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APRESENTACAO

Bem vindo(a), ao guia sobre (quase) tudo de contratos
de tecnologia!

A demanda por softwares hoje tem crescido
exponencialmente, sejam eles: aplicativos, programas
de computador, softwares de gestao e segurancga,
jogos online, etc.

Todavia nem sempre esses softwares produzem o
resultado prometido e esperado.

Por isso, existe a necessidade de garantir tanto ao
desenvolvedor quanto ao usuario deste programa as
responsabilidades nas diversas situacdées que podem
surgir desse negocio juridico, sejam eles: vazamento ou
perda de dados, defeito ou falha no produto e/ou
servico, travamento, falha, etc.

Dessa forma, a elaboracao de um contrato por alguém
especializado em Direito Digital €& essencial para
garantir que o negdcio celebrado tenha fluidez.

Dessa forma, proponho nesse breve guia trazer um
norte sobre por onde comecgar no desenvolvimento de
um contrato tecnoldgico.

Boa leitura,

Ruan Rodrigues
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CAPITULO|

POR QUE DEVO
USAR CONTRATOS?

Vocé pode estar se perguntando: qual a importancia
de elaborar contratos no setor tecnolégico?

Certa vez, um professor me disse que antigamente
0s contratos eram feitos verbalmente e firmados
juntando os fios do bigode.

Hoje as promessas nao valem tanto assim...

Afinal, como diz o brocardo o seguro morreu de
velho!

Pois €! Nos dias de hoje, apesar de serem feitos
Muitos contratos de verbais, 0os prejuizos causados
sao inumeros ao firmar contratos que nao trazem
garantia alguma.

Atrasar o pagamento de um aluguel, por exemplo,
acontece constantemente, quem dird utilizar um
processo inventivo criado por um funcionario dentro
da empresa para beneficio proprio do empregador
sem a devida remuneracao do empregado inventor!



Ja parou para pensar quantas invencodes,
inovacoes e melhorias em processos ja existentes
sao criados diariamente ao redor do mundo ?

Quem nunca teve uma ideia de invencao
mirabolante ou tem vontade de modificar algo
gue ja existe, ndo € mesmo ?!'rs

E exatamente isso que faz com que tenhamos
inovacoes e melhorias em produtos existentes a
todo tempo.

Gracas a isso percebemos como a elaboracao de
contratos que garantam que as partes cumpram o
gue foi pactuado sao importantes.

Antes de falar sobre contratos de fato,
precisamos falar sobre alguns conceitos...
vamos para a proxima pagina!



CAPITULO I

QUAL PROTEGAO OS
CONTRATOS ME OFERECEM?

Antes de iniciar e falarmos sobre cldusulas
contratuais em latim - risos - vamos falar
sobre o basico de todo o contrato.

Afinal, vocé precisa entender qual é o
objetivo dos contratos!

Entao, para que serve um contrato?

O contrato nada mais é do que um acordo
de vontades entre partes que tem por
objetivo gerar obrigacdes que satisfacam o
interesse de ambas as partes.

Quando compramos algo, devemos
determinar quando eu devo entregar o
produto, quantas parcelas devo pagar, em
caso de atraso no pagamento se havera
multa, quanto vou pagar de multa e juros,
O que fazer se o comprador nao me pagar
todo o valor, a quem devo recorrer em caso
de defeito no produto, etc...

E necessdrio estabelecer as regras do
negocio para que futuramente nao haja
conflitos ou a auséncia de seguranga
juridica* no negdcio firmado.



O contrato dessa forma serve para formalizar um
negocio juridico entre duas partes ou mais.

Dentro da area tecnoldégica nao poderia ser
diferente. Caso eu decida vender meu software, sera
necessario o registro? Preciso de protecao quanto as
garantias de desenvolvedor? Devo licenciar meu
produto ou transferir os direitos autorais? Caso haja
falhas no meu produto eu vou oferecer suporte?
Quem deve se responsabilizar em caso de falha? O
meu produto tem garantia de quanto tempo? etc.

Dessa forma, sao inUmeras situacdes que oS
contratos devem prever para garantir gue ambas as
partes dentro de um negocio juridico satisfacam o
objeto do contrato.

*A seguranca juridica, garante que um direito concedido por
uma lei, mesmo que esta se modifique ndo poderd ser
prejudicada. Isto € ndo poderd perder o direito ja adquirido.



CAPITULO Il

COMO IDENTIFICAR QUAL
CONTRATO DEVO USAR?

Agora que voceé ja sabe o que um contrato de tecnologia
deve proteger, €& necessario que entender qual
fundamento legal se aplica e qual protecao o
ordenamento juridico pretende proteger!

Os ativos de propriedade intelectual podem ser
entendidos como a protecao que garante ao autor o
direito de invencdes, patentes, marcas, desenhos
industriais, indicacdes geograficas e criacdes artisticas.

Tais ativos de propriedade intelectual sao protegidos ao
longo de diversas leis e codigos: Codigo Civil, Lei de
Software, Lei de Direitos Autorais, Lei de Licitagdes, Lei
Geral de Protecao de Dados, Marco Civil, Cédigo Penal,
ISO 27001, Responsabilidade profissional entre outras.

Ao escolher determinada lei como fundamento legal para
elaborar um contrato, devemos observar inicialmente que
cada lei trazida pretende proteger seus respectivos ativos.

Os contratos dessa forma sao elaborados baseados na Lei
do ativo intelectual que vocé pretende proteger.

Caso se pretenda regular, por exemplo, o licenciamento
de um Software entre um desenvolvedor e um usuario
devemos nos atentar a Lei de Software quanto as regras
aplicadas na negociacao, o Codigo de Processo Civil
guanto a forma e o Cdédigo Civil quanto as multas e juros
aplicados, e assim por diante...
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CAPITULO IV

QUAIS OS TIPOS DE CONTRATOS DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA?

Os contratos de transferéncia de tecnologia podem ser
definidos como acordos de transferéncia de
conhecimentos técnicos associados a determinado
Know-how, celebrados entre um agente detentor do
conhecimento e um agente interessado na sua
utilizacdao, nomeadamente para fins industriais
(ANTUNES; MANSO, 1993, p. 41).

Ha contratos que tém por objeto o conhecimento
protegido pelos direitos de propriedade intelectual,
como Mmarcas, patentes, direitos autorais, direitos sobre
programa de computador, e outras tecnologias, nao
necessariamente protegidas, como segredos e Know
How.

Os contratos de tecnologia podem ser divididos em
quatro grupos:

(I) contratos de propriedade intelectual (licencgas,
autorizacodes, cessoes, etc.);

(I) contratos de segredo industrial e similares
(inclusive franchising);

(1l1) contratos de projeto de engenharia; e

(IV) contratos de servicos em geral.

11



Ja o Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI tem reconhecido oito tipos de contratos:
cess@o e exploragcdo de patentes, cessdo e uso de
marcas, fornecimento de tecnologia, franquiaq,
assisténcia técnica e cientifica, participacdo nos
custos de pesquisa e desenvolvimento tecnoldgico.

Conforme a classificagcao do INPI, destaca-se a
definicdo de cada um dos contratos de
transferéncia de tecnologia:

Exploracao de Patentes (EP):

contratos cujo objeto é o licenciamento de
patente concedida ou pedido de patente
depositado junto ao INPI.

Uso de Marcas (UM):

contratos que tém como escopo O
licenciamento de uso de marca registrada ou
pedidos de registros depositados junto ao INPI.

Fornecimento de Tecnologia (FT):
contratos que tém como finalidade a aquisicao
de conhecimentos e técnicas nao protegidos

por direitos de propriedade industrial, para a
producao de bens industriais e servicos.

12



Prestacao de Servicos de Assisténcia
Técnica e Cientifica (SAT):

Contratos que estabelecem condicdes de
obtencdao de técnicas, métodos de
planejamento e programacao, bem como
pesquisas, estudos e projetos para a
execucao ou prestagcao de servigcos
especializados.

Franquia (FRA):

Contratos que visam a concessao
temporaria de direitos que envolvam uso
de marcas, prestacao de servicos de
assisténcia técnica, conjuntamente ou nao,
com qualquer outra modalidade de
transferéncia de tecnologia necessaria a
realizacao de seu objetivo.
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CAPITULO V

QUAIS CLAUSULAS DEVEM ESTAR PRESENTES EM UM
CONTRATO DE TECNOLOGIA?

O contrato de transferéncia de tecnologia é um
termo genérico, que abrange diferentes partes
contratuais, com o objetivo comum de transferir
conhecimento tecnolégico a outro, para sua
ulterior exploracao comercial. Em suma, o
contrato tecnoldégico supervisiona os direitos de
propriedade intelectual e ativos intangiveis.

Assim, conforme entendido neste capitulo, a
tecnologia suporta uma variedade de modelos
contratuais, muitas vezes mistos e combinados,
como acordos de licenciamento, acordos de
licenciamento em favor de terceiros de patentes
de invencdes ou desenhos industriais, prestacao
de servicos de assisténcia técnica e uso de
marcas, entre outros.

Por exemplo, um contrato de franquia exigira
conhecimento (know-how), assisténcia técnica,
consultoria etc.

No negdcio juridico objeto do contrato, o preco €
representado por royalties, que incluem o valor
pago ao cedente pela cessao do dominio, uso ou
gozo do objeto. Por sua propria natureza, os
royalties incluem uma remuneracao subordinada
aos resultados das atividades do beneficiario.

14



Os contratos de transferéncia de tecnologia, geralmente,
possuem algumas clausulas comuns, como: natureza da
tecnologia objeto do contrato; determinacao das
obrigacbes do cedente e do cessionario; carater
definitivo ou temporario da cessao da tecnologia;
modalidade de pagamento de royalties; indicacao de
responsabilidade fiscal no tocante aos tributos que
oneram O negodcio; prazo de duragao; limitagcao ao uso
da tecnologia; determinacao da qualidade dos produtos
e servicos; designacao de foro competente e instituicao
de juizo arbitral.

Agora que vocé sabe quais clausulas vocé deve colocar
Nno seu contrato, devo destacar que o INPI &€ o 6rgao
regulamentador de contratos de transferéncia de
tecnologia e que ao fim do seu contrato existem ainda
algumas pendéncias para que seu contrato tenha plena
validade.

Alids, vocé sabe o que é uma averbacao contratual ?
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CAPITULO VI

O INPI E A AVERBAGCAO CONTRATUAL

A averbacao contratual pode ser entendida
como o0 ato de registrar um contrato em um
orgao que confira validade a um contrato.
Falando de contrato de tecnologia, esse érgao é
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial -
INPI.

O ato de averbar contratos de tecnologia dessa
forma além de proteger seus ativos, também
permite que voceé licencie sua tecnologia para
uma empresa ou obtenha uma licenca para
impulsionar seus negocios.

Para garantir essas transacdes e permitir
pagamentos no exterior, alguns contratos
devem ser endossados e/ou registrados no
INPI, garantindo protocolos de seguranca e
dando validade a terceiros.

O site do INPI disponibiliza varias orientagdes a
respeito de como realizar a averbacao e qual e a
documentacao necessaria para averbar seu

contrato no site oficial.

Vale a pena dar uma olhadal!

16



CAPITULO VII

CONSIDERAGOES FINAIS

A existéncia de contratos é essencial na construcao de
qualgquer negdcio juridico.

Decerto, o fato de celebrar contratos nao garante a
execucao do mesmo, todavia a auséncia de previsao de
clausulas contratuais especificas, abrem brechas
maiores ainda.

Um boa escrita associada a uma boa fundamentacao
juridica garantem no minimo um amparo do poder
judiciario na resolucao dos conflitos.

Esse guia, ndo pretende (de forma pretensiosa) esgotar
o tema, muito menos te transformar num eximio
contratualista.

Fato esse somente possivel com longas leituras acerca
de grandes doutrinadores e praticas diarias no uso do
termos especificos, apoiado no ordenamento juridico e
ainda seguindo protocolos dos 6rgaos competentes.

Nao esqueca de conferir o Codigo Civil, Lei de Software,
Lei de Direitos Autorais, Lei de Licitacdes, Lei Geral de
Protecao de Dados, Marco Civil, Cédigo Penal, I1SO
27001, Responsabilidade profissional entre outras. na
integra para obter informacdes mais detalhadas sobre
0s seus direitos e ter um contrato completo e bem
fundamentado.
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