos visando a autorizacdo para acesso para fins de pesquisa cien-
tifica, promoveu adequag¢des administrativas que consolidassem sua missdo institu-
cional com o plano plurianual do estado de S&o Paulo, a politica brasileira de acesso
ao patrimbnio genético e as recentes politicas federal e estadual de inovacdo, entre
elas a criagcdo dos Nucleos de Inovagdo Tecnolégica pelo Decreto n° 56.569 de 22 de
dezembro de 2010.

Um exemplo pratico dessa adequacdo foi a divisdo das atividades de pesquisa desen-
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volvidas na instituicdo em quatro linhas prioritarias, a saber: Biodiversidade e Conser-
vacdo, Mudancgas Climaticas Globais, Recursos Hidricos e Bioprospecdo. Até os dias
atuais, os impactos negativos da MP 2186-16, em especial a burocracia nela embutida,
se refletem no portfélio de projetos institucionais, que ndo possui mais nenhuma pro-
posta de projeto de pesquisa na area de bioprospeccao e associagdes com comunida-
des tradicionais.

Também como parte das adequac8es e procurando alinhar-se com as atividades do
(CGEN), o IBt, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente (SMA) passou a represen-
tar a Associa¢do de Entidades de Meio Ambiente (ABEMA), como convidado permanen-
te do CGEN no periodo de abril de 2011 a agosto de 2014, colaborando inclusive nas
discussdes daquele conselho.

Em outras iniciativas com enfoque em adequagdes as politicas de prote¢do da bio-
diversidade e de inovacgdo tecnolégica, o IBt promoveu a revisdao de toda a sua poli-
tica institucional de gestdo das colecOes cientificas com a revitalizacdo do conselho
de curadores das colecdes, estabeleceu acordo de cooperacdo com a Rede Inova SP,
visando a capacitacao de pessoal e fortalecimento de seu Nucleo de Inovagdo Tecnolo-
gica e aguarda juntamente com os outros institutos de pesquisa da SMA a publicacdo
da vers@o mais recente de sua Politica Institucional de Propriedade Intelectual.

De forma a manter-se ativo como Instituto de Pesquisa que atua em todas as areas da
botanica, estas iniciativas colaboraram significativamente para a otimizacdo do por-
tfélio de projetos institucionais, com enfoques direcionados as linhas de pesquisas
prioritarias, as demandas governamentais de subsidio as politicas publicas de meio
ambiente, cooperagdes interinstitucionais, inovacdo, captacdo de recursos financeiros,
bem como a adaptacdo a nova lei da biodiversidade. Em especial, ao Sistema Nacional
de Gestdo do Patrimonio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen),
previsto no artigo 20 do Decreto n° 8.772, de 11 de maio de 2016 e ainda ndo disponi-
vel ao publico.

O CASO DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ - A EXPERIENCIA COM O ACESSO A BIODIVER-
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SIDADE BRASILEIRA

O Instituto Adolfo Lutz possui duas colec¢des oficialmente estabelecidas por Decreto do
governador: o Nucleo de Cole¢do de Micro-organismos (NCMO), o Nucleo de Cultura
de Células (NCC) e uma por Portaria da Diretoria Geral (Colecdo de Culturas de Virus
do IAL).

A cole¢do NCMO foi iniciada na década de 40, com o intuito de organizar, catalogar e
manter diversas culturas isoladas pelos pesquisadores em seus laboratérios e outras
adquiridas pelos mesmos em visitas cientificas a outras cole¢des.

A colecdo NCC foi iniciada na década de 50, juntamente com o inicio dos estudos de
poliovirus pelo Instituto. Em 1970, estas colecbes foram oficializadas no Decreto de 28
de abril, publicado em Dirio Oficial do Estado de Sdo Paulo, como: Se¢do de Colecdo
de Culturas e Secdo de Culturas Celulares.

Em marco de 2010, foram renomeadas de acordo com a nova estrutura administrativa
do IAL para Nucleo de Colecdo de Micro-organismos e Nucleo de Cultura de Células,
publicado em Diario Oficial do Estado de Sdo Paulo.

Estas cole¢des possuem curadoria, pesquisadores, e fornecem material bioldgico au-
tenticado e por isso sdo classificadas como colecBes de servigo.

Além destas, colecBes de trabalho foram formadas ao longo dos anos nos laboratérios
da instituicdo, as quais estdo distribuidas nos Centros de: Bacteriologia, Parasitologia,
Micologia e Virologia, incluindo uma colecdo zoologica. Estas cole¢des estdo relaciona-
das somente ao trabalho direto do pesquisador e, portanto, sdo consideradas cole¢des
de pesquisa.

Em dezembro de 2010 foi estabelecido o Comité de Cole¢Ges Bioldgicas do IAL (CC-
BIAL), com o intuito de organizar todas as cole¢des da instituicdo, estabelecendo dire-
trizes de operacdo, regimento e curadorias.

Atualmente, no IAL, os acervos das cole¢des de servico e de pesquisa somam aproxi-
madamente 150.000, micro-organismos e exemplares. Este acervo é praticamente for-
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mado em sua totalidade de linhagens advindas das vigilancias epidemiolégicas e vigi-
lancia sanitaria, ou seja, de amostras clinicas e de produtos, como alimentos e outros.

Uma pequena parcela é isolada do ambiente, alguns fungos isolados de matéria or-
ganica e plantas e, alguns virus isolados de animais, mas todos com o enfoque em
vigilancia epidemiolégica - nenhum com objetivo de bioprospeccdo.

CASES RELACIONADOS A LEI DE BIODIVERSIDADE

A seguir, o resumo de 3 casos vivenciados pelos NITs da Rede e relacionados a Lei de
Biodiversidade, seguidos por questdes levantadas e debatidas no ambito deste comité
e debates levantados.

Caso 1: desenvolvimento de kits diagndsticos para testes de agente infeccioso
em polpas de uma determinada palmeira

Resumo do caso: O pesquisador comprou, em diferentes locais de venda, diversas
marcas de polpa e “contaminou” o produto com agentes infecciosos. Depois, extraiu o
DNA do material “contaminado” e conseguiu detectar por PCR o agente.

Esta primeira etapa é parte de um projeto que sera desenvolvido em conjunto com a
uma ICT e o FDA (EUA), para o desenvolvimento de um kit que possibilitaria a detec¢ao
do agente em amostras de polpa da fruta, que é importada (exportada) para os EUA.
Porém, para a realizacdo das outras etapas, é necessario o envio de remessa (pois vai
haver compartilhamento de informagdes) deste DNA - que pode conter ndo apenas o
DNA do organismo, mas também da prépria fruta, ja que a extragdo de DNA de para-
sitos e plantas é parecido.

Desse modo, este projeto gerou muita ddvida no NIT quanto a aprovacdo e envio do
material; com o debate sobre se este deveria ou ndo ter a aprova¢do no CGEN. O en-
tendimento geral foi que, como a fruta nativa estava servindo apenas como matriz e
ndo como o objeto da analise e do desenvolvimento do produto (que seria 0 micro-or-
ganismo ndo nativo do Brasil), e que, portanto, ndo estaria no escopo da Lei de biodi-
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versidade, o projeto foi aprovado e seu envio foi acompanhado de um TTM especifico
para o mesmo, sem registro no MMA.

Questao: A situacdo se resolveu de forma adequada? Neste caso, o produto ndo era
in natura. Ja era processado e sua polpa, vendida comercialmente foi utilizada mesmo
assim. Caso a fruta fosse objeto de estudo, o projeto/pesquisador deveria ser cadas-
trado no MMA?

Debate: Caso tenha sido feito o TTM, no nosso entendimento dever ser feito o cadas-
tro. Como foi enviado DNA do microrganismo e espécie nativa, entendemos que o
projeto deve ser regularizado no prazo legal.

Caso 2: colecdes fiéis depositarias

Resumo do caso: A ICT possui uma colecdo de micro-organismos fiéis depositarias (n°:
017/09-SECEX/CGEN/MMA), que até pouco tempo atras recebia varias linhagens, prin-
cipalmente de universidades para depdsito e manutencdo. Na antiga MP, a criacdo das
colegdes fiéis depositarias e a obrigatoriedade do depdsito “garantia”, em partes, que o
patrimdnio genético tivesse uma “cépia” no Brasil. Agora, de acordo com o texto abai-
X0, é apenas recomendavel que permaneca no Brasil, mas ndo cita mais as colecdes.

Questao: A resolucdo n° 18, de 07 de julho de 2005, que “estabelece critérios para o
deposito, o uso e a conservacdo de sub amostras e da outras providéncias” foi “re-
vogada”, uma vez que fora criada para atender a MP? O que acontece agora com as
colecBes fiéis depositarias, e uma vez que ndo foi recebida nenhuma comunicagdo
oficial por parte do CGEN, qual sera a finalidade dessas cole¢bes dentro do escopo
de patriménio genético daqui para frente? O site também esta desatualizado e ndo
ha nenhuma informagdo sobre o destino do “fiel depositario”. A maioria dos outros
institutos de pesquisa e universidades que formam a rede INOVA SP possuem colec8es
fiéis depositarias.

Debate: Os recursos monetarios depositados no FNRB - referentes a reparticdo de
benéficos decorrente da exploragdo econémica de produto acabado ou de material
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reprodutivo oriundo de acesso a patrimonio genético proveniente de cole¢des ex situ
- serdo parcialmente destinados em beneficio dessas cole¢des, de acordo com o que
vier a ser disciplinado pelo regulamento da Lei.

Caso 3: duvidas recorrentes de ICTs relacionadas a nova lei da biodiversidade
brasileira

Resumo do caso: A ICT possui cole¢des e bancos de germoplasma de 95 espécies de
plantas, além de cole¢do de fungos micorrizicos. Em 2016, atingiu 1.059 variedades
lancadas. Além de plantas exdticas, nas pesquisas da ICT também sdo contemplados
estudos com plantas nativas, como é o caso das culturas de mandioca, urucum, erva
cidreira brasileira, pupunheira, seringueira, maracujad e macauba - tanto para desen-
volvimento de produtos ou pacotes tecnolégicos para producado de alimentos, alterna-
tivas bioenergéticas e de ingredientes para industria cosmética. Dentre as cole¢des de
plantas nativas, pode-se citar, por exemplo, a cole¢do do banco de germoplasma de
seringueira.

Duvidas e comentarios:

1. O que deve ser regularizado pelas instituicées de ciéncia e tecnologia (ICTs), a
partir da abertura do cadastro, decorrentes do uso do material genético prove-
niente de espécies nativas nos ultimos anos e no periodo que estiver disponivel o
cadastro? Projetos em andamento, concluidos, artigos publicados, dissertacées
ou teses publicadas?

Devem ser regularizadas atividades que tenham sido executadas entre 30 de junho de
2000 e a data de entrada em vigor da Lei n® 13.123, de 2015:

| - Acesso a amostra de patrimdnio genético ou ao conhecimento tradicional as-
sociado;

Il - Acesso e exploracdo econémica de produto ou processo oriundo do acesso a
patrimdnio genético ou a conhecimento tradicional associado;
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[l - Remessa ao exterior de amostra de patrimonio genético; ou

d) Divulgacdo, transmissdo ou retransmissdo de dados ou informacgdes que inte-
gram ou constituem conhecimento tradicional associado.

2. Com relacao a regularizacdo, quantos anos se recomenda para se efetuar os
registros relacionados no item (1), para que se efetue o cadastro de maneira cor-
reta?

O prazo sera de 1 ano contado de 6 de novembro de 2017.

3. No caso de cole¢des que ainda ndo foram regularizadas, quais sao as principais
recomendagdes para a instituicdo ou para o pesquisador responsavel no periodo
inicial do cadastro?

O pesquisador devera cadastrar as cole¢des no SisGen.

4. Caso nao se regularizem todas as publicacdes ou informacdes referentes a de-
terminado acesso do patrimonio genético, tendo em vista ndo ter sido realizado
rastreamento completo desse material, quais os cuidados que a institui¢cdo deve-
ra tomar para o uso do material?

Caso ndo haja regularizacao no periodo apontado havera risco de autuacao.
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Titularidade, Valoracdo e

Capitu Lo Ili Exploracdo da PI

Almir Silva Filho (DCTA)

Luiz Ricardo Marinello (Consultor juridico)
Nereide de Oliveira (IPT)

Paulo Brito Moreira de Azevedo (IPT)
Renato de Lima Santos (DCTA)

Renato Galvao da Silveira Mussi (DCTA)
Yuri Basile Tukoff-Guimaraes (IPT)

INTRODUCAO

Existem diversas questdes controversas que envolvem a nova sistematica do artigo
9° da lei 10.973/2004 apds as modifica¢Bes introduzidas pela lei 13.243/2016, notada-
mente pela possibilidade da ICT ter o poder de ceder ao parceiro privado a totalidade
da propriedade intelectual resultante da parceria.

Com a possibilidade legal de cessao total ou parcial dos direitos de propriedade inte-
lectual’, resultantes da parceria para pesquisa cientifica e tecnologica e de desenvol-
vimento de tecnologia, produto servico ou processo realizada em parceria, surgem
duvidas sobre vantagens e desvantagens para a ICT em exercer ou ndo a faculdade
da cessdo e, caso a mesma tenha interesse na referida cessdo, ddvidas surgem com
relagdo a quais seriam os procedimentos mais apropriados.

Este capitulo traz um resumo dos debates sobre o tema realizados pelo Comité de
Praticas Juridicas e oferece boas praticas sobre os temas de titularidade, valora¢do de
tecnologia e elaboracdo de matriz de avaliacdo dos aportes trazidos pelos parceiros
(Matriz Hibrida) vivenciadas pelos NITs da Rede Inova Sao Paulo, IPT e DCTA.

Como sera observado, a Matriz Hibrida sugere que as Partes (ou participes) ajustem a

1 O contrato de cessdo tem natureza de contrato de compra e venda regido pelo direito das obrigagdes disposto no
Codigo Civil Brasileiro pela qual se opera a transferéncia do direito de propriedade intelectual (bem intangivel) no que diz
respeito aos direitos patrimoniais (titularidade). Portanto os direitos morais do (s) inventor (es) sdo conservados, por exem-
plo o direito ao nome (direito de paternidade). A cessdo da propriedade intelectual feita de forma gratuita tem natureza
de contrato de doacdo.
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proporc¢do aportada, obedecendo os seguintes critérios, a saber:

1). Montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria
(recursos intelectuais);

2). Recursos humanos;
3). Recursos financeiros;

4). Recursos materiais alocados pelas partes contratantes, conforme previsto na
lei 10.973/04.

Com as modifica¢8es introduzidas pela Lei 13.243/16, o legislador excluiu os critérios
mencionados. Todavia, parece fazer sentido manter os critérios no estudo (como sera
relatado abaixo) pois, na pratica, as partes (ou participes) continuam obrigados a ava-
liar os aportes antes do inicio da parceria.

Finalmente, veremos os tributos incidentes na remessa ao exterior e contrata¢des no
Brasil em opera¢des envolvendo transferéncia de tecnologia.

Este capitulo conta com a participagdo de Nereide Oliveira, Luiz Ricardo Marinello, Yuri
Basile Tukoff-Guimardes, Paulo Brito Moreira de Azevedo, Renato Galvao da Silveira
Mussi, Renato de Lima Santos, Almir Silva Filho e Juliana Laura Bruna Viegas.

QUESTOES LEGAIS CONTROVERSAS QUANTO A CESSAO DOS DIREITOS DE PROPRIE-
DADE INTELECTUAL PELA ADMINISTRACAO PUBLICA

Uma das principais altera¢fes da Lei 13.243/16 esta na faculdade da administracdo
publica ter o poder de ceder os direitos de propriedade intelectual resultantes da par-
ceria. O artigo 9° ja representava um enorme desafio sob a égide da lei 10.973/04 e,
com o advento da nova legislacdo, isso tornou-se ainda mais complexo.

O caput do artigo 9° faculta (ndo obrigatério) a ICT celebrar acordos de parceria com
instituicdes publicas e privadas (sem qualquer restricdo) para realizacdo de atividades
conjuntas - requisito primordial para aplicacdo deste artigo, pois se houver licencia-
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mento ou presta¢do de servigos os dispositivos legais sdo outros - de pesquisa cientifi-
ca e tecnolégica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, servigo (sendo este uma
novidade da Lei 13.243/16) ou processo.

Ja o §82° do referido artigo define que as partes deverao (obrigatoriamente, e ndo fa-
cultativamente) prever, em instrumento juridico especifico (com liberdade para elabo-
rarem o contrato especifico), a titularidade da propriedade intelectual e a participagdo
nos resultados da exploracdo das criacdes resultantes da parceria, assegurando aos
signatarios o direito a exploracdo, ao licenciamento e a transferéncia de tecnologia.

Quanto ao 83° do art.9°, define-se que a propriedade intelectual e a participacdo nos
resultados referidas no 82° serdo asseguradas as partes contratantes, nos termos do
contrato. Aqui, o legislador ja define que se trata de um contrato, podendo a ICT ce-
der ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual mediante
compensacdo financeira ou ndo financeira, desde que economicamente mensuravel.

Em primeiro lugar na relacdo ICT/Empresa, o direito mais comum resultante dos proje-
tos é o de patentes (propriedade industrial). A lei especial que disciplina os direitos de
propriedade industrial no Brasil é a 9.279/96. Interessa-nos saber que o artigo 58 do
referido diploma legal deixa expresso que o pedido de patente ou a patente, ambos de
conteudo indivisivel, poderdo ser cedidos, total ou parcialmente.

Mas, se estivermos tratando de cessdo (alienacdo de bens publicos?), ha de se consi-
derar, ainda, a lei 8666/93, que considera alienacdo toda transferéncia de dominio de
bens a terceiros®. Esta alienacdo pode ser considerada sindbnimo de cessdo, e entende-
-se que a cessdo (aliena¢do) de direitos de propriedade intelectual esta dispensada do
procedimento licitatério segundo o que dispde o artigo 17, Il, alinea “e" da lei 8.666/93.

Abaixo, duas observag¢des que justificam a aplicacdo deste dispositivo para cessdo de
direitos de Pl pela ICT publica:

2 E forma de transferéncia de propriedade de um bem (tangivel ou intangivel) a outra pessoa. Exemplificando, a Ad-
ministracdo Publica podera “alienar” bens considerados inserviveis ou de interesse publico, na forma do artigo 17 da Lei
8.666/93.

3 Art. 6° IV da lei 8.666/93
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1). Tanto a lei da propriedade industrial como a lei de direitos autorais classificam
os direitos de propriedade intelectual como bens moveis;

2). Diversos dispositivos da Lei 10.973/04 (inclusive com as modifica¢des introdu-
zidas pela Lei 13.243/16) deixam evidentes as “finalidades das ICTs". O primeiro
artigo da lei estabelece medidas de incentivo a inovacdo e a pesquisa cientifica e
tecnolégica no ambiente produtivo, ou seja, a lei expde claramente a intengdo de
aproximar a administracdo publica por meio das ICTs perante o setor produtivo
(empresas de ambiente produtivo), em consonancia com o que determina os arti-
g0s 218 e 219 da Constituicdo Federal de 1988.

Por outro lado, e no mesmo sentido, o paragrafo Unico deste mesmo dispositivo esta-
belece diversos principios que reforcam o entendimento de que a eventual cessao de
direitos de propriedade intelectual encontra-se no rol de suas “finalidades”, pois nao
deixa de ser um mecanismo de aproximacdo entre a administracao publica e o setor
produtivo.

Nos parece, no entanto, que a cessdo de direitos de propriedade intelectual no con-
texto trazido pelo artigo 9° podera ocorrer desde que haja uma avaliacdo prévia dos
direitos de Pl a serem cedidos a fim de cumprir com os requisitos previstos no artigo 37
da CF/1988, para que os mesmos ndo sejam afrontados e tornem-se vulneraveis. Nos
parece, também, ndo ser necessaria a licitagdo ante o que define o inciso Il do artigo 17
da Lei 8.666/93 j& mencionado.

Entendemos, porém, que a avaliacdo prévia é um requisito obrigatério para a ICT rea-
lizar o negdcio (de cessdo dos direitos de propriedade intelectual) com vistas a minimi-
zar futuros questionamentos dos 6rgaos de controle, uma vez que o prego incompati-
vel com o valor do negécio podera representar prejuizo ao erario publico.

Uma das vantagens na cessao total dos direitos de propriedade intelectual, prevista no
§ 3° do Art. 9° da Lei 10.973/2004, é a possibilidade de agilidade nas negocia¢des dos
contratos de parceria, inclusive evitando o desgaste da negociacdo sobre os resultados
do projeto.

Ndo obstante, cumpre ressaltar que referida cessdo podera representar possivel des-
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vio da funcdo social da propriedade intelectual, em especial para os casos em que a
pesquisa cientifica ou tecnolégica tenha sido desenvolvida em parceria entre a ICT e a
empresa com recursos ndo reembolsaveis obtidos de institui¢des ou 6rgaos publicos,
entre eles: BNDES/FUNTEC, EMBRAPII, FAPESP e FINEP, que tém por finalidade fomen-
tar projetos de pesquisas visando primordialmente o desenvolvimento socioeconémi-
co do pais.

Geralmente, citados agentes fomentadores da pesquisa cientifica e tecnolégica no Bra-
sil possuem politicas de propriedade intelectual que estabelecem as condi¢des para
que a empresa possa explorar comercialmente a tecnologia, com exclusividade, objeto
da pesquisa fomentada. Dentre as principais condi¢des podemos destacar:

1) prazo para a empresa explorar comercialmente do produto ou processo gerado;
2) licenciamento exclusivo para aplicagdo somente na sua area de atuacao;

3) ndo paralisacao da producdo do produto ou processo gerado por prazo supe-
rior a 24 meses, entre outras.

Diante disto, para que a ICT cumpra com as condic¢des estabelecidas nas politicas de
propriedade intelectual das instituicBes ou 6rgaos fomentadores da pesquisa e, assim,
exerca a fun¢do social da propriedade intelectual, o caminho mais plausivel seria o
compartilhamento dos direitos sobre a(s) criacdo(es) resultante(s) da pesquisa com a
empresa parceria, ou seja o regime de cotitularidade dos direitos sobre a propriedade
intelectual, por intermédio do licenciamento* exclusivo destes direitos a empresa par-
ceira mediante condic¢Oes para exploracdo comercial acordadas em contrato.

Neste caso a ICT manteria a possibilidade de licenciamento destes direitos para outros
setores da indUstria exercendo o direito de licenciamento a terceiros.

Com a cessao dos direitos da propriedade intelectual da ICT para a empresa parceira,
de acordo com o previsto no 9°, 8 3°, a empresa passaria a ndo ter a obrigacdo de ex-

4 O contrato de licenciamento é a convencéo pela qual um ou mais detentores dos direitos de propriedade industrial au-
torizam a outra parte a possibilidade de explorar a tecnologia (com ou sem exclusividade) por prazo determinado. Referido
contrato tem natureza do contrato de locacdo, aplicando-se a este as regras do Codigo Civil.
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plorar a tecnologia resultante do projeto e, ainda, poderia dispor dos mecanismos de
patente defensiva, acbes que impedem o exercicio da fun¢do social das ICTs, ou seja a
transferéncia e divulgacdo dos conhecimentos adquiridos visando o desenvolvimento
socioeconémico do pais.

Finalizando, cumpre ressaltar que os acordos de parceria podem representar enormes

vantagens:

1) legitimidade da Parcerias Publico Privadas (PPP) para projetos de PD & [;
2) facilitador para captagdo de recursos financeiros ndo reembolsaveis;
3) compartilhamento da propriedade intelectual, funcdo social da ICT;

4) possibilidade de negociacdo de royalties/taxa de sucesso ou outra forma de
remuneragdo com a premiacdo aos inventores/pesquisadores;

5) bolsas de estimulo a inovacdo,
6) transferéncia de know-how e tecnologia para o setor produtivo, sem ISS (Impos-
to Sobre Servicos) e

7) geracao e incentivos fiscais.

METODO AGIL DE VALORACAO DO IPT - QUICK & DIRTY

O objetivo deste tépico é apresentar o método de valoragao utilizado desde 2013 pelo
IPT no suporte as negocia¢des pelo pagamento da exploragdo comercial do resultado
de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) desenvolvidos junto a industria. Es-
sas negociagOes sdo efetuadas tanto por percentuais cobrados sobre resultados finan-
ceiros de produtos com tecnologia com participa¢do do IPT quanto por taxas fixas -
sendo, esta Ultima, remunerada a partir de marcos técnicos e/ou comerciais definidos
em comum acordo com as empresas parceiras.

O método
Avaloracdo de tecnologias no IPT é instituida em Instru¢do Normativa do Instituto (IPT-

-IN-AD-18) e consiste em uma ferramenta de apoio as negocia¢des pela exploragao co-
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mercial dos direitos de propriedade industrial. O Instituto adaptou conceitos da curva
de Gompertz (GOMPERTZ, 1825) como forma de modelar de maneira agil as entradas
de fluxo de caixa em funcdo da trajetoria tecnolégica e comercial dos resultados dos
projetos de P&D.

Posteriormente, foram incorporadas as abordagens de custo (sunk cost), de mercado
(padrdes de royalties) e de renda (FCD) para elaboracdo de um modelo que tem como
prioridades:

1) respostas rapidas no contexto da negociacao de royalties/taxas de sucesso;

2) contabilizacdo do retorno esperado pela ICT, em caso de sucesso técnico/co-
mercial do projeto de P&D, considerando os dispéndios efetuados pelo instituto e
as receitas esperadas a partir da comercializacdo da tecnologia ou dos beneficios
econdmicos esperados.

No que tange a negociacdo em si, este modelo permite maior independéncia de pa-
drées de mercado, que nem sempre atendem aos objetivos dos licenciantes e dos
licenciados e possibilita uma agilidade maior nas negociacdes com a indUstria, ja que,
até 2012, o tempo por valoracdo efetuada pelo IPT variava entre 4 e 6 meses, utilizando
0s métodos de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e Arvore de Decisdo. Com o uso do
Quick & Dirty, é possivel realizar estudos de valora¢cdo em até 8 horas de trabalho.

Desde marc¢o de 2013, o método vem sendo aplicado e os dados sobre a efetividade
das 26 negociacGes consideradas sdo apresentados a seguir:

» Contratos assinados: 16 (61,5%)
+ Contratos em negociacao: 4 (15,4%)

* NegociacBes fracassadas: 6 (23,1%), sendo uma delas por influéncia indireta da
negociacdo do pagamento pela explora¢cdo comercial da tecnologia.

O modelo Quick & Dirty € composto de duas grandes etapas:
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1) andlise da insercdo da tecnologia nas atividades da empresa parceira e no mer-
cado;

2) analise do retorno esperado pela ICT no projeto (e na parceria).

Anadlise da insercdo da tecnologia nas atividades da empresa e no mercado:
variaveis de entrada

Nesta etapa, sdo analisadas até 9 variaveis para a construcdo do modelo. A Tabela
1 apresenta o grupo de varidveis que serve para o levantamento primario de infor-
magdes quantitativas. (Os dados inseridos sdao exemplos e ndo guardam relagdo com
nenhuma valoracdo efetivamente elaborada).

Tabela 1 - variaveis de entrada do modelo Quick & Dirt

Receita de vendas do produto R$ 8.000 10.000 11.000
Eartlupagao da tecnologia no % 100% 100% 100%
aturamento

Impostos e devolug¢des % 33% 33% 33%
Taxa de desconto % 20% 20% 20%
Periodo até o share maximo Unidade 12 15 20
(anos)

Taxa de retragdo % 15% 10% 5%
Probabilidade cenarios % 25% 50% 25%

Fonte: Os autores

A primeira variavel do modelo consiste na receita de vendas da empresa parceira. Esta
variavel pode ser adaptada conforme o nivel de informac8es primarias e secundarias
obtidas pelo NIT, mas, em sua versao mais basica, é elaborada a partir de dados de
faturamento da empresa.

A variavel participacdo da tecnologia no faturamento da empresa é ajustada conforme
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a expectativa de participa¢do da tecnologia desenvolvida no projeto nas receitas da
empresa parceira. Essa variavel pode ser estimada das seguintes maneiras:

1) diretamente junto a empresa licenciada;

2) por meio de inferéncias sobre quais produtos atuais da empresa a tecnologia
resultante tem potencial de substituicao;

3) por meio da expectativa de incremento no faturamento em funcdo da insercao
da nova tecnologia.

Cabe destacar que existem formas alternativas de se tratar as 2 variaveis acima des-
critas. Por exemplo, a receita de vendas da empresa pode ser substituida pela mo-
delagem de receita, efetuada, por exemplo, por meio de calculo do prec¢o unitario do
produto multiplicado pela quantidade vendida de produtos com a tecnologia resultan-
te do projeto de P&D incorporada. Nesse caso, a variavel participacdo da tecnologia é
100%.

Outra forma que pode ser utilizada é a estimativa de market share que a tecnologia
pode ter em um determinado segmento de mercado. Entdo, o “mercado estimado”
sobe para a receita de vendas do produto e a participa¢éo da tecnologia no faturamento
passa a ser market share.

Os impostos e devolug¢des previstos no modelo s6 sao considerados quando a estima-
tiva financeira é feita a partir da receita bruta de vendas da empresa. Sendo assim, sdao
deduzidas as devolu¢Bes de vendas, descontos comerciais e impostos sobre vendas
(ICMS, IPI, PIS/ PASEP e COFINS).

A taxa de desconto do modelo pode ser traduzida para trés abordagens diferentes:
taxa de desconto, taxa de juros e custo de oportunidade, sempre observando o lado
da empresa. Normalmente, essa variavel consiste em um meio da empresa comparar
o aporte financeiro no projeto de P&D em relacdo a concorréncia de outras aplicagdes
financeiras, como a caderneta de poupancga.

Em outros casos, a empresa pode preferir fazer a analise sob a 6tica da taxa referen-
cial do Sistema Especial de Liquida¢do e de Custddia (Selic). Por fim, o payoff entre as
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atividades econdmicas da empresa e o projeto de P&D pode ser mensurado pelo custo
de oportunidade. Em todos os casos, é fundamental a analise comparativa dos rendi-
mentos proporcionados pela comercializacdo do projeto de P&D e outras opg¢des de
investimento existentes no mercado.

O periodo até o share mdximo é o tempo (em anos) estimado para que a tecnologia
atinja seu apice na participagdo sobre o faturamento da empresa. Essa variavel é limi-
tada pela participacdo da tecnologia na receita da empresa e pela receita inserida no
modelo. Em setores de rapida mudanca tecnolégica (como softwares, por exemplo)
esse periodo costuma ser menor do que em setores com baixo ritmo de introdugdo
de novas tecnologias (como metalurgia e mineragao, dentre outras com perfil similar).

A variavel taxa de retra¢do traduz a diminuicdo da participagdo da tecnologia sobre
a receita da empresa, ocasionada pelo fim de seu ciclo de vida. O crescimento dessa
taxa é gradativo, em funcdo da tendéncia de descontinuidade de comercializa¢do da
tecnologia.

Por fim, a probabilidade de cenarios consiste na chance de ocorréncia de cada um dos
cenarios considerados (que podem ser pessimista, esperado e otimista). O IPT ndo dis-
pde de banco de dados para calibrar de maneira precisa essa variavel e, salvo se ajus-
tado em conjunto com a empresa parceira, a distribuicdo default é utilizada (25-50-25).

Anadlise da insercdo da tecnologia nas atividades da empresa e no mercado:
ajuste das curvas de Gompertz

Nesta fase, os fatores de ajuste de curvas sao calibrados. Baseado no modelo matema-
tico de funcao logistica em formato de “S”, criado por Benjamin Gompertz (GOMPERTZ,
1825), esse tipo de ajuste se relaciona com alguns parametros necessarios para os cal-
culos de valoragdo, sem que seja necessario fazer o ajuste manual de cada entrada de
fluxo de caixa, conforme o desempenho comercial da tecnologia em fungao do tempo
(em anos), a saber: limite de participacdo no faturamento, time to market da tecnologia
e insercdo da tecnologia no portfélio da empresa ou no mercado de interesse.

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



Tabela 2 - ajustes dos fatores k e b da adaptacdo da Curva de Gompertz

Curva de Gompertz para a participacao da tecnologia no faturamento da empresa

1,5 1,6 1.7

Fator k
Fator b 50 15 5
Limite participacdo % no faturamento 100% 100% 100%

Fonte: os autores

Toda e qualquer valoracdo do IPT esta relacionada com o periodo de exclusividade
para a empresa licenciada, conforme o Acordo de Propriedade Intelectual assinado
entre as partes. Sendo assim, sdo estimados horizontes de tempo que variam entre 5
e 20 anos. O controle dos fatores k e b e das taxas de crescimento e retragdo deverao
estar contidas dentro do prazo supracitado.

De acordo com Tukoff-Guimaraes e Azevedo (2015), o fator B ajusta o Time to Market e
o fator Ka inclinagdo da curva até o limite definido na variavel limite de participag¢do no
faturamento da empresa (ou “market share do produto” ou “receita do produto”, depen-
dendo de como a variavel é trabalhada). A Figura 1 indica 3 possibilidades de Time to
Market, mantendo o fator k em 1 para os 3 casos.

Figura 1 - comportamento do fator b no ajuste de curvas de Gompertz
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Fonte: os autores
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Conforme mostrado na Figura 1, quanto menor o valor do fator b, mais préxima do
inicio da comercializacdo a tecnologia esta. No caso apresentado, o fator b otimista é
5 e a tecnologia comeca a gerar receitas no ano 1; no cenario esperado, o fator b de
15 representa um Time to Market em dois anos. Por fim, a variavel em seu maior ajuste
(50 sendo o pior cenario) faz com que a tecnologia comece a gerar receitas no ano 3. A
Figura 2, por sua vez, mostra o comportamento do fator k em sua fungao de velocidade
de participagdo da tecnologia no faturamento da empresa.

Figura 2- comportamento do fator k no ajuste de curvas de Gompertz
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Fonte: os autores

Mantendo o fator b em 100 para os 3 cenarios considerados, a velocidade de incorpo-
racao da tecnologia no portfélio da empresa pode ser vista a partir da variacao do fator
k. Para esta variavel, o menor valor significa que a curva sera mais lenta em atingir o
limite dado para a variavel. Sendo assim, o valor pessimista foi de 1,5; o valor esperado
foi de 1,6; o valor otimista foi de 1,7. Como o fator k é mais sensivel do que o fator b em
seu ajuste, os valores para sua modelagem possuem menores gaps do que os verifica-
dos para a constru¢do da curva mostrada na Figura 1.

E importante ressaltar que os fatores sdo construidos de maneira conjunta entre si e
calibrados com a empresa parceira e com os pesquisadores responsaveis pela tecno-
logia para obtencdo de valores mais fiéis ao desempenho comercial esperado pelos
stakeholders.
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Os valores apresentados nas Figuras 1 e 2 geram os cenarios de ganho como os apre-
sentados na Figura 3.

Figura 3 - cenarios de ganho durante a vida util de produtos com a tecnologia resul-
tante do projeto de P&D
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Fonte: os autores

A combinacdo das variaveis apresentadas acima permite que 3 cenarios de receitas fi-
nanceiras sejam obtidos a partir das estimativas e dados levantados. Os 3 cenarios sao
trazidos para um Unico fluxo de caixa, baseado nos valores anuais estimados versus a
probabilidade estimada de cenarios pessimista-esperado-otimista (25-50-25, no exem-
plo mostrado neste capitulo). Esse fluxo de caixa Unico é tratado no topico a seguir.

Anadlise do retorno esperado pela ICT

A adaptagdo das curvas de Gompertz trazia agilidade nos calculos, mas fazia uma ana-
lise parcial da valoracdo, ja que calculava as receitas esperadas pelo lado da empresa.
Se por um lado isso é bom, pois permite avaliar o potencial econdmico de uma tecno-
logia, o fato é que o ndo traz o retorno esperado pelo instituto em caso de negocia¢des
de royalties e taxas de sucesso.
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O primeiro passo na incorporag¢do dos resultados esperados pela ICT veio no levanta-
mento sistematico dos custos de desenvolvimento de projetos de P&D. E desejavel que
a ICT possua uma ferramenta de controle de todos os dispéndios envolvidos em proje-
tos de qualquer natureza (metrologia, assessorias e pesquisa), bem como margens de
contribuicdo e preco a ser cobrado pelo projeto em si.

A partir dessa analise, é possivel tomar duas decisdes iniciais sobre se e como cobrar
pela exploracdo técnica ou comercial de uma tecnologia:

1) Se o projeto foi integralmente pago pelo cliente, incluindo margens de contri-
buicdo e Propriedade Intelectual, ndo se cobra royalties ou taxa de sucesso. Um
exemplo disso sdo os contratos de prestacdo de servigos;

2) Caso o projeto tenha contrapartida econémica e ou financeira da ICT e/ ou de
orgao de fomento, no qual se divide riscos técnicos, econémicos e financeiros, o
pagamento pela exploracdo técnica e/ ou comercial da tecnologia é negociado.
Convénios normalmente sao cobertos por esta Ultima abordagem.

A logica acima apresentada para a cobranca de royalties se justifica pelo fato de que a
ICT participa do risco e investe recursos nesses projetos (caso 2). Habitualmente, em
projetos de fomento, a ICT vende o projeto de P&D a prec¢o de custo e ndo cobra mar-
gem de contribuicdo.

Sendo assim, um modelo tradicional de FCD foi incorporado ao modelo ajustado de
Gompertz para tratar de 3 importantes questdes no que se refere a valoragdo:

1) Tratamento dos dados obtidos das curvas de Gompertz;
2) Inclusdo do retorno minimo esperado pelo instituto;

3) Andlise das variaveis econémicas e subsidios as decisées da modalidade de co-
branca (royalties, valor fixo por produto vendido ou taxa de sucesso).

Passo 1 - incorporacao dos dispéndios ao Modelo

Os dispéndios incorporados podem ser de natureza técnica (custos diretos), adminis-
trativos, negociais e referentes a prote¢do da tecnologia por meio de depdsito de pa-
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tentes, dentre outras. Os custos com a premiagao dos pesquisadores da ICT devem ser
considerados, ja que as ICTs premiam sua equipe de pesquisa em valores que variam
entre 33% e 50% das receitas auferidas com royalties.

Sendo assim, uma questdo a ser tratada é: se um projeto tem uma expectativa minima
de retorno de R$ 100,00 e a premiagdo aos pesquisadores fica negligenciada, a ICT
recuperaria somente entre R$ 50,00 e R$ 67,00 dos recursos investidos. Dessa forma,
a equacdo de ajuste desse valor para incorporagao do prémio a equipe de pesquisado-
res é Valor Esperado (v) = Dispéndios (d) / (1 - Prémio (p)). Assim, o projeto tera sua base
calculada da seguinte maneira: v=d/ (1 - p) < v =100/ (1 -0,33) & v=100/ 0,67 < v
=149,25. Com esse valor minimo incorporado ao calculo, o Fluxo de Caixa recebe a in-
corporacgao do Fluxo de Caixa Ponderado, oriundo do ajuste das curvas de Gompertz.

Passo 2 - Insercdo do Fluxo de Caixa Descontado

ATabela 3 apresenta o Fluxo de Caixa simplificado de um projeto, conforme o modelo
de valoragdo do IPT. A metodologia utilizada nesta etapa é a de Fluxo de Caixa Descon-
tado tradicional.

Tabela 3 - Fluxo de Caixa Simplificado do projeto a partir das curvas ponderadas de

Gompertz
Variaveis const.1  const.2 Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
(=) Receita Liquida R$ 12 R$901 R$3.488 R$5.517 R$6.284 R$ 6.477
(%) Royalties ICT 2,1% 1,3% R$ 11 R$ 44 R$ 69 R$ 79 R$ 81
Investimentos ICT R$ 149
(=) Fluxo de caixa ICT -R$149 -R$11,30 -R$43,73 -R$69,17 R$7878 R$81,21

Fonte: os autores
A partir da Tabela 3, as variaveis podem ser descritas da seguinte forma:

* Receita liquida: obtida a partir do Fluxo de Caixa ponderado, calculado no mode-
lo ajustado de Gompertz

Titularidade, Valoracéao e Exploragdo da PI




* Royalties ICT: taxa equivalente a ser cobrada pelo IPT sobre a receita liquida de
vendas de produtos com tecnologia derivada do desenvolvimento feito no projeto

* Investimentos ICT: no modelo nominal (conforme o exemplo), incorre no ano 0.
Quando se usa fluxos de caixa em periodos reais, esses valores sao distribuidos
ao longo do tempo

* Fluxo de caixa ICT: resulta dos royalties obtidos no ano atual, somados ao fluxo
de caixa do ano anterior

Sobre os royalties a serem cobrados, 3 considerac8es devem ser feitas:

1) O modelo incorpora padrdes da literatura (PARR, 2007) e utiliza tais dados para
balizar o calculo, mas nem sempre para se decidir sobre a taxa a ser cobrada efe-
tivamente na negocia¢ao;

2) O prazo de concessao de uma patente é considerado conforme o mercado no
qual a tecnologia sera protegida. O modelo possui duas constantes de royalties, ja
que o IPT prevé em varios de seus contratos que “a tecnologia tera royalties de x%,
sendo que até concessdo da patente serad cobrado 60% desse valor”;

3) A aplicagdo do recurso “atingir meta” da planilha para calibrar a taxa de royal-
ties para um Valor Presente Liquido (VPL) > 0. O resultado do FCD é traduzido em
variaveis econdmicas de interesse do instituto, conforme mostrado na Tabela 4:

Tabela 4 - resumo das variaveis de andlise da valoragao

Variavel Valores
VPL R$ 1
Taxa de desconto 20 %
TIR 20 %
Retorno do investimento (em anos) 3,3
Royalties (minimo) 21 %
Taxa de sucesso no tempo presente R$ 149,25

Fonte: os autores
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O modelo Quick & Dirty pode ser Util para fornecer subsidios a equipe de negociacdo,
subsidios para se chegar ao pagamento pela exploracdo comercial de tecnologias em
acordos de PI. E importante ressaltar que foi apresentada uma base de como o célculo
é feito, mas cada negociacdo tem peculiaridades que devem ser tratadas de maneira
especifica e 0 método escolhido, a forma de calculo e o tratamento das variaveis de-
vem ser feitos da maneira mais plausivel conforme o caso.

De qualquer maneira, negociacdes de royalties e/ ou taxas de sucesso baseadas em
alinhamento pleno entre os participes, em torno de transformar o conhecimento tec-
nolégico em produtos competitivos no mercado, dinamizar o processo de negociagdo
e obter resultados financeiros positivos para ambas as partes, tendem a resultar em
sucesso negocial. E a valora¢do é uma das ferramentas que podem ser Uteis nesse
processo.

MATRIZ HiBRIDA DE CONTRIBUIGCAO E PARTICIPAGAO EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL

A conjugacdo dos 88 2° e 3° do artigo nono da lei 10.973/2004 apontava para uma
obrigatoriedade de se ajustar em contrato a previsao da Propriedade Intelectual e a
participacdo nos resultados da parceria, sendo que estas deveriam ser formalmente
estabelecidas de acordo com a proporgdo equivalente a quatro critérios, a saber:

1. Montante do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria
(recursos intelectuais);

2. Recursos humanos;
3. Recursos financeiros;

4. Recursos materiais alocados pelas partes contratantes.

A fim de se poder mensurar a proporcdo da titularidade da Propriedade Intelectual
nas parcerias tecnolégicas previstas no artigo 9° da referida lei, foi desenvolvida e apri-
morada, entre os anos de 2010 e 2012, por membros do entdo Nucleo de Inovagdo
Tecnoldgica (NIT/DCTA) lotados no Instituto de Fomento e Coordenacdo Industrial (IFl)
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- organizacao militar subordinada ao Departamento de Ciéncia e Tecnologia Aeroespa-
cial (DCTA) - uma ferramenta baseada nos critérios supramencionados, denominada
Matriz hibrida de contribuicéo e participagcéo em propriedade intelectual, doravante sim-
plesmente intitulada.

Desde 18 de setembro de 2014, a Matriz Hibrida esta prevista em norma interna do
6rgdo que vem orientando até os dias de hoje a analise de Projetos Cooperativos de
Parceria Tecnolégica. Fisicamente, a Matriz Hibrida constitui um documento (formula-
rio) anexo ao instrumento juridico que disciplina os aspectos de Propriedade Intelec-
tual nas rela¢des de parceria. Atualmente, essa ferramenta é utilizada na Subdivisdo
de Propriedade Industrial (CDI-SP/IFI) em suporte técnico ao Nucleo de Gestdo da Ino-
vacdo (NGI) do DCTA, que absorveu as atribuicGes legais de NIT previstas na Lei da
Inovacao.

A Matriz Hibrida é utilizada para justificar a divisdo da Propriedade Intelectual nos acor-
dos de parceria tecnoldgica e acompanha o chamado “Contrato de Regulamentagdo da
Propriedade Intelectual e da Participa¢cdo nos Resultados da Exploracao das Criacbes
Resultantes da Parceria”, doravante denominado Contrato de PI (Figura 1), conforme
indicado em sua Clausula Terceira (Figura 2).

Portanto, a Matriz Hibrida trata-se tdo somente de uma ferramenta de auxilio ao ges-
tor de uma ICT e ao coordenador do projeto para definir as propor¢des dos direitos
dos participes sobre os resultados. Sua estrutura organiza as informacdes do plano
de trabalho do projeto de parceria de forma sistematizada e objetiva, levando em
consideracgdo as diretrizes legais e os conceitos pertinentes necessarios a adequada
determinacdo da efetiva contribuicdo de cada parte para a obtencdo dos resultados
compartilhados.

Deve-se, porém, sempre ressaltar que a Matriz Hibrida, por si s6, ndo é suficiente para
a compreensdo completa do projeto e das relagbes institucionais envolvidas. Por esse
motivo, a ferramenta deve estar acompanhada de toda a documentacdo relacionada
ao projeto, bem como deve estar em harmonia com as informac&es nela constantes.
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Figura 1 - Folha inicial do Contrato de PI
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Fonte: os autores

Figura 2 - Caput da Clausula Terceira do Contrato de Pl

CLAUSULA TERCEIRA: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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A Matriz Hibrida foi concebida, originalmente, em 2 formatos: o Completo e o Resumi-
do. Constituida de campos primarios e secundarios com critérios de preenchimento
pré-definidos, a Matriz tem o objetivo de estabelecer a contribui¢cdo de cada participe
do projeto na Propriedade Intelectual que podera ser gerada. Ela é composta, basica-
mente, de 4 partes:

1) Cabecalho: similar a qualquer formulario, esta parte da Matriz contém cam-
pos para preenchimento com informac8es gerais para adequada identificagao do
projeto de P D & | em analise. S3o dados importantes para a contextualizagdo do
projeto quando da realizacdo da andlise e de pareceres, tanto pelo NIT, quanto
por Procuradorias e Controladorias, no caso de 6rgdos publicos. O cabecalho da
Matriz esta destacado na Figura 3.

Figura 3 - Matriz Hibrida com o cabecalho em destaque
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2) Recursos Dedicados pelos Participes: parte essencial da Matriz, pode ser visu-
alizada na Figura 4. Esta parte é composta por campos para preenchimento com
dados extraidos do plano de trabalho do projeto, relativos as propor¢des de recur-
sos intelectuais, humanos, financeiros e materiais aportados por cada participe.

As propor¢des de recursos tangiveis (humanos, financeiros e materiais) podem
ser facilmente definidas de forma objetiva, tendo por base o plano de trabalho do
projeto. J& os aportes de recursos intelectuais, considerados intangiveis, sdo de

dificil defini¢do, ja que possuem certo grau de relatividade.

Por esse motivo, sugere-se que estes campos sejam preenchidos em conjunto pe-
los participes, de forma consensual. Com rela¢do aos recursos financeiros, deve-se
ter o cuidado de nao duplicar valores quando os mesmos sdo utilizados para o
pagamento de bolsas ou de materiais, ou seja, se as horas de bolsistas pagos por
recurso financeiro forem contabilizadas também como recursos humanos, os va-

lores equivalentes devem ser retirados dos recursos financeiros.

Figura 4 - Campo da Matriz Hibrida de recursos dedicados pelos participes de um
projeto de P D & | em parceria, com instru¢do do campo de Recursos
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Fonte: os autores
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3) Totais de Participa¢des: com os campos da parte 2 da Matriz preenchidos, rea-
liza-se a somatoria dos valores e ponderacdo dos mesmos. Atencdo especial deve
ser dada a esta ponderacado, realizada no campo D (Impacto do Projeto). Este cam-
po tem o objetivo de avaliar a importancia (ou o peso) das partes tangivel e intan-
givel para o projeto, de forma a dividir de modo mais justo possivel os direitos dos
participes, de acordo com a relevancia de cada recurso aportado.

Isto foi proposto para diferenciar o impacto dos recursos tangiveis dos intangi-
veis, conforme o tipo de projeto. Em um projeto oriundo de tecnologias com baixa
maturidade tecnoldgica, como prova de conceito de tecnologias emergentes, por
exemplo, o impacto do capital intelectual é, de forma geral, mais relevante que os
aportes financeiros e materiais.

Por outro lado, projetos para desenvolvimento de tecnologias com alta maturi-
dade tecnologica, como desenvolvimento de protoétipos para teste em ambiente
operacional, por exemplo, tém os recursos tangiveis como mais essenciais para o
sucesso do projeto.

Figura 5 - Matriz Hibrida com destaque para o campo D: impacto do projeto, utiliza-
do para ponderacdo dos valores tangiveis e intangiveis
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Fonte: os autores
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4) Validagao: finalmente, tendo os valores das porcentagens dos direitos de cada
participe definido, esta parte da Matriz (Figura 6) presta-se a validacao dos dados
por meio da assinatura dos representantes legais e coordenadores. Outras infor-
macdes adicionais podem ser inseridas também nesta parte da Matriz.

Figura 6 - Matriz Hibrida com destaque no campo de validacdes

e e o i s | e P . e o b

T e e e m——
i _'.._T_'_! conaes e =
: o
2
: ==
: —f— CAMPOS
1 | 2|  RESTANTES
= || IDENTIFICAGOES E
S s APROVAGOES

i
I
C

H

Fonte: os autores

De modo a facilitar o preenchimento da Matriz Hibrida, foram elaboradas instru¢des
especificas com conceitos e exemplos detalhados para cada um de seus campos. Ainda
assim, recomenda-se que o NIT ofereca treinamentos periédicos aos coordenadores
de projetos, professores, pesquisadores e outros envolvidos, de forma a harmonizar
conceitos e uniformizar os procedimentos de preenchimento da Matriz. Além disso,
reunides para tratar de cada projeto especifico sdo também uma 6tima ferramenta
para educacdo dos interessados com relagdo a importancia da Matriz, obtendo melho-
res resultados no andamento dos processos.

A Figura 7 € um exemplo de Matriz Hibrida preenchida com valores numéricos.
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Figura 7 - Exemplo de Matriz Hibrida preenchida com valores numéricos.
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Fonte: os autores

Portanto, a Matriz Hibrida é uma ferramenta que procura estar fundamentada em as-
pectos legais e conceitos técnicos, buscando obter maior seguranca juridica a definicdo
das divisdes de titularidade sobre os direitos de Propriedade Intelectual resultantes
de projetos de acordos de parceria tecnolégica com participacdo de ICTs publicas. No
entanto, também guarda, ainda, certa flexibilidade para possibilitar sua adequacao a
grande heterogeneidade de projetos e de institui¢cdes envolvidas em desenvolvimen-
tos tecnoldégicos.

Finalmente, importante notar que o legislador excluiu os critérios mencionados aci-
ma, com o advento da lei 13.243/16, todavia, parece fazer sentido manter os critérios
no estudo pois, na pratica, as partes (ou participes) continuam obrigados a avaliar os
aportes antes do inicio da parceria, pois se tratam de bens publicos que estdo sendo
aportados.
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QUESTOES FISCAIS NAS REMESSAS E CONTRATO INTERNOS

A parte a seguir foi elaborada pela equipe de Boas Praticas, com base na apre-
sentacgdo realizada pela advogada Dra. Juliana Viegas.

1. Do tratamento fiscal de remessas do Brasil para o exterior
1.1. Do tratamento relativo ao Imposto de Renda

De uma forma genérica, incide Imposto de Renda na fonte sobre royalties e re-
muneracdo a uma base de 15% e também para direitos autorais e software na
base de 15%, sendo que para registro de manutencdo de direitos de propriedade
industrial no exterior - 0%.

Existem algumas excec¢Bes que devem ser observadas caso a caso:
a) Royalties e remuneracdo pagos a paises com tributacdo favorecida: 25%;

b) Os pagos a paises com os quais o Brasil mantém tratados para evitar bitri-
butacdo e que estabelecam aliquotas diferentes. Por exemplo: Japdo é 12,5%
para licencas de patentes e fornecimento de tecnologia;

O Contribuinte sera a empresa estrangeira beneficiaria do rendimento e a res-
ponsabilidade pelo recolhimento sera da empresa brasileira, que podera assu-
mir igualmente o encargo fiscal.

Existem alguns tratados para evitar a bitributacao:
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Tributacdo dos Contratos de Propriedade Industrial

Tratados para Evitar a Bitributagcao assinados pelo Brasil

Africa do Sul Eslovaquia México
(sem efﬁ}igmgclho?/o1/oe) Espanha etz
Argentina Filipinas Paises Baixos
Austria Finlandia Peru
Bélgica Franca Portugal
Canada Hungria Republica Tcheca
Chile india Suécia
China Israel Trinidad e Tobago
Coreia do Sul Italia Turquia
Dinamarca Japao Ucrania
Equador Luxemburgo Venezuela

1.2. Do IOF - Imposto sobre Operacao de Crédito, CAmbio e Seguro ou Relati-
vas a Titulos ou Valores Mobiliarios

Em 02/05/97, sua aliquota foi reduzida a 0%. Ndo havia isencdo. Em 2008 foi
reinstituido com a aliquota de 0,38%. A contribuinte, neste caso, sera a empresa
brasileira adquirente do cambio.

1.3. CIDE

Aliquota: 10% sobre remessa de cambio em pagamento de: fornecimento de tec-
nologia; prestacao de assisténcia técnica; servicos de assisténcia técnica; servicos
técnicos especializados (servigos técnicos e de assisténcia administrativa e seme-
Ihantes); cessdo e licenca de uso de marcas e cessao e licenca de exploragdo de
patentes.
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1.4. ISS - Impostos sobre servicos de qualquer natureza
1.4.1. Para importagdo de servigos:
A Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de 2003 é que disciplina o tema:

Art. 1°, 81°. O imposto incide também sobre o servico proveniente do exte-
rior do Pais ou cuja prestacdo se tenha iniciado no exterior do Pais.

Exemplos: Servico de pesquisa desenvolvido no exterior; Servico de pesquisa
iniciado no exterior, mas finalizado no Brasil. Aliquota: 2% a 5%, dependendo
do municipio.

1.4.2. Para exportacao de servicos:
Exportacdo de Servigos: ndo incidéncia (LC 116/03)

Art. 2°. O imposto ndo incide sobre: |. as exporta¢des de servicos para o ex-
terior do Pais. Paragrafo Unico. Ndo se enquadram no disposto no inciso | os
servigcos desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que
0 pagamento seja feito por residente no exterior.

1.5. PIS/COFINS
PIS e COFINS - Importacdo (Lei n® 10.865, de 30 de abril de 2004).

Aliquota: 1,65% para o PIS/PASEP-Importacdo e 7,6% para a COFINS - Importa-

cdo.

Incidéncia: servigos provenientes do exterior prestados por pessoa fisica ou pes-
soa juridica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes hipoteses:

a) Executados no Pais; ou
b) Executados no exterior, cujo resultado se verifique no Pais. Ha discussao
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sobre a aplicacao: “Contrato de know-how”. Remessas ao exterior relativas
a royalties e direitos pelo uso de marcas e transferéncia de conhecimento e
tecnologia. Nao incidéncia do PIS-Importa¢do”. (CARF, 3801-004.171, agosto
de 2014).

2. Em relacdo a Tributagdo dos contratos nacionais:
2.1. Contrato de Fornecimento de Tecnologia

Tributacdo
- IRPJ - 25%
- CSLL- 9%
- PIS/COFINS-9.25%
-1SS-2% a 5%

- Jurisprudéncia - Possibilidade de questionar o ISS na hip6tese de ndo haver
efetiva prestacdo de servico.

2.2, Contrato de Licen¢a de Marca

Tributagao:
- IRPJ- 25%
- CSLL- 9%
- PIS/COFINS- 9.25%
-1SS-2% a 5%
- Jurisprudéncia - Possibilidade de questionar o ISS por ndo haver efetiva

prestacdo de servico. Orgdo Especial do TJ-SP j& declarou a inconstitucionali-
dade do item 3.02 na Lista anexa a LC 116/03.

“ISS. Incidéncia sobre contrato de cessao de direito de uso de marcas. Desca-
bimento. Atividade insuscetivel a incidéncia do imposto, porquanto envolve
obrigacao de dar, que nao se confunde com prestagao de servico.” (TJSP,
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Apelacdo n°0004661-91.2006.8.26.0299, julgamento em 25/09/2014).

2.3. Contrato de Licenga de Patente

Tributagao

- IRPJ - 25%
- CSLL - 9%
- PIS/COFINS - 9.25%

- Jurisprudéncia - Ndo-incidéncia do ISS. Nesse sentido: Acdo declaratéria
de inexisténcia de relagdo juridico-tributaria c.c. repeticdo de indébito. “ISS.
Outorga de licenca de uso de patente mediante remuneracdo. Auséncia de
previsdo legal da hipotese de incidéncia na Lista Anexa a Lei Complementar
116/03. Ademais, negocio juridico consubstanciado em obrigacdo de dar e
ndo de fazer, inexistindo presta¢do de servico. Tributo indevido.” (TJSP, Ape-
lacdo n°0902933-91.2012.8.26.0068, julgamento em fevereiro de 2016).

2.4. Contrato de assisténcia técnica

Tributagao

- IRPJ - 25%
- CSLL - 9%
- PIS/COFINS - 9.25%

- ISS - 2% a 5% (a depender do Municipio onde o beneficiario do servigo
estiver localizado)

- IRF - Imposto de Renda na Fonte sobre servigos profissionais 1,5%

- RIR/99 - Art. 647. Estdo sujeitas a incidéncia do imposto na fonte, a aliquota
de um e meio por cento, as importancias pagas ou creditadas por pesso-
as juridicas a outras pessoas juridicas, civis ou mercantis, (ndo ligadas) pela
prestacdo de servicos caracterizadamente de natureza profissional.
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3. Em relacao a dedutibilidade fiscal
3.1. Regra Geral:

Dedutibilidade de Despesas Operacionais: sdo operacionais as despesas nao
computadas nos custos, necessarias a atividade da empresa e a manutenc¢do
da respectiva fonte produtora. Sdo necessarias as despesas pagas ou incorridas
para a realiza¢do das transagdes ou operacdes exigidas pela atividade da em-
presa. As despesas operacionais admitidas sdo as usuais ou normais no tipo de
transacgdes, operac¢des ou atividades da empresa. (Lei 4.506/64, art. 47 -Decreto
3.000/99 RIR, art. 299).

3.2. Regra Especial:

Dedutibilidade (para efeitos de imposto de renda) dos pagamentos de royalties
pelo licenciamento de marcas e patentes e de remuneracdo pelo fornecimento
de tecnologia: de 1% a 5% sobre vendas liquidas. Vide Portarias do Ministério da
Fazenda: Portaria n° 436, de 30/12/1958; Portaria n° 113, de 25/05/1959; Portaria
n° 314, de 25/11/1970; Portaria n° 60, de 1°/02/1994.

* A legislacdo estabelece um limite de dedutibilidade de 1% a 5% da receita
liquida, de acordo com o tipo de produc¢do e o grau de essencialidade da
industria;

+ Reflexo cambial da norma: subsidiarias de empresas estrangeiras s6 po-
dem remeter para o exterior royalties e remuneracdo por transferéncia de
tecnologia até o limite maximo de dedugdo fiscal;

* Percentuais maximos da Portaria 436/58 e suas alteragdes devem ser apli-
cados de maneira global. A remuneracdo por fornecimento de tecnologia
(assisténcia técnica, cientifica, administrativa e semelhantes) sé pode ser de-
duzida nos 5 primeiros anos de funcionamento da empresa ou da introdu-
¢do da tecnologia, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 5 anos. (Art.
354, §1° do RIR/99);
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+ As despesas com aquisicao de patentes e desenhos industriais registra-
dos ou depositados no INPI sdo tratadas como ativo imobilizado e amortiza-
das no prazo de utilizagdo do privilégio (art. 324 do RIR/99). O montante da
amortizacdo do custo de aquisi¢do, em cada ano, que ultrapassar os limites
fixados na Portaria n°® 436/58 e suas altera¢8es, ndo podera ser deduzido na

determinacao do lucro real;
+ Despesas com aquisi¢cdo de marcas ndo podem ser amortizadas;

+ Dedutibilidade dos pagamentos nacionais: tratamento legislativo idéntico
ao de pagamentos externos, isto é:

- Necessidade de contrato previamente averbado ou registrado no INPI;
- Dedutibilidade limitada aos percentuais da Portaria n°® 436/58;

Entretanto, ha discussao sobre a aplicacdo dos limites de dedutibilidade aos pa-
gamentos de royalties em favor de beneficiario residente no Brasil. E defensavel
a tese de que limites de dedutibilidade ndo se aplicam e a averbacdo do Contrato
no INPI ndo é requisito para a dedutibilidade. A jurisprudéncia ndo é pacifica.

4. Incentivos fiscais a inovacgao:

Por acdo direta estatal (dinheiro do contribuinte) é possivel incentivar a inovacao.

Incentivos da lei do bem e alterac8es posteriores:

a) Subvencado;

b) Compra Estatal;

c) Prémio;

d) Renuincia fiscal;

e) Direitos exclusivos;

f) Patentes, cultivares, direitos autorais;
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g) Articulacdo setor publico/ setor privado.

Os incentivos fiscais a inovagdo tecnoldgica sdo os constantes nos artigos 17 a 27
daLei N°11.196 de 21 de novembro de 2005 e altera¢des posteriores. Tais incen-
tivos entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2006 (art. 132, IV, b da Lei).
Os incentivos dos arts. 19, 19-A e 26 ficaram suspensos, pela MP-694, no periodo
entre 1° de janeiro e 10 de marco de 2016.

Art. 17 (...) 81°. Considera-se inovagdo tecnolégica a concepcao de novo produto
ou processo de fabricacdo, bem como a agregacdo de novas funcionalidades ou
caracteristicas ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado.

Como consequéncia da definicdo de inovagdo da Lei do Bem, os beneficios fis-
cais para a pesquisa tecnologica aplicam-se as atividades de desenvolver, conce-
ber, gerar, criar um novo produto ou processo de fabrica¢do, assim como para
agregar, acrescer, reunir novas funcionalidades ou caracteristicas a produto ou
processo ja existente.

Os incentivos da Lei do Bem aplicam-se sobre “dispéndios realizados no periodo
de apuracdo com pesquisa tecnolégica e desenvolvimento de inovacdo tecnolo-
gica (...) ou como pagamento” para os terceiros indicados na lei. Ndo se requer o
éxito na pesquisa. Nao inclui os gastos necessarios para a sua efetiva introduc¢do
e utilizacdo pela empresa.

Portanto, os beneficios aplicam-se a atividades de P&D:

a) pesquisa basica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adqui-
rir conhecimentos quanto a compreensao de novos fenémenos, com vistas
ao desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores;

b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir
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novos conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento
de produtos, processos e sistemas;

¢) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistematicos delineados a
partir de conhecimentos pré-existentes, visando a comprovag¢do ou demons-
tragdo da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sis-
temas e servigos ou, ainda, um evidente aperfeicoamento dos ja produzidos
ou estabelecidos;

Mas ndo se aplicam a servi¢os que ndo sdo P&D:

d) tecnologia industrial basica: aquelas tais como a aferi¢do e calibracdo de
maquinas e equipamentos, o projeto e a confeccdo de instrumentos de me-
dida especificos, a certificagdo de conformidade, inclusive os ensaios corres-
pondentes, a normalizagdo ou a documentagdo técnica gerada e o patentea-
mento do produto ou processo desenvolvido;

e) servicos de apoio técnico: aqueles que sejam indispensaveis a implantacdo
e a manutencdo das instala¢cdes ou dos equipamentos destinados, exclusiva-
mente, a execucao de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovagao
tecnoloégica, bem como a capacitacdo dos recursos humanos a eles dedicados;

Artigo 17, inciso |: dedugdo para efeito de apurac¢do do lucro liquido (IRPJ e CSLL)
de valor correspondente a soma dos dispéndios realizados no periodo de apura-
¢do com pesquisa tecnolodgica e desenvolvimento de inovagao tecnoldgica, clas-
sificdveis como despesas operacionais pela legislacdo do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Juridica - IRP) ou como pagamento na forma prevista no 82° deste
artigo; ja era prevista na legislacdo do IRPJ. Ndo é incentivo fiscal novo. A dedugdo
aplica-se aos dispéndios com P&D contratados no Pais com universidade, ICT ou
inventor independente, desde que a pessoa juridica que efetuou o dispéndio
fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestdo e o controle da utili-
zagdo dos resultados dos dispéndios.

Titularidade, Valoragao e Exploragdo da Pl



112

Artigo 17, inciso II: reducao de 50% do IPI sobre equipamentos, maquinas, apa-
relhos e instrumentos, bem como acessorios sobressalentes e ferramentas que
acompanhem esses bens, destinados a P&D. Ao contrario dos beneficios do im-
posto de renda, ndo se limita a empresas do lucro real.

Artigo 17, inciso Ill (com a redagdo dada pela Lei 11.774/2008): deprecia¢do inte-
gral, no préprio ano da aquisicdo, de maquinas, equipamentos e instrumentos,
novos, destinados a P&D, para efeito de apuracdo do IRPJ e da CSLL. (Redacdo
dada pela Lei n® 11.774 de 17/09/2008). “(...) destinados a utilizacdo nas ativida-
des de pesquisa tecnoldgica e desenvolvimento de inovagdo tecnoldgica (...)" Ndo
ha exigéncia de que sejam “destinados exclusivamente”.

Artigo 17, inciso IV: amortizacdo acelerada, mediante deducdo como custo ou
despesa operacional, no periodo de apura¢do em que forem efetuados, dos dis-
péndios relativos a aquisicdo de bens intangiveis, vinculados exclusivamente as
atividades de pesquisa tecnolégica e desenvolvimento de inovacdo tecnoldgica,
classificaveis no ativo diferido do beneficiario, para apura¢do do IRP). Tanto a
depreciagdo como a amortizacdo acelerada sdo beneficios de tempo, e ndo de
valor, isto é, o total da depreciacdo e da amortizacdo acumuladas, incluindo a
contabil e a acelerada, ndo podera ultrapassar o custo de aquisi¢cao do bem.

Artigo 17, inciso VI: reducdo a zero, da aliquota do IRF sobre remessas para o
exterior destinadas a registro e manutenc¢do de marcas, patentes e cultivares.

Artigo 19: Deducbes além do valor da dedugdo normal (inovagao realizada pela
pessoa juridica):

- De até 60% das despesas com P&D;

- De até 80% em fung¢do do numero de pesquisadores contratados (a ser
definido em regulamento);

- De mais 20%, chegando a até 100% caso a P&D resulte em patente conce-
dida ou cultivar registrado.
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Artigo 19 - A (acrescentado pela Lei 11.487/2007): dedugdo além do valor da de-
duc¢do normal. P&D executada por ICT de no minimo metade (50%) e no maximo
duas vezes e meia (250%) do valor dos dispéndios efetuados com P&D, a opg¢do
da pessoa juridica. A op¢do quanto ao valor da deducdo implicara em titularidade
inversamente proporcional, do resultado da P&D.

A deducdo devera ser realizada no periodo de apuracdo em que os recursos forem
efetivamente despendidos. Ndo é cumulativo com os incentivos dos arts. 17 e 19.

Subvencdo do valor da remunerac¢do de pesquisadores, titulados como mestres
ou doutores, empregados em atividades de inovacdo tecnoldgica em empresas
localizadas no territério brasileiro, na forma do regulamento, nos seguintes va-
lores:

- Até 60% para pessoas juridicas nas areas de atuacdo das extintas Sudene
e Sudam;

- Até 40% nas demais regides.

Artigo 20: depreciacdo de saldos; despesas com instalacdes fixas, aparelhos,
maquinas, equipamentos para P&D, mais procedimentos de autoriza¢do de re-
gistros, licencas, homologacdes, Pl, poderdo ser depreciadas ou amortizadas na
forma da legislacdo vigente, podendo o saldo ndo depreciado ou ndo amortizado
ser excluido na determinacgao do lucro real, no periodo de apuracdo em que for
concluida sua utilizagdo. Aplica-se somente ao IRPJ, ndo a CSLL.
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, Atualidade Legislativa das
CGPItU lo IV Fundacoes de Apoio a C, T & |

Antonio Alvaro Duarte de Oliveira (ITAL)

Andréa Villares (HCFMUSP)

Luciana A. C. Teixeira (Fundepag)

Luiz Marinello (consultor juridico)

Jodo Batista Tavares (Assessor Juridico da FUNDUNESP)

INTRODUGAO

O estado de Sdo Paulo, com o Decreto 62.817/17, recentemente regulamentou as
Fundag¢des de Apoio, como ja exposto no Capitulo I. No entanto, o histérico recente
demonstra que Tribunal de Contas ndo se encontrava harmonizado com o modelo
federal exigido pela Constituicdo.

O marco legal das organiza¢gdes da sociedade civil (MROSC) é definido pela lei
13.019/2014 com alterac¢des da lei 13.204/2015, e é valido para as parcerias celebradas
entre as Organiza¢Oes da Sociedade Civil (OSC) e a Administracdo Publica federal, es-
tadual, distrital e municipal. A partir do MROSC, que é valido na Unido, nos Estados e
no Distrito Federal desde 23 de janeiro de 2016, e nos municipios desde 1° de janeiro
de 2017, a prestacdo de contas agora tem como foco o controle de resultados, e ndo
os gastos individuais, tornando o processo mais pratico para as fundagées. Além disso,
foi estabelecido um prazo de 5 anos, a contar da data da apresenta¢do da prestacdo
de contas, para que a Administracdo Publica aplique penalidades decorrentes de infra-
¢Bes relacionadas a execu¢do de parcerias.

As fundacdes de apoio exercem uma intermedia¢do entre as ICTs do estado de Sdo
Paulo e o ambiente externo, em especial porque a pesquisa nacional, tanto basica
quanto aplicada, ocorre em instituicdes publicas que precisam de mais flexibilidade e
agilidade operacional para bem cumprirem sua missdo. No entanto, ainda é importan-
te a definicdo de um consenso de entendimentos entre as fundacfes para a criacdo de
um movimento conjunto, com o objetivo de promover a desburocratizacao de pesqui-
sa cientifica e tecnoldgica do pais.
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Este capitulo traz o um resumo da rica discussdo ocorrida no debate referente a atu-
alidade legislativa das Fundac¢des de Apoio a C T & I, que aconteceu no ambito dos
seminarios do Comité de Boas Praticas Juridica e contou com o especial apoio dos
advogados Jodo Batista Tavares, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Aline Rizzo. Além
disso, o capitulo trara casos de boas praticas relacionados a FUNDUNESP, FUNDEPAG
e FUNDAGAO ZERBINI.

PANORAMA LEGISLATIVO DAS FUNDACOES DE APOIO E A AREA DE INOVACAO TEC-
NOLOGICA NO ESTADO DE SAO PAULO

A Emenda Constitucional 85/15 atualizou o tratamento de C T & | na Constituicdo Fede-
ral, inclusive conferindo legislacdo concorrente no tema, além de refletir em diversas
alteracBes em determinadas legisla¢Bes, como por exemplo estatuto estrangeiro, lei
de licita¢des, relacionamento das IfS com as fundag¢des de apoio, desburocratizacdo na
aquisicao de bens de C, T, regime de trabalho dos docentes da area federal.

Especificamente em relacdo a fundacdo de apoio, ha uma legislacao de 2001 prevendo
que as universidades paulistas poderdo contratar a sua fundacdo de apoio. Até setem-
bro de 2017 ndo existia nenhuma outra norma estadual. Pela lei federal ha a missdo da
fundacgao de apoio, dispensado a licitagdo pela lei 8.666, art. 24, XIII.

Em face da inexisténcia de lei no estado de SP (o Decreto foi recentemente aprovado),
em 2013 houve a interpretacao de que uma altera¢do na lei 8.958 e 10.973 seria 0 su-
ficiente. Ou seja, ICTs que estdo na lei de inovacdo sdo as universidades e os institutos
de pesquisa, mas tem um problema com o dispositivo legal quanto ao credenciamento:

VIl - fundagéo de apoio: fundacéo criada com a finalidade de dar apoio a projetos
de pesquisa, ensino e extensdo, projetos de desenvolvimento institucional, cientifico,
tecnoldgico e projetos de estimulo a inovacdo de interesse das ICTs, registrada e cre-
denciada no Ministério da Educagéo e no Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovag¢do,
nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislacbes per-
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tinentes nas esferas estadual, distrital e municipal;

Em rela¢do a fundacgdo de apoio, alguns estados ja regulamentaram no ambito esta-
dual. Foi criado um grupo de trabalho com procuradores do Estado, que apds intenso
trabalho produziu uma minuta de Decreto Paulista', discorrendo sobre as fundacdes
de apoio.

Outra aparente trava € o entendimento do Tribunal de Contas do estado de Sao Paulo.
Os honorarios que o pesquisador recebe sdo taxados pelo Tribunal de Contas como
recursos publicos, apesar de o Tribunal de Contas da Unido (TCU) agir de forma dife-
rente. Em 31 de maio de 1995, o TCU dispensou as fundacbes de apoio da prestagao
de contas direta. Em pesquisa realizada apenas SP que interpreta de forma distinta.

As Fundacdes sdo entes privados e o STF entende que o administrador ndo tem com-
peténcia para julgar atos privados.

MARCO LEGAL DAS ORGANIZAGOES DA SOCIEDADE CIVIL (MROSC) E SUA INFLUEN-
CIA NAS FUNDAGCOES DE APOIOAC, T &1I.

O grupo Dialogo Paulista resultou na Lei 13.019 que surgiu como uma lei de controle
muito rigida, mas hoje é uma lei de ambito nacional, aplicando-se ao Estado, Municipio
e DF. O marco regulatério vale para o Estado de SP, atingindo um universo bastante
amplo. Todas as entidades de terceiro setor e também as fundacdes de apoio estdo
sujeitas a legislagdo.

A Lei, ainda que estabeleca que é voltada para parcerias entre o Estado e o todas as
organizacGes do terceiro setor, na verdade nasceu como uma lei controladora e seu
entendimento foi sendo flexibilizado, até que em 2015, surge a lei que melhorou muito
o cenario. Por exemplo, foi revogado o artigo que responsabilizava individualmente o
administrador, além de outros que interferiam na autonomia das organizag8es (incisos
15 e 18 do artigo 42).

1 O Decreto, que no momento do debate ainda ndo havia sido sancionado, é o Decreto n° 62.817, de 04 de setembro de
2017, que foi mencionado no Capitulo | do presente guia.
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Outra modificacdo foi a alteracdo do artigo 39, em substituicdo aos convénios, onde
apenas os entes publicos firmam convenio entre si. A nova lei de 2015 (13.204/15) traz
os termos de fomento e colaborac¢do que sdo novos e substituem o convénio. O termo
de fomento que surge a partir de uma proposta da entidade do terceiro setor. O ter-
mo de colaboragdo, surge como uma proposta do Governo. O acordo de cooperacdo,
surge como uma proposta de ajuste quando ndo houver transferéncia de recursos
publicos financeiros. Tais instrumentos juridicos visam formalizar uma parceria.

Para o contexto das fundag¢des de apoio a C, T&l, ndo impde licitacdo, mas sim cha-
mamento publico, que tem um regulamento mais simples, sem faixas de preco e ndo
se busca sempre ou quase sempre 0 menor prego. A légica aqui ndo é buscar menor
preco e sim encontrar o melhor preco. Para os 3 termos citados acima, o chamamento
é necessario. Até mesmo para o termo de fomento é necessario fazer o chamamento
publico. Ha hipoteses de dispensa e inexigibilidade? Sim, mas a regra geral aqui esta.

A Lei também prevé a possibilidade de determinado credenciamento substituir o cha-
mamento publico.

A assinatura de termos de colabora¢do e de fomento e que impliquem compartilha-
mento patrimonial depende de assinatura do governador. Pelo Decreto do Estado de
SP, deve haver isso, o que é bastante complexo, pois é dificil enxergar quando ndo vai
haver compartilhamento.

A partir de 2015, existem diversas formas de exclusdo da lei. Por exemplo, artigo 3°
diminui o seu aspecto de penetracdo:

Art. 3°. Ndo se aplicam as exigéncias desta Lei:

| - As transferéncias de recursos homologadas pelo Congresso Nacional ou auto-
rizadas pelo Senado Federal naquilo em que as disposicdes especificas dos trata-
dos, acordos e convencdes internacionais conflitarem com esta Lei;

Il - (Revogado);

[l - Aos contratos de gestdo celebrados com organiza¢des sociais, desde que cum-
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pridos os requisitos previstos na Lei no 9.637, de 15 de maio de 1998;

IV - Aos convénios e contratos celebrados com entidades filantrépicas e sem fins
lucrativos nos termos do 8 10 do art. 199 da Constituicdo Federal;

V - Aos termos de compromisso cultural referidos no § 1o do art. 90 da Lei no
13.018, de 22 de julho de 2014;

VI - Aos termos de parceria celebrados com organiza¢des da sociedade civil de
interesse publico, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei no 9.790, de
23 de marco de 1999;

VIl - As transferéncias referidas no art. 2o da Lei no 10.845, de 5 de marco de 2004,
e nos arts. 50 e 22 da Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009;

VIl - (VETADO);

IX - Aos pagamentos realizados a titulo de anuidades, contribui¢es ou taxas asso-
ciativas em favor de organismos internacionais ou entidades que sejam obrigato-
riamente constituidas por:

a) membros de Poder ou do Ministério Publico;

b) dirigentes de 6rgdo ou de entidade da administracdo publica;
) pessoas juridicas de direito publico interno;

d) pessoas juridicas integrantes da administra¢do publica;

X - As parcerias entre a administracdo publica e os servicos sociais autdnomos.
(NR)

Todas as hipoteses escapam do ambito da lei. Chamamento é diferente de licitagdo. A

modificacdo abriu mais uma hipotese de dispensa. O art. 33 prevé os requisitos:

Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizacdes da socie-
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dade civil deverdo ser regidas por normas de organiza¢ao interna que prevejam,
expressamente: V - possuir:

a) No minimo, um, dois ou trés anos de existéncia, com cadastro ativo, compro-
vados por meio de documentacdo emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ, conforme, respec-
tivamente, a parceria seja celebrada no ambito dos Municipios, do Distrito Federal
ou dos Estados e da Unidao, admitida a reducdo desses prazos por ato especifico de
cada ente na hipétese de nenhuma organizacdo atingi-los;

b) Experiéncia prévia na realizacao, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante;

c) instala¢des, condi¢cdes materiais e capacidade técnica e operacional para o de-
senvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento
das metas estabelecidas. Paragrafo Unico. Serdo dispensados do atendimento ao
disposto no inciso Il do caput os servigos sociais autbnomos destinatarios de con-
tribuicdes dos empregadores incidentes sobre a folha de salarios. § 1°. Na celebra-
¢do de acordos de cooperagdo, somente sera exigido o requisito previsto no inciso
I. §2°. Serdo dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos | e lll as organi-
zagOes religiosas. 8 3°. As sociedades cooperativas deverdo atender as exigéncias
previstas na legislacdo especifica e ao disposto no inciso IV, estando dispensadas
do atendimento aos requisitos previstos nos incisos | e lll. § 40 (VETADO). § 5°.
Para fins de atendimento do previsto na alinea c do inciso V, ndo sera necessaria a
demonstra¢do de capacidade instalada prévia.

O plano de trabalho também foi alterado ficando mais objetivo e claro. Por exemplo,
se as metas foram atingidas, ndo ha que se preocupar com a forma. O problema é a
novidade que isso pode representar para o TCE. Isso representa uma ruptura total. E
o principio da instrumentalidade das formas. Ndo importa se faz de um jeito ou outro,
0 que importa é atingir o resultado, ndo causando prejuizos, e isso muda radicalmente
as relagdes de parcerias.

Em relacdo a despesas, precisam constar no plano de trabalho e o chamamento deve
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observar os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, etc. Hi-
poteses de dispensa (calamidade, etc.).

O art. 31 trata de inexigibilidade (inviabilidade da competicdo). Além das hipoéteses de
dispensa e inexigibilidade os acordos de cooperagdao quando o objeto envolver como-
dato, doacdo de bens, etc. e emendas parlamentares.

Com rela¢do ao regulamento de contas, houve também altera¢do diminuindo o rigor
da prestacdo. Para a prescricdo, imp8e-se o prazo de 5 anos para o Poder Publico ana-
lisar as contas e punir, suspendendo o prazo prescricional se o Poder Publico adotar
algum ato neste intervalo de tempo.

Fundacdo de apoio é uma entidade especifica, ndo é OS ou OSCIP, que é muitas vezes
procurada pelas empresas inovadoras, juntamente com a ICT para firmarem um tipo
de contrato.

Ainda ha muita discussdo sobre a definicdo de acordos de parceria, como o que é
convénio e contrato, sendo necessario ajustar esses conceitos na regulamentacdo, o
que deixa claro o papel do Decreto Estadual. Na visdo do STF o contrato de gestdo é na
esséncia um convénio.

DEBATE SOBRE A NECESSIDADE OU NAO DA LEGALIZACAO ESTADUAL ESPECIFICA
PARA AS FUNDACOES DE APOIO NO ESTADO DE SAO PAULO

Ha& um termo de cooperacdo e de relacionamento entre as fundag¢des, do qual a fun-
dacdo de apoio do IPT passou a fazer parte, que da amparo e reforca a missdo das
fundagdes. Seria importante trazer a curadoria das fundag¢des assim como as agentes
militantes na area de fundacdo de apoio para fazer parte de tal movimento. Cabe res-
saltar que o papel da fundacdo é dar apoio, e, portanto, torna-se importante criar uma
legislacdo estadual.

A Administracdo Publica é vista como burocratica, devido a procedimentos como a
necessidade do prévio credenciamento das fundac¢des junto ao MEC e MCTI de acordo
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com a base legal é a lei 8958/94. Tal procedimento pode ser visto também como um
ponto positivo, mas depende de discussao ainda. As funda¢8es ndo sao auditadas pelo
TCU, e o STF ja entendeu assim. A controvérsia é no ambito estadual, pois entendem
de forma distinta.

Ha ainda questdes sobre o qual burocratico é credenciamento das fundacdes, e se a
Secretaria de Desenvolvimento ja estaria preparada para o recredenciamento e qual
seria o prazo, tornando o tema sensivel entdo para o Decreto Estadual.

Existem ja a¢Bes que estdo sendo realizadas no ambito das federais frente ao arca-
bouco juridico, como PLC 6461, que cria algumas alteracdes na lei dos registros, na
8958/94, a lei de inovacdo e a lei das parcerias publico-privadas (ideia de excluir as
fundac@es). Assim as fundag¢des estaduais ficardo orfas.

As fundac8es estdo carentes de proatividade. Qual o apoio que podem ter? Qual o
apoio que prestam para as suas ICTs? Existe necessidade de ferramentas e regras? A
proposta de Decreto Paulista resolve a questdo relacionada a fundacdo de apoio? Um
livre acesso ao Tribunal de contas seria um retrocesso? Apesar de se ver razdes claras
para a regulamentac¢do, ainda ha questdes.

Em relacdo ao credenciamento, a ideia é que seja feita pela ICT, que determinara o
prazo. Deve-se haver auditoria, porém nado para as entidades privadas. Se ha uma fun-
dacdo de apoio, esta deve entdo prestar contas para a instituicdo que repassou e uma
vez aprovado ndo ha mais que se falar de controle.

A controvérsia é, tratando-se de dinheiro publico, que parece haver legitimidade de
verificar o bom ou mau uso do dinheiro publico. O Tribunal de contas acaba fazendo
uma fiscaliza¢do maior, o que ndo pode ser permitido e isso ainda requer discussao.

Defender contas pelo resultado parece ser um enorme avango. O fato do Tribunal de
Contas de SP analisar institui¢des privadas fora de sua competéncia parece ser antie-

condmico.

A superposicao do Tribunal de Contas, ndo seria uma boa pratica, uma vez que ja
responde ao Ministério Publico e o regramento via MP, ja seria o suficiente. Quando
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se fala em Tribunal de Contas é importante entender que o Estado deve ter um prazo
para avaliar as contas. Ha que se estabelecer um prazo para que as contas sejam julga-
das. Ndo ha prestacdo de contas eternamente em aberto.

No ambito das fundag¢des de apoio da universidade quando o recurso, vai para a fun-
dacdo como interveniente ele se torna publico. Assim, em teoria, o Tribunal de Contas
tem direito de olhar qualquer conta. Porém, esta pode ser considerada uma leitura
vetusta. Se o Tribunal de Contas de Sao Paulo entrar em choque com o entendimento
do Tribunal de Contas da Unido, qual seria a solu¢do? O momento, de qualquer forma,
é bom, pois existem discussdes sobre o tema. A época nunca foi tdo propicia e este
tema ainda requer debates.

CASO DA CRIAGAO DA FUNDAGAO DE APOIO FUNDUNESP
Da Criacdo da FUNDUNESP

A criagdo da FUNDUNESP, na qualidade de fundacdo de apoio, foi aprovada pelo Con-
selho Universitario da UNESP em abril de 1987, com o objetivo essencial de proporcio-
nar a Universidade Estadual Paulista, dentro de suas possibilidades, meios necessarios
a adequada mobilizagdo de recursos humanos e materiais para o atendimento das fi-
nalidades estatutarias da UNESP, quais sejam ensino, pesquisa, extensdo universitaria
e prestacao de servicos a comunidade.

Devido a esse seu designio e respaldada no convénio que mantém com a UNESP, tem
sido possivel a FUNDUNESP, nesses 30 anos de existéncia, apoiar, colaborar e partici-
par decisivamente em inUmeros projetos da UNESP no seu relacionamento extramu-
ros, em face da permissdo da participacdo oficial do seu pessoal docente, técnico e
administrativo, bem como a utiliza¢do de sua estrutura fisica, respeitadas as normas
e legislacdo vigente.

Em decorréncia dos contratos e convénios celebrados pela FUNDUNESP com os seto-
res publico e privado, sdo difundidos conhecimentos cujos avangos e inovac¢des tecno-
|6gicas, de maneira geral, vem beneficiando a sociedade e integrando a UNESP, seus
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docentes, pesquisadores, alunos e funcionarios a sua finalidade social e educacional.

E de ressaltar que a atuacdo da FUNDUNESP como agente facilitador, 4gil e dindmico,
da relagdo da UNESP com a Sociedade teve reconhecimento da Assembleia Legislativa
do estado de Sdo Paulo por meio da edi¢do da Lei n. °© 10.882 de 20 de setembro de
2001. Referida Lei autoriza o Poder Executivo a priorizar as Fundac¢des Centrais de
Apoio as Universidades Publicas e Estaduais que integram o sistema de ensino su-
perior gratuito do estado: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de
Sdo Paulo (USP) e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na celebracdo de
convénios de cooperacdo, contratos de parceria e de prestacdo de servicos firmados
pelos 6rgdos da administracdo direta, indireta e fundacional do estado de Sao Paulo.

Em suma, pode-se definir como missdo da FUNDUNESP, promover a interacdo efetiva
entre a UNESP, a Unido, o estado, municipios, as empresas e a sociedade na busca da
exceléncia de servicos, sempre de acordo com os principios éticos e de cidadania, ge-
rando e otimizando beneficios cientificos, tecnolégicos, culturais, sociais, econémicos
e de infraestrutura, facilitando o relacionamento UNESP/ Sociedade.

a) Do relacionamento entre os nucleos de inovagdo tecnoldgica do estado de Sao
Paulo e as Fundacbes de Apoio:

1. A insercdo das fundac¢des de apoio no ordenamento juridico foi feita pela
Lei federal n° 8.958/94, reservando-lhes a missdo de executar a gestdo admi-
nistrativa e financeira dos projetos de ensino, pesquisa, extensao, desenvol-
vimento institucional, cientifico e tecnolégico e estimulo a inovacdo, inaugu-
rando no Brasil uma nova forma de relacionamento do Poder Publico com as
pessoas juridicas de direito privado sem fins lucrativos. Posteriormente, assis-
tiu-se a insercdo das Organizag¢des Sociais por meio da Lei federal n®9.637/98,
seguida pela Lei n® 9.790/99, que criou as Organiza¢des da Sociedade Civil de
Interesse Publico e, finalmente, mais recentemente as Organiza¢des da Socie-
dade Civil de que trata a Lei n® 13.019/14;

2. E certo que na origem, essas entidades possuem natureza juridica de Fun-
dacdo de Direito Privado, nos termos do art. 44, lll, do Cédigo Civil, instituidas
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na grande maioria como fundacdes ou associacdes, sem finalidade lucrati-
va, revelando ja passar da hora do legislador patrio pensar na elaboracdo de
um codigo de relacionamento do Poder Publico com o terceiro setor, que,
atualmente, compreende entidades fundamentais para a implementacdo de
politicas publicas nas areas de Saude, Educacdo, Cultura, Desporto e Lazer,
Meio Ambiente, Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo. As regras basilares do rela-
cionamento e formas claras para o ressarcimento de despesas operacionais
e administrativa sdo contempladas. Somente dessa forma poderdo se manter
atuando, com independéncia, suprindo os salarios de seus funcionarios e de
suas despesas diarias;

3. As universidades publicas e os institutos de pesquisas paulistas possuem
natureza juridica de drgdos ou entidades autarquicas, razdo pela qual se
vinculam ao regime de direito publico e submetem-se aos principios cons-
titucionais aplicaveis a Administracdo Publica, estabelecidos no art. 37 da
Constituicdo Federal. Por outro lado, os recursos financeiros eventualmente
repassados por empresas investidoras aos cofres publicos dificilmente serao
alocados ao projeto financiado, e, caso cheguem ao destino, para a sua exe-
cucdo obedecer-se-a ao processo de licitagdo publica, representada pela Lei
n°® 8.666/93. Ha, ainda, dificuldade legal em efetuar a justa remuneracdo dos
professores universitarios e pesquisadores publicos, que atuam em projetos;

4. Justamente por serem de natureza privada, as fundag¢des de apoio possuem
mais liberdade quanto ao uso dos recursos alocados aos projetos, que resul-
tam em celeridade nas a¢8es que envolvem contratacdo de pessoal, compras
de materiais de consumo e de equipamentos, além de agilidade nas importa-
¢des por serem credenciadas pelo CNPQ. Dessa forma, sdo imprescindiveis
para o desenvolvimento dos projetos de ciéncia, tecnologia e de inovacao,
pois fazem a interface entre o conhecimento cientifico gerado no interior das
universidades e institutos de pesquisas publicos e as empresas investidoras;

5. Prestes a completar a 22 década de existéncia, a Lei n® 8.958/94 foi alterada
pela Lei n° 12.863/13, que deu nova redag¢ao para o seu artigo 1°, o qual pas-
sou a ter uma redagao mais ampla, abrangendo além das Institui¢des Federais
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de Ensino Superior (IFES) e também as demais instituicdes Cientificas e Tecno-
l6gicas (ICTs) inseridas no ambito da Lei n® 10.973/04, como as universidades
publicas paulistas e os institutos de pesquisa do estado de Sao Paulo.

6. Os desafios estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucio-
nal dos NITs, em especial a efetiva interacdo e parceria com demais setores
do poder publico e da sociedade civil; aprimoramento e consolida¢do das po-
liticas afirmativas de inclusdo com o oferecimento de formacdo académica de
excelente qualidade e a valorizacdo da geracdo de conhecimento; viabilizacdo
de a¢des académicas e cientificas na perspectiva da sustentabilidade.

CASO FUNDEPAG: COMO A FUNDAGCAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
DO AGRONEGOCIO UTILIZOU OS AVANGCOS NA LEGISLAGCAO PARA ATUAR COM
INOVAGCAO

A FUNDEPAG é uma fundacdo de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, fundada em 24 de outubro de 1978 por grupos empresa-
riais representativos da agropecuaria, da industria, do comércio e das finangas. A ins-
piracdo para sua criagdo veio de instituicdes semelhantes existentes em outros paises.

A sua missdo é fazer com exceléncia a gestao da parceria publico-privado, viabilizando
e ampliando o ensino/aprendizagem, a pesquisa e a tecnologia de produtos, processos
e servicos nas areas do agronegocio e meio ambiente, de modo a propiciar a inovagao,
o desenvolvimento cientifico e tecnolégico do pais, agregando valor ao ser humano, ao
alimento e a vida.

A FUNDEPAG efetua a gestdo de negocios e do relacionamento entre a iniciativa pri-
vada e os institutos de pesquisa parceiros, além da captacdo e gestdo de recursos
oriundos de 6rgaos de fomento e financiadores, de modo a atender as demandas do
setor agroindustrial e do meio ambiente. A parceria com os institutos de pesquisa, por
meio de consultoria técnica, pesquisa aplicada, desenvolvimento, assisténcia tecnolé-
gica, sdo entregues a iniciativa privada para se promover o desenvolvimento cientifico
e tecnologico.
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Em 2016 foi criado o Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica (NIT) FUNDEPAG, com o intuito
de promover a inovagdo e, consequentemente, gerar valor para a sociedade. O NIT
FUNDEPAG ¢é especializado na gestao de projetos, processos e servigos, para promover
a inovacdo.

AVANCOS JURIDICOS NO ESTADO DE SAO PAULO PARA ATIVIDADES DE INOVAGAO

O estado de Sdo Paulo seguiu o que foi feito no ambito federal e publicou, em 2008,
uma lei semelhante a Lei Federal de Inovagdo para o estado, a Lei paulista de inova¢ao
(Lei Complementar n°® 1.049/08), que é regulamentada pelo Decreto n° 54.690/09. Em
seguida, o Decreto n°® 56.569/10 criou os Nucleos de Inovagdo Tecnoldgica (NIT) em
todas as Instituicdes Cientificas e Tecnolégicas vinculadas as Secretarias do estado de
Sdo Paulo. Ainda, no ambito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado
houve a publicagdo da Resolucdo SAA n° 12, em 10 de margo de 2016, que aprova a
politica de propriedade intelectual das Institui¢des Cientificas e Tecnolégicas do estado
de Sdo Paulo da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Nesta politica de proprie-
dade intelectual, capitulo Ill, Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas do estado de Sdo Paulo
(ICTESP), item 4, Fundagdes de Apoio, esta disposto que:

Poderdo ser delegadas as fundagbes de apoio, nos termos do pardgrafo unico do art.
18 da Lei federal n° 10.973/04 (com atual redagdo dada pela Lei federal n° 13.243/16),
quando previsto em contrato ou convénio (ou outro instrumento), a captagéo, a gestdo
e a aplicagdo das receitas préprias das ICTESPs.

Referidas captacdo, gestdo e aplicacdio devem objetivar exclusivamente objetivos ins-
titucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovagédo, incluindo a carteira de projetos
institucionais e a gestéo da politica de inovagdo. (...). Referem-se a delega¢do ora trata-
da, dentre outros, o disposto nos arts. 4° 8% 11 e 13 da Lei federal n° 10.973/04 (com
atual redacgdo dada pela Lei federal n° 13.243/16). (Resolucdo SAA 12, de 10-3-2016).

a) Acordo de cooperacao entre a FUNDEPAG e a Agéncia Paulista de Tecnologia
dos Agronegécios (APTA) para a gestdo da inovacao
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Na estrutura da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de Sdo Paulo
existe a Agéncia Paulista de Tecnologia dos Agronegocios (APTA), que tem a missao de
coordenar e gerenciar as atividades de ciéncia e tecnologia das institui¢cdes que fazem
parte da sua estrutura: Instituto Agronémico, Instituto Bioldgico, Instituto de Economia
Agricola, Instituto de Pesca, Instituto de Tecnologia de Alimentos e Instituto de Zootec-
nia, além dos 14 polos regionais distribuidos no estado de Sdo Paulo.

Seguindo o que foi publicado na Resolugao SAA n° 12, mais especificamente no que se
refere a criacdo dos sete Nucleos de Inovacdo Tecnolégica no ambito desta Secretaria
(na APTA e nos 6 institutos que fazem parte da sua estrutura) e a possibilidade de se
delegar a fundacdo de apoio objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e
inovacdo, foi assinado, em agosto de 2016, um acordo de cooperagdo entre a FUNDE-
PAG e a APTA, que contém plano de trabalho com as atividades especificas a serem
executadas ao longo de cinco anos, e que ndo envolve recurso do Estado, com o ob-
jetivo de apoiar as instituicdes na estruturagdo, operacionalizacdo e gestdo dos seus
proprios NITs, visando a cooperar na implementa¢do de ambiente favoravel a inova-
¢do, captacdo, gestdo de projetos de inovac¢do e gestdo da propriedade intelectual no
ambito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de Sao Paulo.

O plano de trabalho, que contém as atividades a serem executadas, principalmente
através da interacdo entre os NIT FUNDEPAG, APTA e NITs dos institutos, para se atingir
esse ambiente favoravel a inovacdo, foi elaborado com base em 5 pilares:

1) Construcao de ambiente inovador: abrange atividades de capacitacdo, tanto das
equipes dos NITs quanto das comunidades cientificas dos institutos, de dissemina-
¢do de uma cultura inovadora nos institutos, que contempla desde a elaborac¢ao dos
documentos relacionados a estruturagao e funcionamento dos NITs, assim como sua
divulgacdo nos institutos, além da constante atualizacdo sobre o tema;

2) Apoio a gestdo da propriedade intelectual: levantamento das propriedades in-
telectuais de direito dos institutos, elaboracdo e gestdo de portfélio, atendimento de
todas as demandas para protecdo intelectual e sua gestdo, implantacdo de um sistema
informatizado para gestdo de propriedade intelectual;

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



3) Suporte a gestao de projetos inovadores: definicdo de critérios para avali¢do do
potencial inovador, levantamento dos projetos com potencial de inovacdo e implemen-
tagdo de sistema informatizado para gestdo dos projetos;

4) Apoio a gestao de negdcios tecnoldgicos: execucdo das atividades voltadas a di-
vulgacdo, prospeccdo de parceiros, captacdo de projetos e parcerias estratégicas volta-
das a promocdo das tecnologias e, consequentemente, fomentar a inovacao;

5) Monitoramento das atividades propostas: acompanhamento periédico, por meio
da avaliacdo das atividades propostas e realizacdo dos ajustes necessarios, de modo
a garantir o cumprimento das atividades dentro do prazo. Cada atividade é avaliada
através do indicador, meta e prazo propostos no plano de trabalho.

FATORES QUE CONTRIBUIRAM PARA O SUCESSO NA IMPLEMENTACAO DAS
ATIVIDADES DO ACORDO DE COOPERACAO

A quase um ano da assinatura do acordo de cooperacdo, a avalicdo que se faz é que as
atividades estdo sendo cumpridas com éxito. Todas as metas para este periodo foram
atendidas e, ainda, foi possivel se criar novas metas, mais alinhadas com esse novo
cenario em que se encontram a FUNDEPAG, a APTA e seus institutos.

Apresenta-se a seguir os fatores, avaliados como sendo os que mais contribuiram, para
0 sucesso até o momento na implementacdo das atividades do acordo de cooperacdo:

1) Comprometimento, espirito cooperativo, bom relacionamento, alinhamento e
comunicacdo das equipes: na maioria das vezes estamos falando de pelo menos 3
equipes: NIT FUNDEPAG, NIT APTA e NIT instituto. Se ndo houver um bom alinha-
mento entre as equipes, e se as pessoas nao estiverem comprometidas para um
objetivo comum, torna-se muito dificil o éxito. Faz-se reunides mensais com um
grupo gestor com o intuito de se criar um ambiente cooperativo;

2) Transparéncia de todos os processos executados;

3) Agilidade e flexibilidade das ac¢des e processos executados;
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4) Suportes técnico e juridico adequados e com competéncia reconhecida entre
todo o grupo;

5) Comunidades cientificas abertas as mudancas e NIT ter adquirido credibilidade;

6) Gestores institucionais e demais atores chave engajados com o tema.

CASO DE APOIO DA FUNDAGCAO ZERBINI PARA O INSTITUTO DO CORAGAO DO
HCFMUSP

O Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo (HCF-
MUSP) é uma autarquia especial, sendo o principal centro de Ensino e Pesquisa em Ci-
éncias da Saude da Universidade de S&o0 Paulo (USP). E uma instituicdo publica presta-
dora de servicos de Saude e ocupa uma area total de 352 mil metros quadrados, sendo
que possui cerca de 2.200 leitos distribuidos entre os seus 8 institutos especializados
que fazem parte do Complexo do Hospital das Clinicas. O HCFMUSP foi reconhecido
como ICTESP em 8 de dezembro de 2015 pela Resolu¢do da Secretaria de Desenvol-
vimento Econdmico, Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (SDECT) nimero 35. O Nucleo de
Inovacdo Tecnoldgica (NIT) do HCFMUSP foi criado e regulamentado em 8 de agosto
de 2016.

O Instituto do Coracao (InCor) é um dos Institutos do HCFMUSP, sendo o 7° maior cen-
tro de transplante cardiaco do mundo e o maior de transplante pulmonar do Brasil,
também reconhecido mundialmente como um grande Centro de Pesquisas e Ensino.

A Fundacao Zerbini tem um importante papel no apoio desde técnico, administrativo,
operacional até financeiro, bem como na manutencdo do InCor como uma Instituicdo
de referéncia na Saude. A estreita vinculagdo do InCor com a Fundagdo Zerbini é um
dos principais fatores, do ponto de vista administrativo, de crescimento continuado do
Instituto do Coragdo e por sua posicao de destaque mundial.

A Fundacdo Zerbini, constituida em 1978, é uma entidade de direito privado sem fins
lucrativos, com autonomia econémica e administrativa que tem por objetivo fornecer
e colaborar com os meios adequados para o desenvolvimento técnico e cientifico do
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Instituto do Coracdo do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de S3o Paulo. No implemento das atividades constitutivas definidas em Estatuto
Social tem por finalidade o desenvolvimento da triade: (I) Assisténcia, (Il) Pesquisa e
(1) Ensino.

A Fundacgdo Zerbini, na qualidade de fundacdo privada de apoio ao InCor-HCFMUSP,
proporciona atualizacdo e modernizacdo em termos de instala¢des e equipamentos,
sistemas e processos tecnoldgicos voltados para a area da Saude; a atualizacdo e o
aperfeicoamento dos recursos humanos, com politicas abrangentes de valorizagdo,
com énfase na formacao e atualizacdo técnico-cientifica e reorganizacdo gerencial das
atividades do InCor. Possibilita colocar a disposi¢ao da sociedade toda a capacidade
inovadora do Instituto de prestar cuidados de exceléncia em sua area de atuacgao.

O Modelo InCor-Fundacao Zerbini se transformou em um meio efetivo de disponibili-
zar a populacdo um hospital publico comparavel aos melhores hospitais privados, cujo
padrdo de qualidade é reconhecido no Brasil e no mundo. A Fundagdo Zerbini, além
do apoio a assisténcia a saude, cumpre a funcdo de apoiar a realizacdo de projetos de
pesquisa, ensino, extensdo e de desenvolvimento institucional, cientifico e tecnolégico.

Em um cenario global criado pela necessidade da transformac¢do do conhecimento
em inovacao tecnolégica e de uma producdo cientifica que abasteca o setor produtivo
por meio de parcerias e agdes empreendedoras a fim de atender as demandas da
sociedade e sustentabilidade, a Fundacao Zerbini em conjunto com o InCor, idealizou
o InovalnCor. Este nasceu como um Nucleo de Projetos com ambiente propicio para
que ambas as entidades, com suporte de seus pesquisadores e empresas privadas,
executem ag¢des conjuntas na identificacdo de oportunidades para a acelerag¢do e cap-
tacdo de recursos humanos, financeiros e tecnolégicos, objetivando a geracdo de so-
lugdes que atendam as necessidades na area de Saude, na area das ciéncias da vida
(life sciences), principalmente relacionadas as necessidades das areas de cardiologia e
pneumologia.

A Fundacdo Zerbini pode ser classificada como fundag¢do de apoio nos termos da Lei
13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispde sobre estimulos ao desenvolvimento
cientifico, a pesquisa, a capacitac¢do cientifica e tecnolégica e a inova¢do. Neste sentido,
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assume a captagao, gestao e aplicacdo das receitas provenientes da pesquisa, desen-
volvimento e inovagao.

a) A criacao do SI® - Prontudrio Eletronico utilizado no InCor

O Sistema Integrado de Informacdes Institucionais (SI3) retine tecnologias que foram
desenvolvidas e atualizadas ao longo de quase 20 anos (desde 1998) e esta coberto pe-
los registros de software no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sob os
numeros 02265-4, 46880, 5439-5, 5438-3 e 5288-3, sendo o primeiro registro realizado
em 1998. O Sistema SI3 é utilizado, especialmente, como um repositério eletrdnico de
todas as informacdes de saude, informagdes clinicas e informag¢des administrativas
dos pacientes atendidos no InCor, em substituicdo aos prontuarios médicos em papel.

Dentre os objetivos especificos, buscou-se a implantacdo de sistemas de computado-
res para a transmissao, arquivamento e visualizacao de sinais vitais, imagens médicas,
prescricbes de medicamentos e resultados de exames, utilizando interface web, o que
possibilita a utilizagdo do Sistema SI? em ambiente de internet.

A respeito da sua infraestrutura basica, o Sistema SI3 é formado por diversos subsiste-
mas de informacgdes clinicas: agendamento; admissdo (ambulatério, pronto socorro,
internacdo, hospital dia e SADT); ocupa¢do e movimentagdo de leitos; atendimentos
ambulatoriais; ordens médicas (prescricdo eletronica, solicitacdo de exames); dispen-
sacdo farmacéutica; administracdo de medicamentos; prescricdo de enfermagem;
exames laboratoriais; laudos; procedimentos hospitalares; diagnosticos; evolu¢des do
paciente; resumo de alta; controle cirlrgico dentre outros.

E a consolidacdo de todos estes médulos que constitui o Sistema SI3, sistema opera-
cional por meio do qual o profissional de saude pode navegar rapidamente através
da visualizagdo hierarquica e cronoldgica das informagdes do paciente e seus atendi-
mentos.

Os diversos mddulos que constituem o Sistema SI2 foram desenvolvidos utilizando pa-
drdes internacionais abertos (Java e JavaScript) em plataforma tecnoldgica da empresa
Oracle (http://www.oracle.com) para bancos de dados relacionais. Dentre as vantagens
de se ter um prontuario eletrénico em uma instituicdo de salde esta a agilidade e
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seguranca para atender o paciente, a simplificacdo no armazenamento de dados, fa-
cilitando a rotina de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saude. Além da
melhor legibilidade dos dados, o prontuario eletrénico pode ser utilizado por varios
funcionarios ao mesmo tempo e de forma remota.

O SI3 (prontuario eletrénico utilizado no InCor) se comunica com o prontuario MV dos
demais Institutos do Complexo HCFMUSP, compartilhando cadastro com informacdes
demograficas de pacientes, nos processos de registro do consumo de materiais e me-
dicamentos e controle de estoque. O SI3 - prontuario eletronico utilizado no InCor esta
apoiado em inovagdes tecnoldgica, protegidas em 5 registros de software no INPI em
nome da Fundacdo Zerbini. O Sistema SI3 foi desenvolvido por profissionais e empre-
sas contratadas pela Fundac¢do Zerbini sob a lideranca do Servico de Informatica.

A Fundacdo Zerbini, além de arcar com 95% dos custos dos profissionais da area de
tecnologia, desde a idealizacdo do Sistema SI? arcou com as despesas de aquisicdo da
licenca perpétua da plataforma Oracle e de sua expansdo. Os valores com a implanta-
¢do, treinamento, suporte e atualiza¢do da plataforma e do Sistema sdo integralmente
pagos pela Fundacdo Zerbini desde 1998.

Em 2012, foi celebrado convénio de cooperacdo com a Prodesp (Companhia de Pro-
cessamento de Dados do estado de S3do Paulo), empresa do Governo do estado de
Sdo Paulo responsavel pelo processamento de dados da Secretaria da Saude. A tec-
nologia esta localizada na nuvem, do Governo do estado de Sdo Paulo, denominada
Intragov, sendo que a Fundagao Zerbini permitiu o uso da tecnologia de forma gratuita
para, atualmente, 36 hospitais publicos. Pelo fato da tecnologia desenvolvida poder se
beneficiar de ambientes em nuvem, como a Intragov, para os hospitais participantes
da rede ndo é necessario que exista qualquer instalacao local do sistema, bem como
pessoal especializado em Tl nesses hospitais, o que acaba resultando em uma redugao
significativa de custos operacionais, além dos beneficios obtidos pela adocdo de pron-
tuario eletrénico na assisténcia aos pacientes, gerando consequentemente beneficios
para a sociedade.

A Figura apresenta a distribuicdo dos hospitais no estado de Sdo Paulo e na area me-
tropolitana do municipio de Sao Paulo que utilizam o SI3.
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Figura 1 - Distribuicdo geografica dos Hospitais que utilizam o SI3 no estado de Séo
Paulo
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Figura 2 - Distribuicdo geografica dos Hospitais que utilizam o SI® na area Metropo-
litana do Municipio da Sao Paulo
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Na Figura 3, apresentamos os principais nimeros e indicadores envolvendo os atendi-
mentos de pacientes no SI3 no estado de Sao Paulo.
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Figura 3 - Principais indicadores envolvendo os atendimentos de pacientes no SI3
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No Instituto do Coracdo, o SIB estd implantado ha mais de 15 anos. Ao longo desse
periodo foi consolidada uma base de informac&es assistenciais com mais 1,3 milhdo
de pacientes, totalizando mais de 130 TeraBytes de dados, envolvendo texto, sinais e
imagens. Anualmente, o SI3 recebe mais de 20 milhdes de acesso, sendo 65% desse
volume envolvendo as equipes médicas, enfermagem e multiprofissional.
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Relacdo ICT-Empresa

CapituloV ......

Luiz Marinello (Consultor Juridico)
Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUGAO

O potencial de projetos em parceria entre as universidades e/ou institutos de pesqui-
sas - aqui considerados ICTs - e o setor produtivo vem crescendo devido aos incenti-
vos proporcionados pela Lei Federal n.° 10.973/2004 e sua recente alteracdo produzida
pela Lei n® 13.243/2016. Isso ocorreu para se amenizar a burocracia, com o fito de se
promover a inovacado tecnolégica do pais, bem como adequar os mecanismos que pro-
porcionam uma cooperacdo tecnolégica.

Além disso, tantos as ICTs como as empresas, possuem consciéncia sobre a impor-
tancia estratégica da inovacdo tecnoldgica, que pode trazer bons resultados por meio
dessa interacdo, como veremos mais adiante.

As novas alteracBes promovidas pela Lei n° 13.233/16 na Lei de Inovagdo, como ja
comentado no decorrer deste guia, melhoraram e facilitaram a relacdo entre as ICTs
e empresas - eis que trouxe, enfim, maior seguranca juridica neste relacionamento.

Assim, este capitulo ira apresentar as melhores préticas da relacdo ICT-Empresa, por
meio dos casos reais apresentados tantos pelas empresas e ICTs baseado no debate
realizado no IPT no dia 18 de maio de 2017, contando com a rica participacao de Cristi-
na Assimakopoulos (Comité de Intera¢do ICT-Empresa da ANPEI), Ana Marcia Ramos e
Rosely Caetano (Embraer), Mariana Zanatta (gerente do Parque Tecnolégico e da Incu-
badora da Unicamp) e Natalia Cerize (IPT). Por fim, abaixo encontraremos sugestdes e/
ou reflexdes de forma a facilitar e melhorar as parcerias entre as empresas e os ICTs.
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BOAS PRATICAS EM TRANSFERENCIA DE TECNOLGIA E LICENCIAMENTO NA RELA-
CAO ICT- EMPRESA

Considerando que o conhecimento cientifico produzido pelas ICTs e a sua aplicabilida-
de no processo produtivo propiciam o ambiente para a inovagao no Pais, este capitulo
possui como finalidade discutir algumas das boas praticas juridicas adotadas pelas
empresas e ICTs voltados para os projetos de parcerias, a fim de melhorar a relacdo e
a proximidade destes 2 atores fundamentais, que constituem uma engrenagem essen-
cial para o processo inovador.

Arelacao ICT-empresa é complexa no campo da ciéncia e tecnologia e deve ser desen-
volvida por meio de varios mecanismos, sendo um deles a das boas praticas advindas
de casos que, efetivamente, ocorreram.

Ha, porém, muitos temas que permeiam essa relacdo, que podem causar diversas ne-
gocia¢des. Entre elas, por exemplo, estdo os temas do sigilo e confidencialidade do
projeto, a partilha de eventual resultado passivel de protecdo por direitos de proprie-
dade intelectual e demais questdes relacionadas que podem ser superadas, desde que
resguardados os direitos e se utilizado o bom senso de ambos os lados.

A fim de discutir estes varios temas que decorrem da rela¢cdo das ICTs-empresa, a As-
sociacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)
possui um grupo que trata especificamente deste assunto desde 2007, chamado Comi-
té Interagdo ICT-Empresa, que visa discutir o “mapeamento de indicadores, novos mo-
delos de parceria no sistema nacional de inovagdo, atualiza¢do de dispositivos legais e
reflex8es sobre o tema na perspectiva das empresas associadas (a entidade represen-
tativa)”, além de promover a interacdo academia-empresa, contando com aproxima-
damente 100 membros.

Dentre as varias atividades deste comité, destaca-se o langamento do primeiro Guia de
Interacdo ICT-Empresa em 2012 no pais, bem como os encontros mensais com pauta
prévia e convidados, que na maioria das vezes sdo itinerantes para visitar Centros de
P&D de alguns de seus associados.

Essa interacdo é importante sob os seguintes aspectos apontados pela ANPEI:
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I. Amplia a capacidade de inovacao das empresas, agregando conhecimentos com-

plementares;

[l. Promover pesquisas aplicadas que agregam valor as empresas;

1. Contribuir com a gera¢do do conhecimento cientifico e tecnolégico;
IV. Compartilhar recursos e minimizar riscos;

V. Alavancar fontes adicionais de fomento a inovacao;

VI. Formar recursos humanos de exceléncia para as ICTs e para as empresas.

Além disso, o comité de interagdo entre ICTs e empresas destaca como pontos de aten-
¢do para a relacdo entre as mesmas, alguns aspectos praticos e contratuais como:

I. A definicdo da cotitularidade de potenciais propriedades intelectuais, que deve
considerar além do aporte financeiro e recursos fisicos, a valoracdo do aporte de
conhecimento acumulado (anterior ao projeto) de ambas as partes;

Il. A possibilidade de tratar sobre Exclusividade/Licenciamento seja por segmento
de industria, ou por territorio geografico, ou por tempo, ou ainda uma combinacao
destas variaveis;

[ll. Quanto ao tema do sigilo e confidencialidade, que deve seguir o bom senso das
partes envolvidas para destacar itens que devem se enquadrar nesta exigéncia
além de prazo justo de vigéncia;

IV. A clareza na adogdo dos instrumentos juridicos para que se use os termos ade-
quados quando for uma prestacdo de servico; um acordo de cooperagdo para de-
senvolvimento conjunto e para quando utilizar e/ou combinar uso de Pl de alguma
das partes;

V. Das redes de parceria e licenciamento de Pl para fornecedores;

VI. O envolvimento dos NITs, quando a empresa for abordada de forma direta por
um pesquisador;

VIl. O acompanhamento sobre o cumprimento da submissdo prévia de publica-
coes;

VIIl. A desburocratizar o processo de remanejamento de rubricas;

IX. Verificar a legitimidade do signatario do acordo;
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X. O acompanhamento da evolu¢do dos resultados da pesquisa buscando a inter-
nalizacao do conhecimento ao longo do projeto;

XI. O alinhamento das clausulas com as exigéncias internas de auditoria e com-
pliance.

Para regular os interesses comuns das ICTs e empresas, entende a ANPEI que deve
ser formalizado um termo de cooperacdo ou de parceria tecnoldgica, e para tanto, as
partes devem buscar formas transparentes, flexiveis e confidveis de interagir, além de
cuidar para a parceria nao ser prejudicada por discussdes por vezes in6cuas, assim um
bom projeto de P&D pode trazer mais beneficios do que “ndo abrir mao de...” - como,
por exemplo, buscar entender e conhecer o ambiente da outra parte e por fim, enten-
der e alinhar expectativas.

Partindo destas premissas, e de acordo com o propoésito deste guia, serdo apresen-
tadas em seguida as experiéncias concretas da relacdo entre as ICTs e as empresas.

EXPERIENCIAS DAS EMPRESAS COM AS ICTS: RELAGOES DA EMBRAER COM ICTS
BRASILEIRAS

A EMBRAER é uma empresa criada em 1969, controlada pelo Governo Federal, para
desenvolver a engenharia aeronautica no Brasil, além de produzir avides. Em 1994
a EMBRAER é privatizada, combinando o conhecimento tecnolégico e industrial com
uma cultura empreendedora, para que em 2016 se tronasse uma das principais fabri-
cantes mundiais de aeronaves comerciais e executivas, com forte e crescente atuagao
em defesa e seguranca.

A empresa esta inserida na indUstria aeronautica, ramo de demanda de alto risco, pois
sua forga de trabalho deve ser altamente qualificada; normalmente a producdo é de
baixa escala que possui clientes mundiais; além de ser um setor altamente oligopoli-
zado; com emprego de tecnologias de vanguarda e de longos tempos de maturagao.

Para tanto, a EMBRAER se utiliza da TRL (Technology Readness Level), conforme figura
abaixo que determina as fases que a EMBRAER participa no desenvolvimento de uma
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Desta forma, a EMBRAER promove diversos projetos em cooperagdo com as varias ICTs
brasileiras, sobretudo na pesquisa aplicada, seja ela com ou sem fomento, denomina-
da Modelo Embraer de Inovagdo e Colaboragdo, e se trata de uma “estratégia colabora-
tiva para alavancar inovagao”. Isso porque visa propiciar a interacdo com os diversos
pesquisadores das ICTs, agregar conhecimento complementar, maximizar uso de in-
fraestrutura, estimular pesquisa aplicada, alavancar recursos de fomento, compartilha
os riscos de um P&D, além de possibilitar a formag8es de recursos humanos.

O caso de sucesso apresentado pela EMBRAER chamado de Projeto Conforto e Design
de Cabine objetivou a capacitacdo da EMBRAER no desenvolvimento de forma integra-
da, cabines que atendam a novas demandas de conforto (quanto a ergonomia, ruido,
pressdo, a variacao térmica e o design), reforcando ainda mais o foco no “Ser Humano”
além de garantir a competitividade no mercado de aviagdo em que atua.

Este projeto durou cerca de 9 anos desde a sua concepg¢do e submissdo de proposta
para os érgaos fomentadores (FAPESP e FINEP), sendo certo que a EMBRAER aportou
58% de recursos préprios no referido projeto.
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Entre os seus diversos atores, houve um esforco de varias ICTs (USP, UFSC, UFSCar)
para assinatura dos termos de cooperacao com a EMBRAER, que resultou em 9 instru-
mentos assinados, conforme a figura abaixo:

Estrategia de Contratagao

Projeto Conlolo e Desagn de Cabsing
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- 1 Convénio FAPESP (& participes) T At Conaitanenty
Embeaer. FAPESS, USP, FUSP. UFSO, FAPEL, UFSGar & FAI W Frg oo os veptnas

- 4 Contratos (“filhotes” FAPESP); (i

Embraer x FUSP; Embrage x UFEC ¢ FAPEL, Embragr UFECar ¢ FAL Embrasr x Inslitulo Uniemp

-1 Convénio FINER (4 participes),
Embrasr, FINEF, USP. FUSP [cooperagies confratadas UFSGC & FAPEU)

. ZConfratos (“fihotes” FINEF):
Embeaer x FUSP &« Embraer x UFSE e FAPEU

- 1 Conrato de Subvengdoe Econdmica Embraer x FINEFR

O projeto resultou na protecdo de varias formas de propriedade industrial, com 3 pa-
tentes depositadas, 2 patentes que ja estdo em fase de analise, e 7 registros de dese-
nho industrial.

A partir deste projeto, podem-se observar os varios fatores de sucesso para o mesmo,
como: o engajamento de professores e/ou pesquisadores motivados; um plano de tra-
balho alinhado com as expectativas relacionadas as entregas, aportes financeiros e
econdmicos, resultados, e propriedade intelectual; além de demonstrar a divisdo clara
de papéis e responsabilidades; bom relacionamento; boa organiza¢do de documentos
e registros para facilitar a prestacdo de contas e apoio administrativo para o coorde-
nador do projeto.
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Ainda, ficaram algumas questdes que devem ser objeto de constante aperfei-

¢oamento como:

I. A maior integracdo entre os diversos programas de fomento brasileiro nas esfe-
ras federais e estaduais, inclusive para adequar o “timing” das Agéncias de Fomen-
to com as necessidades dos Projetos;

Il. O tratamento dispensado para com a propriedade Intelectual, principalmente
com a Valoracdo da Propriedade Intelectual, a fim de se remunerar justa e adequa-
damente a ICT e seus pesquisadores;

[1l. Cuidar da complexidade dos Projetos;

IV. A gestao de diversos parceiros em um projeto;

V. A burocracia que envolve as ICTs publicas nos tramites;
VI. O acompanhamento da atuacdo das Fundag¢des de Apoio;

VII. A gestao adequada dos Convénios e Contratos.

EXPERIENCIAS DAS ICTS COM AS EMPRESAS

Neste item serdo analisados 2 casos de interacdo entre as ICTs e empresas, sendo
ambas de modelos cooperativos.

A primeira interacdo foi promovida pelo IPT chamado Modelo Inovador na Relagdo ICT-
-Empresa, com foco em “projeto cooperativo inédito desenvolvido pelo IPT e Instituto
de Tecnologia e Estudos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ltehpec) com as
empresas Natura, Grupo Boticario, Yama e TheraSkin”, cujo valor total do projeto foi de
R$ 2.400.000,00 e foi executado em 21 meses, de novembro de 2013 a julho de 2015.

Este projeto decorreu da EMBRAPII Piloto para a execucdo de um projeto cooperativo
com a possibilidade de desenvolvimento pré-competitivo em 3 areas do conhecimen-
to: biotecnologia, nanotecnologia e microtecnologia, onde foi definido o escopo que
contemplasse um Modelo de Inovagdo Aberta.

O Programa Acdio Piloto EMBRAPII criado pelo governo federal, teve por finalidade es-
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timular parcerias entre empresas brasileiras e ICT com competéncia em areas espe-
cificas do conhecimento, infraestrutura laboratorial e experiéncia para desenvolver
projetos em parceria com o setor produtivo. Esse “piloto” foi experimentado com a
participa¢do de trés institui¢des tecnoldgicas: o IPT, o Instituto Nacional de Tecnologia
(INT), e o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - Campus Integrado de Manu-
fatura e Tecnologia (SENAI/CIMATEC). Cada uma dessas instituices em uma area de
competéncia especifica atuou no Programa, respectivamente, IPT (bionanomanufatura
e materiais); INT (saude e energia) e SENAI/CIMATEC (automacdo).

Para apoiar o projeto cooperativo, foi necessario que o IPT implementasse uma estru-
tura de apoio, que conta com as seguintes areas de suporte administrativo, conforme
figura abaixo:

Tl Gestdo de projetos Contratos Compras
Unidade | | | |
Embrapii-IPT I 1 T 1
FrEnEe Prestacdes de Plroprledade RH
contas intelectual

Os resultados deste projeto foram consideradas de sucesso, pois foram protegidas
4 tecnologias por patente, e aproximadamente foram 500 horas de capacitacdo dos
profissionais que atuaram no projeto, sendo estes da equipe técnica do IPT e das em-
presas parceiras, ou seja, a transferéncia de tecnologia foi totalmente implementada
de acordo com o planejamento conjunto do plano de trabalho.

Além disso, verificou-se que a trabalhar em uma plataforma pré-competitiva é muito
produtiva, pois todos aprendem a lidar com cada empresa no seu nivel de maturidade,
sob o aspecto técnico, juridico/legal, ou negocial, assim foi importante o apoio de cada
area de competéncia no momento “necessario” do projeto, inclusive no alinhamento
da arquitetura do instrumento contratual e negociacdo da propriedade intelectual; a
necessidade de comunicagdo e alinhamento entre os parceiros do projeto e reconhe-
cimento de que todos estdo sendo atendidos nas suas expectativas; e por fim a ne-
cessidade de uma “pessoa chave” no acompanhamento de todas as a¢8es do projeto.

Relacdo ICT-Empresa



144

Um segundo modelo de interagdo entre ICT e empresas decorre dos ambientes em-
preendedorismo e inovagao na universidade, no caso da Unicamp, nos moldes da In-
camp (Incubadora da Unicamp) e do Parque Tecnolégico da Unicamp.

O Parque Cientifico e Tecnoldgico da Unicamp foi criado pela Deliberagdo CAD-
-A-001/2016, de 06/09/2016, e seu artigo 1° define como “um complexo planejado
de desenvolvimento tecnolégico e empresarial, promotor da cultura de inovacdo, da
competitividade industrial, da capacitagcdo empresarial e da promogdo de sinergias em
atividades de pesquisa cientifica, de desenvolvimento tecnolégico e de inovacdo, entre
empresas e uma ou mais Institui¢des Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovagdo (ICTs),
com ou sem vinculo entre si.”.

Trata-se de uma area de 350.000 m2 dentro do campus de Campinas, sendo 100.000m2
de 4rea urbanizada, composta de empresas como a IBM, Lenovo, Motorola e Samsung.
Portanto, as empresas que podem ingressar no Parque sdo agquelas que possuem um
convénio de Pesquisa com a Unicamp e as Empresas Incubadas, bem como as star-
tups e as do Terceiro Setor e Organiza¢Bes Governamentais. No entanto, as empresas
interessadas deverdao submeter seus projetos os editais abertos, bem como assinar 2
instrumentos contratuais de convénio, sendo um de permissao de uso de um espago
fisico dentro da area no parque, bem como um de pesquisa junto a universidade.

Outro modelo da Unicamp para criar maior interacdo entre ICT e empresa é a Incamp
(Incubadora de Empresas de Base Tecnolégica da Unicamp), criada pela Resolucdo
GR-067/2001, de 18/07/2001, conforme seu artigo 1°, possui 0s seguintes objetivos:
“fomentar o espirito empreendedor e a manifestagado criativa na forma do desenvolvi-
mento, produc¢do e comercializagdo pioneira de novos produtos e/ou servicos de base
tecnoldgica; apoiar a criacdo de novas micro e pequenas empresas, a partir dos novos
produtos e servicos criados por novos empreendedores; ampliar o grau de sucesso
comercial dos novos empreendimentos gerados; valorizar e fortalecer a cultura de in-
teracdo Universidade - Empresa, a partir da formacdo de uma nova geracdo de empre-
sarios com vinculo com a Universidade, desde a origem dos seus negdécios; colaborar
para o desenvolvimento econdmico e social do estado de Sdo Paulo e das Cidades da
Regido de Campinas, incentivando a aplicacdo do capital humano gerado pela Univer-
sidade em atividades geradoras de emprego e renda.”.
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Em 2017 o parque conta com 15 empresas incubadas e mais 2 pré-incubadas, sendo
certo que as empresas interessadas deverdo submeter as propostas de projetos aos
editais abertos e assinar um convénio de pré-incubagdo ou incubacdo.

Estes modelos de intera¢do sdo vantajosas para as empresas e para as ICTs, pois apro-
ximam a empresa com os grupos de pesquisa, pesquisadores e alunos, além do aces-
so da empresa a pesquisa de ponta da universidade, no beneficio da formacdo dos
alunos das universidades, e da captacdo de RH por parte das empresas, inclusive para
as empresas incubadoras que normalmente sdo oriundas dos laboratérios da univer-
sidade e permanecem na universidade, tendo como base suas tecnologias, sejam elas
licenciadas ou ndo.

Estas a¢des sdo facilitadoras da promog¢do do ambiente para as empresas dentro das
universidades e/ou institutos de pesquisas.
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, O Papel das Procuradorias
Capltu l-o VI Luiz Marinello (consultor juridico)

Nereide de Oliveira (IPT)

INTRODUGAO

Os pareceres emitidos pela procuradoria das ICTESPS para a aplicagdo do novo Marco
Legal de Ciéncia e Tecnologia (tanto federal quanto estadual) sdo essenciais para a se-
guranca juridica dos NITs na conducdo das negocia¢des de projetos de PDI e de pres-
tacdo de servicos tecnoldgicos especializados no ambiente produtivo. Sao relevantes,
também, para a seguranca da transferéncia e/ou licenciamento de tecnologias, com a
devida interpretacdo dos principio do Direito Administrativo atinentes as universida-
des e institutos publicos de ciéncia e tecnologia.

Neste sentido, o grupo de Praticas Juridicas entendeu ser necessario reunir, para um
debate, representantes da Procuradoria e do Tribunal de Contas do Estado, a fim de
que pudesse haver um alinhamento entre as expectativas das partes e um aprendi-
zado mutuo. Esse debate contou com a participa¢do de Paula Helena Ortiz Lima, Dra.
Marisa Nittolo Costa, Dr. Israel Rocha, Dr. Fabio Augusto Daher Montes, Dr. Guilherme
Jardim Jurksaitis.

O capitulo VI deste guia sera dividido em duas partes. A primeira diz respeito a um
apanhado da situagao geral envolvendo aspectos legais na inovacdo tecnoldgica sob
a Gtica de Dr Marisa Nittolo Costa e, a segunda parte, aborda os principais tépicos do
debate entre os envolvidos.

SITUAGAO GERAL ENVOLVENDO ASPECTOS LEGAIS NA INOVAGAO TECNOLOGICA

Embora a lei paulista de incentivo a inovacdo tecnolégica e pesquisas cientificas e
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tecnoldgicas, ao desenvolvimento tecnolégico, a engenharia ndo rotineira e a exten-
sdo tecnolégica em ambiente produtivo no estado de Sdo Paulo (Lei Complementar
n. 1049, de 19 de junho de 2008) ja se encontre em vigente ha quase uma década e,
ainda, que a Lei federal n. 10.973, de 2 de dezembro de 2004, vige ha mais de 13 anos,
verifica-se que, no estado, muito pouco se andou para efetivamente incentivar a ino-
vagdo tecnolégica.

No ambito estadual, cuja Procuradoria Geral do Estado de Sdo Paulo sempre foi res-
ponsavel pelo assessoramento juridico da Administracdo Direta - e mais recentemente
assumiu o assessoramento das Autarquias - verificou-se que o encaminhamento de
demandas juridicas sobre o questionamento da lei foi praticamente nula. Ja no ambito
do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, o tema que trata da questdo da lei de
a inovacdo tecnoldgica mostrou-se totalmente inédito, tendo causado preocupacdo a
sua aplicacdo na Administracdo Direta Estadual.

Efetivamente, a leitura da lei causa certa perplexidade com relacao a legislacdo posta,
implicando na busca de solucdes juridicas que venham a possibilitar a aplicacdo da Lei
Complementar n°® 1049/2008 a Administracao Direta estadual e também as autarquias
estaduais, missdo precipua da Procuradoria Geral do Estado de S&o Paulo.

E de se considerar, também, que emenda constitucional - n. 85, de 26 de fevereiro de
2015 - passou a prever a promogao da inovagao pela articulagdo entre entes publicos
e privados de ciéncia e tecnologia (Institui¢des Cientificas, Tecnolégicas e de Inovacgado-
ICT) e criou um Sistema Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo para tal fim. Tal
Emenda Constitucional, permitiu a destinacdo de verbas publicas para institui¢cdes de
fomento e pesquisa, assim como a contratacdo de bens e servicos por regimes simpli-
ficados.

A alteracdo inclui a possibilidade de financiamento publico a instituicdes de pesquisa
tanto publicas como privadas, nas diversas esferas de governo, assim como permite
que entidades ndo estabelecidas como empresas e polos tecnolégicos possam atuar
em CTI.

A mudanca constitucional aliou-se a revisdo da Lei federal n. 10.973/2004, que teve
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sua redacdo alterada pela Lei n. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, considerada o novo
marco da CTl, eis que possibilitou a integracdo com o setor privado.

Assim, em face dos novos rumos ditados pela Constituicdo Federal e pela revisdo da
Lei federal n. 10.973/2004, alterada pela Lei n. 13.243 de 11 de janeiro de 2016 no am-
bito do estado de Sdo Paulo, iniciou-se uma série de estudos visando a adaptacdo da
legislacdo estadual, que resultou na edi¢do de novo decreto, 62.817, de 4 de setembro
de 2017 - que regulamentou a Lei federal n®10.973, de 2 de dezembro de 2004 - no to-
cante a normas gerais aplicaveis ao Estado, assim como a Lei Complementar n°® 1.049,
de 19 de junho de 2008, e dispds sobre outras medidas em matéria da politica estadual
de ciéncia, tecnologia e inovacao.

Verifica-se, também, que a Administracdo Publica evoluiu de seu conceito tradicional
para novas formas de colabora¢do com a sociedade.

Nesse contexto, vimos apresentar a visdo da Procuradoria Geral do estado de Sao Pau-
lo, da Advocacia Geral da Unido e do Tribunal de Contas do estado de Sdo Paulo, sobre
algum dos temas tratados pela Lei de Incentivos a Inovacao e a Pesquisa Cientifica e
Tecnolégica no Ambiente Produtivo (Lei n. 10.973/2004), alterada pela lei n. 13.243/
2016, e pela Lei Complementar Estadual 1049/2008, na forma que segue.

Alguns Aspectos:
a) Competéncia concorrente para legislar

O artigo 23, inciso V da Constituicdo Federal, dispds que é competéncia comum da
Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios proporcionar os meios de
acesso a Cultura, Educacao, Ciéncia, Tecnologia, Pesquisa e Inovacgao.

Trata-se, pois de competéncia concorrente, eis que todos os entes - Unido, Estados,
Distrito Federal e Municipios - podem legislar sobre determinada matéria, desde que
respeitadas as regras gerais impostas pela Unido.

Assim, embora no ambito do Estado de Sdo Paulo tenha sido editada a Lei Comple-
mentar n° 1049/2008, esta é complementada e adequada as normas da Lei federal.
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Tanto assim é que seu o novo Decreto Regulamentador, o Decreto n° 062.817 de 4 de
setembro de 2017, traz em sua ementa que regulamente a Lei federal n* 10.973, de 2
de dezembro de 2004, no tocante a normas gerais aplicaveis ao Estado, assim como a
Lei Complementar n° 1049, de 19 de junho de 2008.

b) Principios - importancia da aplicagdo dos principios no direito administrativo

O direito administrativo também vem sendo revisto, adotando uma nova 6tica decor-
rente dos principios que o norteiam.

Com efeito, a Advocacia Geral da Unido-AGU (no parecer n° 01/2013/CAMARAPERMA-
NENTE DE CONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU), emitido pela Camara Permanente de
Convénios, ressalta a importancia da aplicacao dos principios no direito administra-
tivo contemporaneo, no qual o sistema vetusto das regras (principio da legalidade),
vem substituido pela interpretacdo aberta das normas juridicas, que se compde nao
somente das regras, mas também dos principios, numa visdo integrada, que se deno-
minou Juridicidade.

O principio da juridicidade corresponde ao que se enunciava como um “principio de le-
galidade”, se tomado em sentido amplo, ou seja: ndo se restringindo a mera submisséo
a lei, como produto das fontes legislativas, mas de reveréncia a toda a ordem juridica.

Assim, no citado parecer a Camara Permanente de Convénio da AGU, chega a seguinte
conclusdo:

“O Direito Administrativo deve ser interpretado ndo somente a luz das regras, sendo
também, ao farol dos principios, sendo que o género norma juridica é composto pelos
principios e regras, essas duas espécies com forga cogente aos intérpretes. Essa a es-
séncia do principio da juridicidade. ”

c) Contratos, convénios e demais ajustes

As mudancas na evolu¢do do conceito de Administracdo Publica trazidos pela Consti-
tuicdo Federal e demais leis infraconstitucionais, impdem um cenario de descentraliza-
¢do das atividades estatais, o qual vai além dos contratos e convénios, estabelecendo
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outros ajustes.

Esta questdo crucial, abordada varias vezes em reunifes e seminarios realizados, de-
monstra ainda uma preocupagdo quanto as formas juridicas que deverdo ser utilizadas
em cada situacao, de vez que foi introduzido novo leque de op¢bes além do contrato e
do convénio comumente utilizados.

Note-se que a lei federal n°® 13.019, de 31 de julho de 2014, adquire ambito nacional
e, em consequéncia, no estado de Sdo Paulo, foi editado o decreto n° 61.981, de 20
de maio de 2016, que dispOs sobre a aplicagdo, no ambito da Administracdo direta e
Autarquica, da Lei federal n° 13.019/2014, que estabeleceu o regime das parcerias com
organizacBes da sociedade civil.

Assim, em primeiro lugar, é de se destacar que, no ambito do estado de Sdo Paulo,
0s convénios adquiriram uma nova abrangéncia que foi fornecida pelo artigo 19 do
Decreto n° 61.981/2016, que acrescentou o § 3°, ao artigo 1° do Decreto n° 59.215, de
21 de maio de 2013, dispondo que o citado decreto ndo se aplica as parcerias com
organizacBes da sociedade civil.

Portanto, a partir da edi¢do do Decreto n° 61.981/2016, publicado aos 20 de maio de
2016, ndo sdo mais realizados convénios com organiza¢des da sociedade civil, obser-
vando-se que com essas se realizam parcerias que se regem na forma da Lei federal n°
13.019, de 31 de julho de 2014.

Observa-se, assim, que as defini¢cBes dos instrumentos juridicos que podem ser cele-
brados em parceria com as organiza¢des da sociedade civil, sdo auferidos da Lei Fede-
ral n®13.019/2014, reda¢do dada pela Lei n° 13.204, de 14/12/2015, a saber:

TERMO DE COLABORAGAO: instrumento por meio do qual s&o formalizadas as par-
cerias estabelecidas pela administracdo publica com organizac8es da sociedade civil,
para a consecucdo de finalidades de interesse publico e reciproco, propostas pela ad-
ministracdo publica que envolvam a transferéncia de recursos financeiros;

TERMO DE FOMENTO: instrumento por meio do qual sdo formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administracdo publica com organiza¢es da sociedade civil para a
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consecucdo de finalidades de interesse publico e reciproco propostas pelas organiza-
¢des da sociedade civil, que envolvam a transferéncia de recursos financeiros;

ACORDO DE COOPERAGAO: instrumento por meio do qual sdo formalizadas as par-
cerias estabelecidas pela administracdo publica com organiza¢des da sociedade civil
para a consecucdo de finalidades de interesse publico e reciproco que ndo envolvam a
transferéncia de recursos financeiros.

Por sua feita, no ambito do estado de Sao Paulo, o Decreto n®61.981/2016 veio estabe-
lecer o regramento das parcerias com organiza¢des da sociedade civil, observando que
depende de prévia autorizagdo do Governador a realizacdo de chamamento publico
para a celebracdo de “Termos de Colaboracdo” e de “Termos de Fomento” e, para os
“Acordos de Colaboragao” que envolvam a celebracdo de Comodato, doacao de bens
ou outra forma de compartilhamento de recursos patrimoniais. Também depende de
autorizacdo Governamental a celebracdo dos instrumentos publicos de parceria nas
hipoteses de dispensa ou inexigibilidade do chamamento publico.

Tracada esta apertada introducdo acerca da legislacdo posta, verifica-se que no tocan-
te a aplicagdo do regime juridico das parcerias da Administracao Publica direta e autar-
quica em face da Lei de Inovagdo Tecnoldgica, ndo ocorreram questdes analisadas pela
Procuradoria Geral do Estado de Sdo Paulo.

Entretanto, na esfera federal (o parecer n° 01/201 3/CAMARAPERMANENTE DE CONVE-
NIOS/DEPCONSU/PGF/AGU), a Camara Permanente de Convénios da Advocacia Geral
da Unido manifestou-se sobre o assunto, esclarecendo que é extremamente importan-
te, para evitar-se o desvirtuamento dos institutos, a clarificacdo de conceitos, e sobre-
tudo das diferencas entre contrato, convénios e termos de parceria.

Esclarece que “nos contratos, por sua natureza “contra-prestacional” e de bilateralida-
de (os produtos sdo vendidos por uma das partes e comprados para a utilizagdo por
outra), a licitacdo é o caminho necessario a sua prévia formalizagdo. Isso, ao passo que,
nos convénios e demais ajustes congéneres, a colaboracdo mutua a fim da elaboragao
de um objeto que ndo sera de nenhuma das partes, sendo da prépria coletividade, é
o norte do ajuste, dispensando-se, consequentemente, a licitagdo prévia a celebracdo.
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Todavia, para as entidades privadas sem fins lucrativos, ndo se dispensando, nos con-
vénios, o prévio chamamento publico, e, nos termos de parceria, o prévio concurso de
projetos (institutos esses decorrentes da aplicagdo dos principios da impessoalidade e
moralidade administrativas).

A Camara Permanente de Convénios da AGU, no citado parecer, chega a seguinte con-
clusao:

“Temos a exata distin¢do entre os contratos administrativos, de um lado, e os convé-
nios e demais ajustes congéneres (a saber, com trato neste parecer, dos Termos de
Parceria), de outro, qual seja naqueles a existéncia de contraprestacdo, ou seja, de um
bem ou servico para quem paga pelos mesmos; nestes ultimos ajuste, a colaboragdo,
sendo os bens ou servicos nGio para quem repassa oS recursos, tampouco para quem
os recebe, sendio, como um projeto de colaboracdo mutua em prol do interesse publico.
No entanto, entre drgdos da Administragéo direta, mesmo havendo contraprestagéo
direta entre as partes, deve ser utilizada a figura do termo de cooperagdo, em face da
impossibilidade de o ente politico figurar como contratante e contratado no mesmo
ajuste.”

Ao discorrer sobre os Termos de Parceria esclarece que “sdo instrumentos especificos
para transferéncia as organizagbes da sociedade civil de interesse publico - OSCIPs, criadas
pela lei n° 9790 de 1999 e regulamentada pelo decreto n° 3.100, de 1999, para atividades
que ndo envolvam contraprestacdo ao ente publico”.

A AGU ja firmou entendimento que se pode optar pelo instrumento de convénio ou
Termo de Parceria com as organizag8es sociais de interesse publico (OSCIPs) (Orienta-
¢do Normativa n° 29 de 2010), que determina que ha necessidade da devida motivagcao
e justificativa da escolha efetuada e, ap6s a celebra¢do do instrumento, ndo é possivel
alterar o respectivo regime juridico, vinculando os participes.

Entretanto existe diferenca quanto a selecdo das entidades privadas sem fins lucrati-
vos em geral e as OCIPs. Para as OSCIPs o instrumento a utilizar preferido é o Termo
de Parceria e a sua sele¢do se da através de Concurso de Projetos, enquanto para as
entidades privadas sem fins lucrativos utiliza-se o convénio e a sele¢cdo das entidades
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se da através do Chamamento Publico.

Ocorre, entretanto que o referido parecer n° 01/2013/CAMARAPERMANENTE DE CON-
VENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU foi elaborado anteriormente & Lei 13.204/2015, que al-
terou a Lei Federal n° 13.019/2014, e, especificamente, com relagdo aos ajustes de
parceria, trouxe nova definicdo dos em termos de colaborac¢do, em termos de fomento
e acordos de cooperagdo.

E interessante ressaltar que, com relacdo ao Acordo de Cooperacdo, a Advocacia Geral
da Unido (AGU), havia proferido o parecer n® 15/201 3/CAMARAPERMANENTE DE CON-
VENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, onde discorreu sobre a sua definicio e legislacdo apli-
cavel, também se estabeleceram diretrizes para a sua realiza¢do. No entanto, em face
do novo Marco Regulatério das Organizagdes da Sociedade Civil (MROSC), verificou-se
a necessidade de revisar todas as conclusdes constantes do citado parecer para fins de
adequacdo, sendo que, no Parecer n.00001/2016/CPCV/AGU, houve revisao parcial da
matéria, tendo sido extraidas as conclusdes que seguem, com a revisdo da redacao da
Conclusao DEPCONSU/PGF/AGU N° 74/2014:

CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N° 74/2014:

“0 entendimento do PARECER 15/2013/CAMARAPERMANTECONVENIOS/DEPCONSU/
PGF/AGU acerca do prévio chamamento publico aplica-se também aos ajustes com
entidades privadas com fins lucrativos, ressalvada a inexigibilidade quando o objeto
do projeto for considerado, pela drea técnica da Administragéo, como o tnico capaz de
atender a sua demanda ou em razdo da inexisténcia de competicéo”

CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N° 08/2016:

“O chamamento publico terd lugar nas situacbes em que existir mais de uma entidade
privada potencialmente interessada em firmar avenca com a Administracdo, sem que
se possa com todas celebrar a parceria, conjugada com a possibilidade de competicéo,
enquanto o credenciamento caberd quando a Administra¢do Publica estiver disposta
a celebrar acordo de cooperagéo com todas as entidades que demonstrarem interesse
em executar o objeto por ela delimitado, sem que a escolha de uma entidade privada
implique em detrimento de outra(s).”
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CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N° 109/2016:

“O chamamento publico néo serd realizado quando configurada hipdtese de dispensa
ou inexigibilidade ou quando houver justificativa prévia considerando a complexidade
da parceria e o interesse publico. Entretanto, em caso de procedéncia de eventual im-
pugnacdo a justificativa apresentada, deverd ser realizado o respectivo chamamento
publico.”

Apos, foi também elaborado O parecer n°® 00004/2016/DEPCONSU/CPCV/PGF/AGU, o
qual também se manifesta sobre o escopo do parecer n° 15/2013/CAMARA PERMA-
NENTE DE CONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que discorreu sobre a definicio e legis-
lacdo aplicavel aos termos de parceria e também se estabeleceu diretrizes para a sua
realizacdo e, manifestando-se especificamente acerca do Acordo de Cooperagdo, aca-
bou por aprovar a revisao da Conclusdo DEPCONSU/PGF/AGU N° 54/2013, que passou
a ter nova redacdo na forma que segue:

CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N° 54/2013:

1. O acordo de cooperacédio é o instrumento juridico hdbil para a formalizagéo, entre 6r-
gdos e/ou entidades da Administragéo Publica ou entre estes e entidades privadas, com
ou sem fins lucrativos, de interesse na mutua cooperacéo técnica, visando a execugéo
de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse reciproco, da qual
ndo decorra obrigacdio de repasse de recursos entre os participes;

Il. A disciplina do Decreto n° 6.170/2007 e da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n°
507/2011 néo se aplica ao acordo de cooperacdo, incidindo: (i) nas relacdes estabele-
cidas entre drgdos e/ou entidades da Administracdo Publica ou destas com entidades
privadas com fins lucrativos o disposto no art. 116, caput e § 1° da Lei n° 8.666/1993,
no que couber; e (ii) nas parcerias da Administra¢éo Publica com entidades privadas
sem fins lucrativos o disposto na Lei n° 13.019/2014 e no Decreto n° 8.726/2016;

I1l. A celebragéo de acordo de cooperacgdio deve ser precedida de adequada instrugéo
processual, que deve necessariamente conter plano de trabalho que contemple as in-
formacébes elencadas nos incisos I, I, Ill e VI do pardgrafo 1° do art. 116 da Lei n°
8.666/1993 e nos incisos | a IV do art. 25 do Decreto n° 8.726/2016 - o qual constard
obrigatoriamente como anexo do ajuste, integrando-o de forma indissocidvel -, bem
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como de andlise técnica prévia e consistente, referente as razées de sua propositura,
aos seus objetivos, a viabilidade de sua execuc¢dio e a sua adequacgdo a misséo institu-
cional dos drgéos e/ou entidades publicas ou privadas envolvidas, além da pertinéncia
das obrigacbes estabelecidas e dos meios que serdo utilizados para fiscalizar e avaliar
a sua execugdo, esclarecendo, inclusive, o motivo pelo qual a Administracéo deixou de
atender a algum dos requisitos estabelecidos no art.. 116, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, no
art. 35, V, da Lei n° 13.019/2014 e/ou no art. 25 do Decreto n° 8.726/2016, se for o caso;

IV. A entidade privada que venha a celebrar acordo de cooperacdo, sem prejuizo do
atendimento de outros requisitos legais, deverd comprovar que possui: a) experiéncia
prévia de, no minimo, um ano na realizagéo do objeto ou de natureza semelhante; e b)
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e para o cumprimento das metas estabelecidas, demonstrando
que possui “condicbes materiais e instalacbes adequadas para a execug¢do do objeto,
admitida a contratagéo de profissionais, a aquisicdo de bens e equipamentos ou a
realizacdo de servicos de adequacgéo de espago fisico;

V. E vedada a celebracdo de acordos de cooperacéio com entidades privadas que se
enquadrem em alguma situacdo de impedimento prevista na legislagéo aplicdvel a
espécie ou ndo atendam aos requisitos ali estabelecidos;

VI. Nas situacbes em que se verifique a possibilidade de que mais de uma entida-
de privada possa executar o objeto do acordo de cooperagdo que a Administracdo
pretenda celebrar, é recomenddvel que seja realizado prévio chamamento ptblico ou
credenciamento;

VIl. O acordo de cooperacdo deverd ser submetido a prévia apreciacdo dos drgdos
juridicos que atuam junto as entidades e/ou 6rgdos envolvidos, conforme previsto no
art. 11, V, da Lei Complementar n° 73/1993 c/c o art. 10, § 1° da Lei n° 10.480/2002,
no pardgrafo tnico do art. 38 ¢/c o caput do art. 116, ambos da Lei n° 8.666/1993 e no
art.. 31, caput. do Decreto n° 8.726/2016, salvo quando existir manifestacdo juridica
referencial editada nos termos da Orienta¢do Normativa AGU n° 55/2014 ou nas hipo-
teses expressamente autorizadas especifico do Advogado-Geral da Uniéio;

Vill. Observada a legislacdo especifica, o prazo de vigéncia do acordo de cooperacdo
deverd ser estipulado conforme a natureza e a complexidade do objeto, as metas es-
tabelecidas e o tempo necessdrio para sua execucdo, ndo se admitindo a fixacéo de
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prazos desproporcionais ou néo razodveis;

IX. E possivel a prorrogacdo do prazo de vigéncia do acordo de cooperacdo, salvo dis-
posicdo legal em contrdrio, além dos limites temporais estabelecidos nos incisos do
aludido art. 57 da Lei n° 8.666/1993, desde que haja prévia andlise da efetividade no
cumprimento do objeto do acordo de cooperagéo, bem como do cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho;

X. Caso venha a ser verificada a necessidade de repasse de recursos entre os participes.
como forma de conferir efetividade ao acordo de cooperacdo anteriormente firmado.
deverd ser celebrado instrumento especifico para tanto, observando-se todos os requi-
sitos legais para a transferéncia dos recursos.

d) Possibilidade da ICT celebrar acordos de parceria

Vemos que o Decreto n° 62.817/2017, que regulamenta a lei de incentivo a inovagdo
tecnolégica estadual (Lei Complementar n° 1049/2008), prevé que é facultado a ICTESP
realizarem “parcerias, convénios, e outros ajustes” congéneres com “instituicGes pu-
blicas e privadas” para a realizagdo de “atividades conjuntas de pesquisa cientifica e
tecnolégica e de desenvolvimento de tecnologia”, produto servico ou processo. com ou
sem repasse de recursos (artigo 39).

Mas o mais importante, e o Decreto deixa claro, é que a formalizacdo de qualquer
ajuste deve ser precedida de “negociacdo, com participacao do NIT” (Artigo 39, 8 1° do
decreto 62.817/2017).

Limites ao poder de negociacao de contratos, convénios e outros ajustes

O referido Decreto estadual N° 62.817/2017 estabelece também o limite do poder de
negociacao, ao estabelecer o que pode constar do ajuste, podendo ser tratado:

1) CESSAO DA TOTALIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL median-
te a compensacdo financeira ou ndo financeira, desde que economicamente mensu-
ravel (art. 39, §3°);

2) COMPARTILHAMENTO DE LABORATORIOS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS,
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MATERIAIS E DEMAIS INSTALACOES, desde que tal permissdo ndo prejudique as ati-
vidades finalisticas (art. 40, inciso I);

3) O USO DO CAPITAL INTELECTUAL DA ICTESP em projetos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovagao (art. 40, inciso Il)

4)A REALIZACAO DE CONTRATOS para prestar SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
(que envolvam a producdo e a criagdo de novas tecnologias, ou servicos complementa-
res ou instrumentais a tecnologia envolvida) (art. 48);

5) A CELEBRACAO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA e de LICEN-
CIAMENTO PARA OUTORGA DO DIREITO DE USO OU DE EXPLORAGAO DE CRIAGAO,
observando-se que a contratacdo com clausula de exclusividade esta condicionada ao
chamamento publico (art. 50).

6) A CELEBRACAO DE CONTRATO DE ENCOMENDA TECNOLOGICA, que visam a ati-
vidade de pesquisa, desenvolvimento ou inovagdo que envolvam risco tecnolégico (in-
certeza na obtencao do resultado), destinado a solu¢ao de problema técnico especifico
ou obtencdo de produto, servico ou processo inovador de interesse publico (art. 52).

e) A cessdo de direito de propriedade intelectual

Tanto a legislagdo federal como a legislacdo estadual de Sdo Paulo atribuem como res-
ponsabilidade, da ICT ou da ICTESP, a possibilidade de realizar o ato de abrir mdo de
um ativo intangivel - a cessao de direito de propriedade intelectual. Porém, reservam
tal situacdo ao crivo e responsabilidade da autoridade maxima dessa instituicdo, ob-
servando-se que a referida decisdo devera ser fundamentada (“manifestacdo expressa
e motivada”) da autoridade maxima da ICT ou ICTESP e devera estar acompanhada de
prévia manifestacdo de seu NIT, sendo certo que tal cessao de direitos de propriedade
intelectual se refere aos direitos sobre a propriedade intelectual resultante da criacdo
que tenha sido desenvolvida em pesquisa da ICT ou ICTESP.

Por outro lado, para proporcionar efetividade ao dispositivo legal, a Lei 13.243/2004,
em seu artigo 15-A, estabeleceu que as ICT publicas devem possuir politica de inovagao
propria que disponha sobre aspectos organizacionais e gerenciais, visando a transfe-
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réncia de tecnologia e a geracdo de inovacGes, que dispde sobre a transferéncia de
tecnologias e a propriedade intelectual. Dessa forma, cabe defini¢do da forma como
sera possivel exercer-se a cessdo de direitos de propriedade intelectual ao regramento
que vier a constar da politica de inovag¢do da ICT ou ICTESP.

Ainda, em relacdo ao cessionario dos direitos de propriedade intelectual, tanto a legis-
lacdo federal como a legislacdo estadual preveem duas situagdes: (i) cessdo gratuita ao
criador e (ii) cessdo onerosa a terceiro.

O criador é a pessoa fisica que seja “inventora” (inven¢des e modelos de utilidade),
“obtentora” (nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada) ou “autora” (desenho
industrial e programa de computador), a quem se concede a cessdo gratuita (“a titulo
ndo oneroso”) com a clara intensdo de facilitar a continuidade da P&D por parte de
quem investiu esforco intelectual e alcangou o mérito da descoberta cientifica.

Quanto ao terceiro, a legislacdo determina que a cessdo seja efetuada “mediante re-
munerag¢ao”, portanto, onerosa, para que haja a devida contrapresta¢do dos recursos
que os contribuintes investiram na pesquisa

De forma exemplificativa, trazemos uma situacdo em que a Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ) cede os direitos de registro de patente no exterior, para o inven-
tor:

“1 - Proc. 23079.035380/07-90 - UFRJ. Cessdo de direitos de registro de patente inter-
nacional ao inventor. O Conselho Universitdrio aprovou, com 1 (um) voto contrdrio, o
parecer da Comisséo de Desenvolvimento de fls. 42 e 43, favordvel ao pleito do inte-
ressado, do seguinte teor: “Trata-se de pedido de cessdo de registro de patente interna-
cional de processo eletroquimico para tratamento de lastro de navios, plataformas de
petrdleo e de embarcacgdes de outras naturezas que, em geral, € langado in natura em
baias e similares. A UFR), detentora do direito de registro, o fez no @mbito nacional, no
entanto, por exiguidade de prazos e de orcamento, abre mdo do registro internacional,
nesse caso o0 mais importante para comercializagéo futura, em prol de seu inventor {(...).
Existe uma reducdo substancial no valor do registro internacional quando o mesmo é
feito por pessoa fisica. Além disso, a Universidade poderd, mesmo com a cess@o dos
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direitos de registro, se beneficiar de royalties sobre a comercializa¢do do processo, nos
termos da normatizacéo prépria em vigor e de acordo com compromisso assumido
pelo interessado. Este procedimento, cesséo de direitos ao inventor quando da falta de
condicbes de registro pelas Universidades, jd é adotado, oficialmente, pelas Universi-
dades Federais de Pernambuco e Sergipe, por meio de resolu¢bes especificas de seus
respectivos colegiados maximos. Pelo exposto, a Comissdo de Desenvolvimento é de
parecer favordvel a cessdo dos direitos ao inventor.” (UFRJ, 2007)".

f) Estimulo ao pesquisador cientifico e outros colaboradores

O decreto estadual n°® 62.817, de 04 de setembro de 2017, como incentivo a realizagao
de inovacdo tecnologica, proporcionou aos pesquisadores cientificos e outros colabo-
radores a possibilidade de participagdo nos ganhos com a inovagdo, adequando-se aos
percentuais estabelecidos na legislacdo federal, como se vera:

I- AO PESQUISADOR CIENTIFICO

1) O PqC podera ser remunerado para atuar na prestacdo de servicos técnicos es-
pecializados a instituicdes privadas, devendo ter vinculo juridico direto e especifico
mantido com a Fundac¢do de Apoio (art. 48, § 3°). Sera custeado com recursos ar-
recadados no ambito da atividade privada contratada, vedado o repasse de verba
da ICTESP e o recebimento de remuneracdo pela prestacdo de servico inerente a
atuacdo regular do pesquisador publico junto a ICTESP;

2) Cessao dos direitos sobre a criacdo ao criador, feito pela ICTESP, devendo: estar
definido nas normas da ICTESP;

3) Permitida a prestacdo de consultoria técnico-cientifica aos setores da producao
(art. 55), desde que haja interesse da ICETESP e a atividade seja compativel com as
atribui¢cdes do cargo. Deve estar compativel com os regulamentos e a politica de
inovacdo da ICTESP e de seu regime de trabalho;

4) Participacao minima de 5% e maxima de 1/3 dos ganhos econémicos auferidas
pela ICTESP ao criador, resultantes de contratos de transferéncia de tecnologia e
de licenciamento do direito de uso ou de exploragdo de criacdo protegida. Deve
estar prevista na politica de inovacdo da ICETESP e pode ser partilhada entre os
membros da equipe (art. 56) pode ser concedida ao aluno criador (devidamente

O Papel das Procuradorias



160

inscrito nos programas de recursos humanos da ICTESP).

Il - AO EMPREGADO DA ICTESP, E AO ALUNO DE CURSO TECNICO, DE GRADUAGAO
OU DE POS-GRADUAGAO

A bolsa estimulo a inova¢do pode ser concedida ao empregado da ICTESP e ao aluno
de curso técnico, de graduacao ou de pds-graduacdo, podendo ser concedida pela IC-
TESP, pela Fundacdo de Apoio e por Agéncia de Fomento. Deve estar prevista em pro-
jetos ou programas institucionais. Deve estar prevista no ajuste, com identificacdo de
valores, periodicidade, duracdo e beneficiarios. Natureza de doag¢do, ndo configurando
vinculo empregaticio.

11l - AOS OCUPANTES DE CARGOS, FUNCOES E EMPREGADOS PUBLICOS da Adminis-
tracdo direta e indireta a concessao de bolsa. Devem ser definidos critérios objetivos e
procedimento de autorizagdo para a sua concessao.

IV - PARA QUALQUER PESSOA EM FACE DA ATIVIDADE EXERCIDA (BOLSA DE ESTi-
MULO A INOVAQIT\O NO AMBIENTE PRODUTIVO) (Art. 65). Podem ser concedidas por
Agéncias de Fomento estatais, ICTESPS e as Fundag¢des de Apoio, destinadas a forma-
¢do e a capacitagdo de recursos humanos e a agregacao de especialistas em ICTESP e
em empresas que contribuam para a execucao de projetos de pesquisa, desenvolvi-
mento e inovagdo e para as atividades de extensdo tecnolégica, de protecdo da pro-
priedade intelectual e de transferéncia de tecnologia.

E importante observar que para a concessdo de qualquer tipo de beneficio, este deve
estar previsto: no regulamento da ICTESP, na politica de inova¢do e no instrumento
proprio que regula o projeto de pesquisa.

Na esfera federal também sdo concedidas remuneracdes aos servidores publicos, que
é tratado na legislacdo federal especifica (artigo 7° do Decreto 7.423/2007 e Lei 10.973,
de 2 de dezembro de 2004).

Todavia, verifica-se que na esfera federal foram estabelecidos alguns critérios:

1) Sera de responsabilidade da ICTESP a definicdo dos valores a serem pagos a
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titulo de bolsa (e ndo a fundacao de apoio);

2) A definicao do valor levarda em conta a formac¢do académica de cada um e a
natureza de cada participa¢do no projeto especifico;

3) Os valores estabelecidos ndo poderao ser valores arbitrarios, buscando guardar
sempre que possivel relagdo com os valores pagos por agéncias de fomento;

4) Devera ser respeitado o teto remuneratério constitucional.
O PAGAMENTO DE BOLSA A SERVIDORES PUBLICOS:

ALei 10.973/2004 dispde sobre os incentivos a inovagao e a pesquisa cientifica e tecno-
l6gica no ambiente produtivo e da outras providéncias e normas federais autorizando
0 pagamento a servidores, professores, militares e empregados publicos pela partici-
pacao em projetos promovidos por IFES ou ICTs, com ou sem o apoio de fundagdes.

Destaca-se que a Lei 10.973/2004 é uma norma que tem como destino principal as
IFES e ICTs, sendo facultado a essas entidades publicas celebrar acordos de parceria
e contratos que tenham como objeto a realizacdo de atividades voltadas a inovacdo e
as pesquisas cientificas e tecnolégicas e, ainda, remunerar diretamente ou através de
fundacao de apoio os servidores, militares e empregados publicos na forma de bolsa
ou na forma de adicional variavel quando o projeto se originar em um contrato de
prestacdo de servicos e, na forma de bolsa, quando o projeto se originar em acordos
de parcerias.

Note-se que na esfera federal a solugdo quanto a remuneracao devida aos servidores
publicos esta descrita no artigo 7° do Decreto 7.423/2007, que estabelece que “Os pro-
jetos realizados nos termos do § 1° do art. 6° poderdo ensejar a concessao de bolsas
de ensino, pesquisa, extensdo e estimulo a inova¢do pelas fundag¢bes de apoio, com
fundamento na Lei n° 8.958, de 1994, ou no art. 9°, § 1°, da Lei 10.973, de 2 de dezem-
bro de 2004", estabelecendo tal decreto as condi¢8es.

Da leitura do citado dispositivo verifica-se que cabera a instituicdo apoiada - e ndo a
fundacao de apoio - a definicdo dos valores a serem pagos a titulo de bolsa, sendo
que a definicdo do valor do pagamento, tanto ao servidor que atuar na area meio do
projeto quanto ao servidor (inclusive pesquisador) que atuar na area fim, levara em
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conta a formacdo académica de cada um e a natureza de cada participagdo no projeto
especifico.

Assim, ndo poderao ser valores arbitrarios, mas remunerag¢des previamente aprova-
das pelos respectivos érgdos colegiados superiores, buscando guardar sempre que
possivel relagdo com os valores pagos por agéncias de fomento. Da mesma forma,
devera ser respeitado o teto remuneratério constitucional.

Tal tema foi analisado pela Advocacia Geral da Unido, que elaborou o PARECER N°
09/2014/CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/ PGF/AGU, que apresentou as
conclusdes que seguem:

“a) As ICTs e as IFES poderdo remunerar diretamente participantes de projetos apenas
quando se referirem a projetos de incentivo a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecno-
Iégica no ambiente produtivo, na forma da Lei 10.973/2004;

b) Aa interveniéncia de fundacdo de apoio nos projetos de pesquisa cientifica e tecno-
Iogica é facultativa;

¢) Os projetos descritos na Lei 10.973/2004, em especial quanto aos seus artigos 8°e 95,
e na Lei 8.958/1994 séo aqueles decorrentes de contratos ou parcerias celebrados com
outras instituicbes publicas ou privadas. Esta é a principal diferenca entre a participa-
¢tio em projeto e o desempenho das atividades rotineiras do servidor ou empregado
publico;

d) A participacdo nos projetos é remunerada porque ndo deve ser confundida com a
atividade rotineira do servidor, militar ou empregado publico;

e) O pagamento de bolsa de estimulo a inovagéo se dd quando o projeto e os recursos
referentes a sua execuc¢do, séo originados em acordos de parceria celebrados pelas as
IFESe ICTs com outras instituicbes publicas ou privadas;

f) O pagamento de adicional varidvel é devido quando o projeto e os recursos necessd-
rios a sua execucdo, séo exclusivamente oriundos de contratos de prestacdio de servicos
celebrados pelas IFES e ICTs com outras instituicées publicas ou privadas;

8) A participagbo nos projetos ndo poderd prejudicar o cumprimento das jornadas de
trabalho dos servidores, militares e empregados publicos, contudo, a participagéo sob
a forma que se refere o art. 8° da Lei n° 10.973, de 2004 poderd ocorrer no curso das
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referidas jornadas de trabalho.”

Em face da nova redagdo da Lei n° 10.973/2004, levada a efeito pela Lei n® 13.243/2016,
o Parecer n° 09/2014/ CAMARAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, veio
a ser revisto parcialmente pelo parecer n. 00024/2016/DEPCONSU/PGE/AGU, o qual
examinando a remuneracao de servidores publicos federais em projetos de estimulo a
inovagdo descritos na Lei n°® 10.973, de 2004 e a necessidade de cumprimento da jorna-
da regular de trabalho, entendeu-se que, tendo em vista a superveniente alteracdo do
disposto no artigo 9°, § 1°, da Lei 10.973/2004, alterada pela Lei n® 13.243/2016 - que
trouxe a previsdo especifica de pagamento direto de bolsas por Instituicdes Federais
de Ensino aos servidores a elas vinculados - ha a necessidade de atualiza¢do das con-
clusdes firmadas no citado parecer, para firmar que “a participacdo remunerada do
servidor, do militar ou do empregado da ICT publica nos projetos a que se referem ao
artigos 8° e 9° da Lei 10.973, de 2004, podera ocorrer no curso da respectiva jornada
de trabalho.

Assim, houve alteracdo especifica do item “g” do parecer n° 09/2014/ CAMARAPERMA-
NENTECONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, que passou a figurar com a seguinte reda-

cdo:

“g) A participagéo nos projetos ndo poderd prejudicar o cumprimento das jornadas de
trabalho dos servidores, militares e empregados publicos, exceto nas hipdteses previs-
tas nos artigos 8°e 9°da Lei 10.973, de 2004.”

Esclarece o parecer que no contexto legislativo vigente anteriormente as altera¢des da
Lei 13.243/2016, o servidor manteria seus vencimentos pagos pela ICT publica cedente,
e receberia a remuneracao decorrente de sua participacao no projeto diretamente da
ICT publica cessionaria. Porém, como naquele tempo, somente era permitido o paga-
mento direto por ICTs na modalidade de adicional variavel, as cessdes ndo poderiam
ocorrer para o caso de projetos remunerados por bolsa.

Todavia, com a mudanca da legislagdo, previu-se a possibilidade de pagamento direto
pelas ICTs tanto de bolsas como de adicionais variaveis relacionados aos projetos da
Lei de Inovacdo.
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No ambito do estado de Sdo Paulo, o Decreto n° 62.817, de 4 de setembro de 2017,
também estabeleceu, em seu artigo 57 a possibilidade de recebimento de bolsa de
estimulo a inovagdo, dispondo:

“Artigo 57: O servidor, o empregado da ICTESP e o aluno de curso técnico, de gradu-
acdo ou de pés-graduacdo envolvidos na execugdo das atividades previstas neste de-
creto poderdo receber bolsa de estimulo & inovagdo diretamente da ICTESP a que se
vinculam, de Fundacéo de Apoio ou de Agéncia de Fomento, desde que a concesséo
do auxilio esteja prevista em projetos ou programas institucionais e que as atividades
subsidiadas ndo sejam inerentes ao vinculo funcional mantido com a entidade.

§ 1°- As bolsas devem estar previstas no ajuste, com identificagéo dos valores, periodi-
cidade, duracéo e beneficidrios.

§ 2°- A bolsa concedida nos termos deste artigo caracteriza-se como doac¢do, néo confi-
gura vinculo empregaticio, néo caracteriza contraprestagdo de servicos nem vantagem
para o doador, para efeitos do disposto no artigo 26 da Lei federal n° 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e néo integra a base de cdlculo da contribuicdo previdencidria,
aplicando-se o disposto neste pardgrafo a fato pretérito, como previsto no inciso | do
artigo 106 da Lei federal n°5.172, de 25 de outubro de 1966.

§ 3°- As ICTESPs devem estabelecer critérios objetivos e procedimentos de autoriza-
¢do para concessdo de bolsas a ocupantes de cargos, fungbes e empregos publicos
da Administracdo Publica direta e indireta, voltadas a projetos de ensino, pesquisa ou
extensd@o, em conformidade com a legislagéo aplicdvel.”

O estabelecimento de bolsa de estimulo a inovacdo no ambiente produtivo, é estabele-
cido no artigo 65, do Decreto n° 62.817, de 04 de setembro de 2017, que dispde:

“Artigo 65: os 6rgdos e as agéncias de fomento estatais, as ICTESPs e as fundag¢des de
apoio poderdo conceder, desde que previstas em projetos ou programas institucio-
nais, bolsas de estimulo a inovacdo no ambiente produtivo, destinadas a formacdo e
a capacitacdo de recursos humanos e a agregacdo de especialistas em ICTESPs e em
empresas que contribuam para a execucdo de projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovagdo e para as atividades de extensao tecnoldgica, de protecdo da propriedade
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intelectual e de transferéncia de tecnologia.”

Verifica-se, pois, a possibilidade do estabelecimento de bolsas de estimulo a inovacdo
pela legislacdo estadual, condicionando-se a sua concessdo desde que previstas em
projetos ou programas institucionais.

Embora ainda nao se verifique qualquer analise ou decisdo a esse respeito tanto pro-
ferida pela Procuradoria Geral do Estado, como pelo Tribunal de Contas do Estado de
Sdo Paulo, manifestacdes em encontros e seminarios ja estabeleceram a necessidade
de haver regulamentacdo a esse respeito, bem como a necessidade de adequada jus-
tificativa da Administracdo.

g) Fundacao de apoio

A Lei federal n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, com a, conceituou em seu arti-
go 2°, inciso VIl a fundagao de apoio como sendo “fundacado criada com a finalidade
de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensao, projetos de desenvolvimento
institucional, cientifico, tecnolégico e projetos de estimulo a inovagao de interesse das
ICTs", registrada e credenciada no Ministério da Educacdo e no Ministério da Ciéncia,
Tecnologia e Inovagdo, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das
demais legislaces pertinentes nas esferas estadual, distrital e municipal.

Portanto, no ambito do estado de Sdo Paulo, cabe a Lei complementar n° 1049/2008 e
ao Decreto n° 62.817/2017 estabelecer os pontos de convergéncia entre as fundacdes
de apoio e as ICTESPs.

Nessa linha, vemos que o Decreto n°® 62.817/2017, estabeleceu a possibilidade de se-
rem realizadas as seguintes interacdes entre as ICTESP com as Fundag¢des de Apoio:

1) A captacdo, a gestdo e a aplicacdo de receitas proprias das ICTESPs, conforme
previsto em instrumento proprio (art. 11);

2) A aquisicao de equipamentos com recursos da captacdo e gestdo das receitas
proprias da ICTESP, que integrardo o patrimonio da ICTESP (art. 11, § Unico);

3) As Fundacgdes de Apoio podem se utilizar de bens e servicos da ICTESP, na forma

O Papel das Procuradorias



166

do ajuste e pelo prazo da execugdo do projeto (art. 12);

4) As Funda¢des de Apoio podem receber recursos do poder publico, porém, tem
que ter regulamento préprio especifico para as aquisi¢des e contratacbes, que
observem os principios de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia
(art. 13).

Ainda foram criadas regras especiais visando o controle transparente dos recurso
publicos, através do artigo 16, que determina que a movimentacdo dos recursos dos
projetos gerenciados pelas fundacdes de apoio seja realizada exclusivamente no meio
eletrénico. Também determina que nos instrumentos juridicos que envolvam recursos
pubicos, estes deverdo ser mantidos em contas especificas abertas para cada projeto;
que as fundacgBes de apoio deverdo garantir controle contabil especifico dos recursos
aportados e utilizados para cada projeto, bem como o acesso do controle interno do
Tribunal de Contas aos processos, documentos e informacdes relacionadas aos instru-
mentos, bem como aos locais de execucdo dos respectivo projeto.

Verifica-se, nesse particular, que o Decreto Estadual n° 62.817/2017, seguiu a o enten-
dimento fixado pela Advocacia Geral da Unido, a qual no PARECER N° 4/2013/CAMA-
RAPERMANENTECONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU, proferiu a conclusdo que segue:

“CONCLUSAO DEPCONSU/PGF/AGU N°53/2013:

No mesmo sentido, interpretacdo do art. 4°-D, da Lei n.° 8.958/94 deve pautar-se pela
jurisprudéncia do TCU atinente matéria, garantindo, sempre, o controle transparéncia
na gestéo dos recursos, ao lado da efetividade dos projetos, de forma que, os recursos
provenientes de convénios, contratos, acordos demais ajustes gerenciados pelas funda-
¢bes de apoio deverdo ser mantidos em contas especificas abertas para cada projeto,
afora dever da fundagéo de apoio de garantir controle contdbil especifico dos recursos
aportados utilizados em cada projeto, de forma garantir ressarcimento as IFES, previs-
to no art. 6° desta Lei (ressarcimento este considerado receita publica), para qual Lei
n.° 8.958/94 apenas prever hipdtese excepcional de dispensa prevista no 82° do art. 6°
supra citado.”

Observa-se, ainda, que no ambito federal foram estabelecidas pelo CONFIES - Conse-
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Iho Nacional das Fundacdes de Apoio as Instituicdes de Ensino Superior e de Pesquisa
Cientifica e Tecnoldgica, “orientacdes gerais para as fundacdes de apoio”, que visam
trazer orienta¢des gerais para o procedimento junto a érgdos federais.

FUNDAGAO DE APOIO: PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS

O Decreto estadual n°62.817/2017, em seu artigo 35 autorizou o pagamento de despe-
sas operacionais e administrativas a fundag¢des de apoio, dispondo: “Os ajustes firma-
dos entre as ICTESPs, as instituicdes de apoio, agéncias de fomento e as entidades nacionais
de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, cujo objeto seja
compativel com a finalidade deste decreto, poderdo prever a destina¢do de percentual até
15% dos recursos para cobertura de despesas operacionais e administrativas necessdrias
para a execugdo desses acordos.”

Embora esse artigo traga uma inova¢dao de ambito estadual, essa regra ja se encon-
trava inserida na Lei federal n° 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n° 8.240, de 2
| de maio de 2014, que trata dos convénios com 6rgdos federais; pelo Decreto n.
6.170/2007 (com a redacao dada pelo Decreto n® 8.244/2014) pela Portaria Interminis-
terial n. 507/2011, que trata de negdcios juridicos nos quais ha transferéncia de recur-
sos dos orcamentos da Unido para 6rgdos ou entidades da administracdo direta ou in-
direta estadual, distrital ou municipal, que visa parcerias regidas pela Lei 13.019/2014.

Dessa forma, na esfera federal, o PARECER N. 00005/2016/CPCV/DEPCONSu//PGF/
AGU, veio firmar os seguintes limites visando o pagamento de despesas operacionais e
administrativas a funda¢6es de apoio, dispondo, em sua conclusao:

“23. Assim, e levando em conta os argumentos juridicos acima delineados, conclui-se
por corroborar as conclusées do Parecer n. 00 128/20 15/PF-CNPQ/PFCNPQ/PGF/AGU,
contido na seq. | destes autos. sugerindo-se ainda, o guisa de orientacdo geral, as se-
guintes conclusées acerca da previséo de despesas administrativas em convénios:

23.1. Nos convénios celebrados por IFES e demais ICTs com fundacées privadas devida-
mente credenciadas na forma do artigo 2, Il da Lei 8.958/94. cujo objeto seja o apoio
a um Projeto especifico e com prazo determinado - vedada a subcontratagdo, a contra-
tagdo de servicos continuos ou de manutencgéo e a contratagéo de servicos destinados
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a atender as necessidades permanentes da instituicdo (Orienta¢éo Normativa AGU n°
14, de 1° de abril de 2009, é possivel a previséo de despesas operacionais no plano de
trabalho, na forma do Decreto n° 8.240, de 21 de maio de 2014.

23.2. Nos convénios celebrados entre os drgéos e entidades da Administracdo federal
nos quais hd transferéncia de recursos orcamentdrios da Unido para drgdo ou en-
tidade da administracdo direta ou indireta estadual, distrital ou municipal, nGo hd
previséo no ordenamento para o pagamento de despesas administrativas como inter-
net. transporte. aluguel, telefone. luz, dgua e similares, jd que o art. 11-A do Decreto
6.170/2007. que expressamente previa a hipdtese, refere-se exclusivamente as entida-
des privadas sem fins lucrativos, cujas parcerias com o Poder Publico sdo hoje regidas
pela Lei 13.019/2014.

23.3. Nos termos de colaboragéo e de fomento regidos pela Lei n° 13.019/2014 po-
dem ser previstas despesas de remuneragéo da equipe encarregada da execugdo do
plano de trabalho durante a vigéncia da parceria: didrias, hospedagem e alimentagdo
comprovadamente indispensdveis & execucdo do objeto da parceria: e despesas admi-
nistrativas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de dgua e luz e servicos
contabeis e de assessoria juridica. Nesses casos, todas essas despesas devem ser pre-
vistas no plano de trabalho e demonstrada, em ato motivado, a sua necessidade para
a execug¢do da parceria.”

PRINCIPAIS ASPECTOS DO DEBATE REALIZADO

Foi apresentada a histéria da PGE envolvida no tema. Abordou-se a necessidade de
maior comunicagdo entre as partes envolvidas na negociacdo. A PGE foi chamada para
participar de um projeto de inovag¢do aberta junto a salde e isso aumentou a possibi-
lidade de compreensdo do texto.

Outro aspecto mencionado é que ha controvérsia do que é norma geral ou ndo. Con-
forme se estabelece critérios se diminui a liberdade do agente do 6rgao de controle.

Outro ponto é a diferenca entre contrato e convénio. Doutrina entende que um é in-
teresses convergentes e outros opostos. Ha enorme dificuldade de definir. Contrato:
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quando ha um resultado financeiro positivo para ambas as partes. Convénio: espécie
de contrato de reembolso. Ambos se reembolsam. Avalia-se se ha resultado econémi-
Co neutro ou nao.

Outro ponto, ainda, é a forma de garantia da isonomia. A nova legislacdo quer se des-
colar da lei 8.666/93. Como garantir a isonomia? Dando igualdade de oportunidades.
O chamamento é o suficiente.

A inovacdo aberta representa um enorme desafio. O aspecto mais importante para
a lei é que ela é negocial. O Estado ndo esta preparado para negociar. Depende de
preparacao das partes. O que é discricionario, o que é negocial deve ser justificado.
Questdo negocial é bastante controversa.

Discute-se, ainda, a possibilidade de cessdo total da Pl. H&d quem sustente que se na Lei
10.973/04 tinha que se avaliar o conhecimento ja existente no inicio da parceria ainda
ha necessidade que se avalie a contribui¢do de cada um. Valor especifico de cada um.
Tem que haver transparéncia. O processo tem que estar instruido diretamente.

O artigo 116 tem os requisitos minimos que devem ser respeitados. Quanto ao
artigo 4°, devemos observar o que dispde a lei 6120/74:

“Lei 6120/1974: Dispde sobre a alienagéo de bens imdveis de instituicées federais de
ensino e dd outras providéncias.

Art. 5° Em nenhuma hipdtese serd permitida a doagéo ou cessdo gratuita, a qualquer
titulo, de bens imdveis das instituicbes de que trata esta Lei.”

Para os casos da Lei de Inovagdo, deve ser levado em consideragdo o conceito de Méri-
to administrativo, por exemplo, para os casos do artigo 4° da Lei 10.973/04:

Inciso | - compartilhamento sem prejuizo de sua atividade finalistica

Inciso Il - Permiss@o ndio interfira diretamente em sua atividade-fim nem com ela con-
flito.

Ha& um Manual de Boas Praticas Consultivas no ambito federal (AGU) que diz que ndo
se pode interferir no mérito o administrativo (bpc7):
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“BPC n°7 Enunciado A manifestacdo consultiva que adentrar questdo juridica com po-
tencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da necessida-
de de fazé-lo, evitando-se posicionamentos conclusivos sobre temas ndo juridicos, tais
como os técnicos, administrativos ou de conveniéncia ou oportunidade, podendo-se,
porém, sobre estes emitir opiniéo ou formular recomendacdes, desde que enfatizando
o cardter discriciondrio de seu acatamento. Fonte E oportuno que os Orgéios Consul-
tivos prestigiem os conhecimentos técnicos alheios ao Direito, adotando cautela, por
exemplo, ao dissentir da classificacdo feita por agente publico competente acerca do
objeto licitatdrio. A prevaléncia do aspecto técnico ou a presenca de juizo discricio-
ndrio determinam a competéncia e a responsabilidade da autoridade administrativa
pela prdtica do ato. A responsabilidade na tomada de decisdo é sempre da autoridade
administrativa. E, pelo conteudo de seu Parecer o subscritor responde exclusivamente
perante as instdncias da Advocacia-Geral da UniGo. Indexagéo temas néo juridicos.
manifesta¢do conclusiva pelo érgéo consultivo. impossibilidade. emisséo de opinativo
de cardter discriciondrio. possibilidade.”

Apenas cada area (ou seja, cada instituicdo) vai dizer e justificar no processo.

Em relacdo a Lei 12.772/2012 que dispOe sobre a estrutura¢do do plano de carreiras e
cargos de magistério federal, o Marco Legal ampliou o nimero de horas que pesquisa-
dores da rede publica em regime de dedica¢do exclusiva podem dedicar a atividades
no setor privado. Mudou de 120 para 416 horas anuais, ou 8 horas semanais; permite
que o professor, inclusive em regime de dedicacao exclusiva, desde que ndo investi-
do em cargo em comissdo ou funcdo de confianca, ocupe cargo de dirigente maximo
de fundacdo de apoio mediante deliberacdo do Conselho Superior da IFE. No regime
de dedicacdo exclusiva, serd admitida, observadas as condi¢des da regulamentacdo
propria de cada IFE, a percepcdo de bolsa de ensino, pesquisa, extensdo ou estimulo
a inovacdo paga por agéncia oficial de fomento, por fundacao de apoio devidamente
credenciada por IFE ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou
convencao internacional.

Onde est4 o lastro disso? Como avaliar se as 416 horas foram obedecidas? E um ponto
que gera vulnerabilidade. Como avaliar se o docente, com dedicacdo exclusiva, cum-
priu as 8h semanais:
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Uma visao sobre o TCE

A instrucdo dos processos é um problema sensivel, ja que sdo muito mal instruidos.
A depender do érgdo, sdo numeradas de trés para frente. E algo basico, mas que n3o
é cumprido. Ndo da, também, para prestar informac8es de forma confusa. Principal-
mente sobre um tema novo como ¢é a lei de inovacdo. Os conselheiros estdo habitua-
dos a lidar com a lei 8666. Assim que os 6rgdos de controle leem, com as lentes da lei
8666. E necessério justificar de maneira clara como se compartilhou um laboratério,
por exemplo. Outro ponto é a auséncia de justificativa para um estudo que o érgao
contratou para resolver o seu problema. E necesséario explicar as razdes, utilidades,
motivos, etc.
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Carta enviada pelo Comité de Praticas Juridicas
Anexo |

propondo recomendacdes ao Conselho das Institui-
¢des de Pesquisa do estado de Sdo Paulo (CONSIP),
com a finalidade de apoiar a redacdo do Decreto n.°
62.817, de 04 de setembro de 2017, que regulamen-
tou a Lei 1.049, de 2008 (Lei Paulista de Inovacao)

Sao Paulo, 05 de dezembro de 2016.

Ao

CONSELHO DAS INSTITUICOES DE PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO - CONSIP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAQ

Prezados Senhores,

Com a finalidade de apoiarmos o CONSIP na revisao da legisla¢cdo paulista de inovagao,
visando estimular um dos principais fatores de geracdo de riqueza para o Estado de
Sdo Paulo: a geracao de conhecimento e de inovagao, a Rede Inova Sao Paulo, que
retine os NITs federais e estaduais localizados no Estado de Sdo Paulo e tem por finali-
dade precipua consolidar as melhores praticas em gestdo, aumentar as parcerias com
empresas em projetos de PD&I, além de promover a capacitacdo e aprimoramento
das atividades dos integrantes dos NITs, a seguir apresenta a proposta de altera¢des
consolidadas pelos NITs que subscrevem esta carta.

E importante ressaltar que uma das iniciativas em curso pela Rede Inova SP é o Comité
de boas praticas juridicas na relacdo ICTESP-Empresa, que congrega os integrantes
dos NITs das instituicBes, empresas, procuradorias e fundacdes. O comité busca discu-
tir formas para alavancar o fechamento de negécios entre as ICTESPs e as empresas,
e discutir as barreiras e dificuldades legais e politicas que envolvem o relacionamento
entre as ICTESPs e o setor produtivo.

Os membros desse comité se reuniram em 24.10.2016 com o Prof. Fernando Menezes,

Guia de Boas Praticas Juridicas da Rede Inova Sao Paulo



para compartilhar suas preocupagdes, dificuldades e sugestdes de melhorias para o
novo arcabouco legal paulista.

Cumpre informar que grande parte dos pontos discutidos na reunido citada acima fo-
ram consolidados na minuta do Decreto, encaminhada pelo CONSIP a Rede Inova SP,
tendo esta correspondéncia a intencdo de subsidiar e apoiar o CONSIP na construcdo
de uma legislacdo que dé suporte a um ambiente moderno, estavel e promotor do
desenvolvimento cientifico, da pesquisa, da capacitacdo cientifica e da tecnoldgica e da
inovacdo, ao considerar as reais necessidades e as principais dificuldades enfrentadas
pelas ICTESPs, na ultima década, decorrente principalmente das diversas interpreta-
¢oes legais consubstanciadas nos pareceres emitidos pelas Assessorias Juridicas e Pro-
curadorias das respectivas ICTESPs, bem como pela Procuradoria Geral do Estado e
pelo do Tribunal de Contas do Estado, que acarreta inseguranca juridica as ICTESPs ao
efetivamente executar e operacionalizar os projetos de PD&l perante o setor produtivo
previstos na legislacdo da inovacdo.

Desta forma, entendemos ser primordial que a legislacdo paulista esteja em consonan-
cia com a legislacdo federal, em especial com o novo Marco Legal de Ciéncia e Tecnolo-
gia instituida pela Lei n.o 13.243, de 11 de janeiro de 2016 e com as melhores praticas
instituidas nos grandes centros de ciéncia e tecnologia do Estado de S&o Paulo, com
a finalidade de flexibilizar, agilizar e tornar transparente e agil o ambiente de ciéncia,
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo paulista, baseado nos seguintes principios:

a) Simplicidade - tratar somente do que é essencial sem ter de repetir a letra da
legislacdo federal.

b) Desburocratizagdo - descentralizar, simplificar, unificar e informatizar os pro-
cessos administrativos, cadastros e credenciamentos.

¢) Autonomia - Fornecer autonomia ao agente publico com o processo adequado
de auditoria e responsabilizacdo e;

d) Incentivo - Incentivo a iniciativa provada, as instancias de Governo e aos agentes
publicos a investirem e participarem do processo de ciéncia, tecnologia e inovacao.
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Destarte, concluimos que os principais pontos a serem revisados devem conside-
rar:

1) FUNDACOES DE APOIO

A recente alteracdo da Lei Federal de Inovagdo permitiu que a fundacdo de apoio (de
empresa publica ou privada) faga a captacdo, a gestdo e a aplicagdo das receitas proé-
prias geradas pela ICTs, tema que foi contemplado na Minuta do Decreto.

As modificagdes adicionais que sugerimos sdo:

* Retirar da proposta a instancia de credenciamento das Fundac¢8es na SDECTI,
uma vez que ja existe uma estrutura legal que cadastra e controla as fundagoes,
ou seja, a Curadoria das Fundag¢des que é vinculada ao Ministério Publico. Criar
mais uma instancia de credenciamento apenas burocratizaria o sistema que ja
possui controle legal instituido.

Vale ressaltar que pesquisa realizada no 340. Encontro Nacional do CONFIES (Con-
selho Nacional das Fundag¢des de Apoio as Instituicdes de Ensino Superior e de
Pesquisa Cientifica e Tecnoldgica) indicou que a atividade mais burocratica realiza-
da pelas fundagdes é o credenciamento:

1°.: Credenciamento das fundacdes;
2°.: SICONV;
3°.: Procedimentos internos das universidades;

4°.: Despesas Operacionais e Administrativas (miscelanea com administracao pu-
blica);

5°.: Prestacdo de contas e remanejamento de rubricas;
6°.: SIGITEC - Sistema Petrobras.

E importante manter um sistema de credenciamento, mas ndo vemos razdo para
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ter dois sistemas de 6rgdos diferentes voltados para o mesmo fim. Inclusive a
Curadoria das Fundag¢des também avalia as regras de contratacdo/aquisicdo que
as Fundacbes utilizam.

* Possibilidade de contratacao direta pelas ICTESPs de Fundac8es de Apoio para re-
alizar a gestdo administrativa e financeira dos projetos, prevendo-se recursos para
cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas na execugdo dos
projetos de acordo com contratos ou convénios assinados entre as ICTESPs e as
Fundac¢des de Apoio. Justificativa: Art. 10 da Lei de Inova¢do Federal 10.973/2004.

* A composi¢ao da diretoria das Fundac¢des pode ser de representantes diretos das
ICTESPs vinculadas ou ser referendada por estas dado que as Fundac¢bes podem
atender a um pool de ICTESPs.

* Ha de se considerar também que o limite de 5% estabelecido no art. 51 do Decre-
to, seja considerado apenas quando houver recursos publicos envolvidos, excetu-
ando-se os recursos obtidos pelas ICTESPs de origem privada.

2) NUCLEOS DE INOVACAO TECNOLOGICA

Concordamos com o texto que esta proposto na Minuta do Decreto, porém é impor-
tante ressaltar que tal definicdo esta em contradicdo com as defini¢des da Lei Comple-
mentar n.o 1.049/08 que tém diferencas em rela¢do a Lei Federal. Neste caso a minuta
do Decreto revogaria o disposto na Lei Complementar n.0.1049/08?

Incluir artigo que dé a possibilidade dos NITs que tenham personalidade juridica pro-
pria realizarem investimentos de risco em startups e incubadas, utilizando recursos
proprios (da mesma forma que ocorre hoje entre investidores anjos com startups).

3) PREMIACAO PARA PESQUISADORES POR PROPRIEDADE INTELECTUAL

A legislacdo paulista ja estabelece que o teto de premiacdo para os pesquisadores,
advindos da remuneracdo financeira adicional, recebido pela Instituicdo, é de até 50 %
(cinquenta por cento). Atualmente o teto estabelecido pela legislacao federal é de 1/3
(um terc¢o). O objetivo aqui € manter o que ja esta definido na lei paulista e ndo regredir
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para o limite da lei federal, como esta proposta na Minuta do Decreto.

Outro ponto é que a distribuicdo do percentual entre os pesquisadores e equipe en-
volvida no projeto de PD&l possa ser estabelecida pela politica de inovacdo de cada
ICTESP, dada a peculiaridade e condicdo financeira/econémica de cada Instituicdo. Nao
fazendo sentido esta regra ser estabelecida por um érgao colegiado superior do Esta-
do de S&o Paulo.

4) RELAGAO ENTRE PESQUISADOR E SPIN-OFFS E STARTUPS GERADAS NA ICTESPS

Flexibilidade na nova lei para criacdo de empresa de base tecnoldgica, tendo o docente
de tempo parcial, como sécio quotista ou acionista, e que este possa firmar contratos
com a ICTESP, desde que nao caracterizado conflito de interesses. E importante que
0s pesquisadores das ICTESPs que iniciam empresa com tecnologia desenvolvida na
propria ICTESP ou mesmo aqueles que tenham tecnologias com potencial de desen-
volvimento conjunto, possam manter a parceria com seu laboratério de origem com
objetivo de inserir a tecnologia no mercado.

Ser possivel para esses pesquisadores negociarem e firmaremacordo com as ICTESPs,
de acordo com as regras estabelecidas na politica de inovacdo que regulamentem
como viabilizar a exploracdo da tecnologia por parte das spin-offs ou startups, inclusi-
ve no que se refere a exploragdo com exclusividade (participacdo nos ganhos econémi-
cos relacionados a exploragdo comercial dos produtos e/ou processos, dentre outras
ferramentas).

5) EMPRESAS NOS PARQUES TECNOLOGICOS DAS ICTESPS

Ser possivel para os pesquisadores das ICTESPs criarem empresas nos parques tecno-
|6gicos de suas ICTESPs de origem, desde que respeitados o regime de contratagdo e
0s avancos na legislacdo no que se refere as atividades de PD&.

6) CONCEITO DE CONVENIOS, CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE-
RES

A minuta traz conceitos relacionados aos convénios, contratos e outros instrumentos
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congéneres, porém em grande parte do texto as referéncias sdo apenas para convé-
nios e contratos. Foram apontados ao longo da minuta do Decreto, anexa, os pontos
do texto que precisam de adequacdo e referéncia aos instrumentos congéneres: arti-
gos 11 e 35.

7) CONCITE

O CONCITE é érgdo que embora exista legalmente, na pratica tem pouca atividade e
ndo tem sido atuante perante a lei de inovacdo estadual e as ICTESPs.

A atual minuta esta repetindo e reforcando as atividades para recebimento de relaté-
rios anuais das ICTESPS e comunicacdo dessas informacgdes para a Assembleia Legisla-
tiva do Estado; a incumbéncia de aprovar membros do Sistema Paulista de Inovacao; e
a atribuicdo de orientar para que as transferéncias de tecnologias e os licenciamentos
das ICTESPS, que sejam de interesse publico, ndo sejam exclusivas.

Porém, ter apenas o seu papel definido no Decreto é ineficaz e ndo gera a efetividade
e pro atividade para o sistema de inovacdo do Estado de SP que, além de controle,
necessita de uma comunicacdo ativa e clara com os diversos érgdos do governo. E
importante que o CONCITE de fato opere e possa compilar e se comunicar com 0s
outros 6rgdos e instituicBes, buscando integracao, coesdo e direcionamento a ciéncia
e tecnologia, ou seja, efetivamente exerca as atribuicdes que foram atribuidas em lei.
Caso contrario a minuta do Decreto deveria excluir este capitulo.

8) INFORMAGCOES SIGILOSAS

Grande parte dos projetos desenvolvidos pelas ICTESPs, seja por meio de suas fun-
dacBes ou diretamente, é decorrente de parcerias com empresas e guardam estrita
relacdo com estratégias tecnolédgicas e de mercado. Desta forma, para assinarmos
contratos e outros instrumentos congéneres, também assinamos termos de sigilo. Os
planos de trabalho e os instrumentos contratuais vinculados contém informagdes que
estdo protegidos por tais termos de sigilo, desta forma ndo é possivel cumprir com os
requisitos que estao sendo exigidos na minuta de Decreto, a ndo ser que excetuemos
as situacdes descritas acima, tratando-as como segredo industrial, nos termos da lei
de acesso a informacgdo.
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9) CESSAO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A cessdo de propriedade intelectual faz sentido para os casos em que as empresas
contratem projetos e remuneram as Instituicdes pelos resultados gerados, incluindo
margem de contribui¢do. Ndo faz sentido que esta cessdo ocorra em convénios ou
outros instrumentos contratuais em que a ICTESP ndo recebe recursos totais pela exe-
cucdo do projeto, excetuando os casos em que a ICTESP participe acionariamente da
empresa e obtenha direito a ganhos futuros. Desta forma, a cessdo de Pl deve ser
possibilidade para o artigo 45 e ndo para o artigo 35 que é direcionado para parcerias
conveniais.

10) PARTICIPAGAO DAS ICTESPS COMO ACIONISTA MINORITARIO DE EMPRESAS OU
EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Estabelecer no Decreto que a participagdo das ICTESPs como acionista ou quotista
minoritario em empresas ou fundos de investimento depende de regras formuladas
pelas Secretaria de Desenvolvimento Econémico, Ciéncia e Tecnologia e Secretaria da
Fazenda pode dificultar que estes movimentos realmente ocorram.

Seria de grande importancia que as funda¢des pudessem aplicar o fundo de pesquisa
como investimento em empresas de base tecnolégica, sejam filhas das ICTESPs apoia-
das ou empresas cuja tecnologia tenha grande potencial de mercado, ou em fundos.
E que as regras para tais investimentos fossem independentes das regras das Secre-
tarias.

Diante de todo o exposto, aproveitamos para agradecer e salientar que a reunido rea-
lizada entre o comité de boas praticas juridicas da Rede Inova SP com o Coordenador
do CONSIP, Dr. Fernando Menezes, foi fundamental para reflexdo dos NITs que tém
a finalidade primordial contribuirem para o papel conector entre as ICTESPs e as em-
presas em busca da pesquisa, desenvolvimento e inovagdo em parceria com o setor
produtivo.

Neste momento importante para o Estado de Sdo Paulo, colocamo-nos a disposi¢do
para apoia-los no que for necessario e atingirmos a meta de promover uma legislagao
paulista que atenda o objetivo precipuo de consolidar mecanismos legais que apoiem,
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descentralizem e desburocratizem as a¢des de projetos de PD&I em parceria, funda-
mentais para desenvolvimento sécio econdmico do estado e do pais.

Atenciosamente,

Milton Mori
Coordenador

Flavia Gutierrez Motta
Vice Coordenadora

REDE INOVA/SP

Este documento foi discutido e ratificado pelos NITS das seguintes ICTESPs e Funda-
¢Bes de Apoio:

UNICAMP | IPT | UNESP | USP | ITAL | FUNDEPAG | FIPT
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