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CONTRATOS QUE ENVOLVEM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

1. Contrato de transferência de tecnologia não patenteada, não 
patenteável ou Know How;

2. Contrato de licenciamento de propriedade industrial; e

3. Contrato de cessão de propriedade industrial.



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO 
PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW

➢ Conceito: transmissão de conhecimentos técnicos (processos ou produtos), não amparadas por direito de propriedade 
industrial depositados ou concedidos no Brasil (Know-how).

➢ Oponível somente entre as partes – já a patente possui oponibilidade erga omnes.

➢ Não se insere no regime jurídico da propriedade – não há direito de exclusividade.

➢ Não há defesa legal em relação a invenções idênticas - proteção legal (nos termos do contrato) adstrita à obtenção do 
segredo de forma ilícita ou na divulgação do segredo sem autorização do seu titular – não é possível transmitir o 
conhecimento a terceiros fora da relação contratual.

➢ Situações nas quais há preferência para a proteção do Know How:

❖ Tecnologias, processos, conhecimentos técnicos, produtos, etc, que não preenchem os requisitos legais para a 
patenteabilidade – tecnologia não patenteável;

❖ Interesse do(s) inventor(es) em não patentear – questões negociais da partes (quanto se opta por patentear uma 
tecnologia, a invenção torna de conhecimento público. Proteção da violação de invenções – cópias) – tecnologia 
não patenteada.



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO 
PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW

Licitação dispensável (art. 75, IV, alínea “d” da Lei 
14.133/2021).  

Registro do contrato no INPI – art. 211 da Lei nº 9.279/96 – 
validade do contrato perante terceiros a partir da data de sua 
publicação na Revista de Propriedade Industrial (RPI).  (§1º do 
Artigo 140 da Lei 9.279/96)

Base legal e infralegal: 

• Art. 6º - Lei nº 10.973/2004
• Art. 11 do Art. 6º - Lei nº 

10.973/2004
• Art. 11 do Decreto nº 9.283/2018;
• Art. 211 da Lei nº 9.279/1996:
• IN INPI nº 70/2017;
• IN INPI nº 199/2017.
• Decreto nº 9.283/2018;
• Art. 211 da Lei nº 9.279/1996:
• IN INPI nº 70/2017;
• IN INPI nº 199/2017.



CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO 
PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW

• Lei nº 9.279/06 – Lei de Propriedade Industrial – abordagem genérica dos contratos de TT (INPI fará apenas 
os registros dos contratos que impliquem TT. Não há conceituação/definição).

• Entendimento tradicional do INPI: o know how não seria um direito de propriedade industrial e somente 
poderia ser objeto de transferência definitiva, não sendo cabível o simples licenciamento ou qualquer forma 
de autorização temporária de uso. Assim, por falta de previsão legal do instituto, o INPI entendia que o 
licenciamento de know how seria um contrato nulo.

• A Procuradoria Especializada do INPI (PFE), ainda em 2021, por meio do Parecer 
00031/2021/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, se manifestou em sentido contrário, pois o simples fato de inexistir 
previsão legal expressa de tratamento do know-how como um direito de propriedade industrial ou de 
autorização expressa para a contratação de licenciamento de know-how não significaria a ilicitude e nulidade 
do respectivo contrato.

• Portaria INPI/PR nº 26 de 7 de julho de 2023. Art. 2º, III, “a”: “contrato de fornecimento de tecnologia 
(know how) que compreende a aquisição permanente ou o licenciamento temporário de conhecimentos e 
técnicas não amparadas por direitos de propriedade industrial ou o fornecimento de informações 
tecnológicas, destinados à produção de bens e serviços.”



CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Contratos que objetivam a licença para exploração da 
patente ou do pedido de patente depositado no INPI 
pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo 
respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n. 
9.279/96 (LPI).

- Exploração de patente
- Exploração de topografia de circuito integrado
- Exploração de desenho industrial
- Exploração uso de marca

CONCEITO

MODALIDADES DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

• Lei nº 10.973/2004
• Decreto nº 9.283/2018
• Lei nº 9.279/1996
• Instrução Normativa INPI nº 70 de 

11 de abril de 2017
• Instrução Normativa INPI nº 199 de 

7 de julho de 2017

Base legal e infralegal: 



CONTRATO DE 
LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Sem exclusividade - autorização de exploração, sem que o 
licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou 
indiretamente o objeto do privilégio. Nessa hipótese, o contrato 
poderá ser firmado diretamente com o interessado, sem oferta 
prévia (§ 2º, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004).
Obs. É recomendável dar publicidade da oferta.

Com Exclusividade - implica renúncia do direito de exploração por 
parte do licenciador, aproxima-se economicamente da venda do 
direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular da 
propriedade industrial.
Licenciamento exclusivo decorrente do desenvolvimento conjunto 
com a empresa – art. 6º, § 1º-A da Lei n. 10.973/2004

A contratação com cláusula de exclusividade pela LICENCIADA será
possível se (i) for precedida de publicação de extrato de oferta 
tecnológica pela licenciante, ou (ii) em caso de desenvolvimento da
tecnologia objeto da contratação em conjunto com a licenciada.
(Art. 6º, §1º e 1º- A, da Lei n. 10.973/2004)

Modalidades de Licenciamento de Exploração de 
Patente



CONTRATO DE CESSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
C
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Cessão de direitos sobre determinada tecnologia objeto de patente (depositada ou já 
concedida);

Em que pese tenha o nome de cessão, a natureza da relação jurídica é semelhante à do 
contrato de venda e compra, tendo em vista a transferência da propriedade;

As tecnologias cujos direitos de propriedade intelectual poderão ser objeto de cessão 
são exatamente aquelas patenteáveis (invenções e modelos de utilidade);

A cessão pode ser total ou parcial, gratuita ou onerosa;

Será gratuita quando se der ao próprio criador, o que poderá ocorrer mediante 
requerimento deste e decisão do órgão ou autoridade máxima da ICT, ouvido o 
respectivo NIT;

Se se der a terceiro, será necessariamente onerosa e deverá ser precedida de ampla 
publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua 
política de inovação.

Base legal e Infralegal:

- Art. 11 da Lei nº 10.973/2004, 
redação da Lei nº13.243/2016;

- Art. 13 do Decreto nº 9.283/2018;

- Art. 58 da Lei nº 9.279/1996



CÂMARA PERMANENTE DE CT&I DA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL



Instrução do processo 

de transferência de 

tecnologia



DOCUMENTOS BÁSICOS 
NECESSÁRIOS

DA ICT

Nota/Parecer Técnico da 
área finalística, que 
apresente o mérito 
administrativo, com 

aprovação da autoridade 
superior 

(conforme 
regulamentação interna)
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DOCUMENTOS BÁSICOS 
NECESSÁRIOS

DA ICT

Aprovação da contratação 
pela autoridade máxima 

da ICT, conforme os 
normativos internos

 
(se for o caso, juntar ato 

de delegação de 
competência)

2 3 Justificativa 
contemplando a situação 
de dispensa prevista no 
art. 75, inciso IV, alínea 

“d” da Lei nº 
14.133/2021, 

evidenciando os 
elementos necessários à 

sua configuração



DOCUMENTOS BÁSICOS 
NECESSÁRIOS

DA ICT

Exame e parecer técnico 
do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT). 

(art. 16, §1º, VIII, IX, e X, 
da Lei nº10.973/2004):
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Instrução Processual
Documentos da ICT pública

Caso a contratação preveja cláusula de
exclusividade, informar se houve a publicação 
prévia de extrato de oferta tecnológica em sítio 
eletrônico oficial da ICT e se foram atendidos os 
§§ 1º, 4º, 6º, 7º e 8º do art. 12 do Decreto nº 
9.283/18;

Informar se a Licenciante autoriza ou não o
sublicenciamento pela Licenciada dos direitos 
para desenvolvimento, industrialização e 
comercialização da tecnologia, no todo ou em 
parte;

Valoração da tecnologia: definição da 
remuneração e forma de pagamento (forma 
usual: percentual, incidente sobre as vendas 
realizadas pela Licenciada, com a garantia do 
pagamento de valores anuais mínimos (royalties)

Exame e parecer técnico 
do Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT). 

(art. 16, §1º, VIII, IX, e X, 
da Lei nº10.973/2004):



DOCUMENTOS BÁSICOS 
NECESSÁRIOS

DA ICT

Plano de Trabalho, no 

que couber.

Sugestão baseada em 

boas práticas 

administrativas - ECT&I 

Docs.
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DOCUMENTOS BÁSICOS 
NECESSÁRIOS

DA ICT

Declaração de 

Inexistência de conflito de 

interesses

Firmada pelo(s) 

pesquisador(es)

ECT&I Docs 2
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DOCUMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS:
Parceiro Privado

Ato constitutivo, 
estatuto ou contrato 

social atualizado; 

Prova de inscrição no 
Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica – CNPJ

Certidões negativas, 
ou positiva com 

efeitos de negativa, de 
débitos

SICAF, INSS, FGTS, TCU, 
TRABALHISTA

Comprovação dos 
poderes do(s) 

representante(s) para 
firmar instrumentos 

em nome do parceiro



DOCUMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS:
Fundação de Apoio

Justificativa 
para escolha, 

caso haja mais 
de uma 

fundação de 
apoio 

credenciada.

 (Essa 
justificativa já 
pode constar 

da 
manifestação 

da área 
técnica ou ser 

elaborada 
pelo 

Coordenador 
do projeto;

Publicação, no 
DOU, do ato de 
credenciamento 
da fundação de 

apoio ou da 
autorização para 

atuar como 
fundação de 
apoio da ICT;

Menção ao 
contrato, 

convênio ou 
ajuste análogo 
celebrado com 
a ICT apoiada 

e que 
disciplina a 
sua relação 

com a 
fundação de 

apoio;

Ato 
constitutivo 

ou estatuto da 
fundação de 

apoio, 

Comprovação 
dos poderes 

do(s) 
representante(s) 
da fundação de 

apoio

Proposta 
demonstrando 
os serviços de 
apoio a serem 
contratados, 

contendo, 
inclusive, a 

planilha 
demonstrativa 

dos seus 
custos 

operacionais 
incorridos na 
execução de 

suas 
atividades.



DOCUMENTOS BÁSICOS NECESSÁRIOS:
Fundação de Apoio



Transferência de 

tecnologia para spin-

offs acadêmicas



Permissão Normativa para o 
Licenciamento para Spin-offs

➢ Decreto n. 9.283/2018:

“Art. 11. A ICT pública poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para 
outorga de direito de uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de 
parceria.
§ 1º O contrato mencionado no caput também poderá ser celebrado com empresas que tenham, em seu 
quadro societário, aquela ICT pública ou o pesquisador público daquela ICT, de acordo com o disposto na 
política institucional de inovação.”

➢ Políticas Institucionais de Inovação: Art. 15, parágrafo único, da Lei n. 10.973/2004:

“Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer diretrizes e objetivos: (...)
II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no capital social de empresas; (...)
V - de gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 
2016)
(...)
VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, 
empresas e outras entidades. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2


33 edições

+ de 950 pessoas em 2 

listas de transmissões



E q u i p e  d e  C i ê n c i a ,  Te c n o l o g i a  e  I n o v a ç ã o

P r o c u r a d o r i a - G e r a l  F e d e r a l  

OBRIGADO!
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