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RESUMO

A gestdo da tecnologia oriunda das universidades publicas brasileiras tem ganhado crescente
importancia tendo em vista o potencial de sua transferéncia de tecnologia para o setor
produtivo. Apds a Lei de Inovagdo de 2004, essa perspectiva se fortaleceu com a instituicao
de diretrizes legais especificas acerca de sua propriedade intelectual, cooperacio tecnologica
externa e seu papel no desenvolvimento cientifico-tecnoldogico como parte do sistema de
inovacdo brasileiro. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi apreender como estdo
estruturadas as universidades publicas do Estado de Sdo Paulo quanto a sua regulamentacao
de propriedade intelectual e processos de transferéncia de tecnologia para empresas, buscando
identificar forcas e obstaculos a essa pratica. A parte empirica do trabalho consistiu no estudo
de casos referentes as universidades publicas estaduais instaladas no Estado de Sao Paulo
utilizando uma abordagem exploratoria e qualitativa de andlise. As universidades objeto de
estudo foram: Universidade de S3ao Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de Sao Paulo (Unifesp)
e Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar). Foram levantadas todas as regulamentagdes
de propriedade intelectual que afetam a gestdo tecnologica nessas universidades, bem como
informagdes de desempenho em patenteamento e comercializagdo de tecnologias, além da
realizagdo de entrevistas com gestores de tecnologia das universidades. Os resultados do
trabalho foram divididos em duas categorias. Uma primeira comparacdo de carater mais
restrito envolvendo estudos ilustrativos de processos de transferéncia de tecnologia das cinco
universidades e uma segunda, mais ampla, envolvendo consideragdes sobre como se da a
gestdo tecnologica nas universidades. Da primeira perspectiva os resultados demonstraram
uma representacao esquematica para cada processo, com indicativos semelhantes em termos
juridico-administrativos. Foram verificados ainda aspectos de relacionamento entre as pessoas
envolvidas na transferéncia de tecnologia e caracteristicas das organizagdes envolvidas.
Como conclusdo geral, notou-se que a transferéncia de tecnologia formalizada, que faz uso da
propriedade intelectual, tem crescido nas universidades publicas do Estado de Sao Paulo. Esta
se verificando um processo de estruturagdo fisica e de pessoal em todos os casos, sendo que
todas as universidades possuem normas de propriedade intelectual. Em analise comparativa
foram verificadas quais universidades possuem maior atividade de patenteamento e
comercializacdo de tecnologias. Os resultados também demonstram e discutem desafios
identificados para o aperfeicoamento da transferéncia de tecnologia nessas universidades,
sendo os principais deles relativos a disseminacdo da cultura de propriedade intelectual,
valoragdo de tecnologia, estabelecimento e consolidacdo de boas praticas de gestdo, protecao
internacional de tecnologias e alinhamento politico entre as instituigdes que compartilham e
gerem a propriedade intelectual.

Palavras-chave: Transferéncia de Tecnologia; Propriedade Intelectual; Cooperagdo
Universidade-Empresa



ABSTRACT

The importance of the technology management in Brazilian public universities has been
increasing due to the great potential regarding technology transfer from those organizations to
industries. After the Innovation Law in 2004, this point of view has been encouraged by the
establishment of specific guidelines regarding intellectual property, technology cooperation
with outside organizations and the role of universities in scientific and technological
development, as a part of the Brazilian innovation system. In this context, the objective of this
work was to understand how the public universities of the State of Sao Paulo structure their
regulation of intellectual property and technology transfer processes for companies, as well as
to identify forces and obstacles for that practice. The empiric part of the work consisted of
five case studies in public universities located in the State of Sdo Paulo, using exploratory and
qualitative analysis. The universities studied were: University of Sdo Paulo (USP), Sao Paulo
State University - Unesp, State University of Campinas (Unicamp), Federal University of Sdo
Paulo (Unifesp) and Federal University of Sao Carlos (UFSCar). All the regulations of
intellectual property that affect the technological management in those universities were
researched, as well as information concerning patenting performance and technology
commercialization, including interviews with university technology managers. In order to
gain full understanding of how the technology transfer process happens, illustrative studies
were carried out, using a contract from each one university (patent licensing or sponsor
research contract) involving companies. The results of the work were divided in two
categories. A first comparison of more restricted character involved illustrative studies of
technology transfer of processes from the five universities. The second, a more in-depth
approach, involved considerations concerning technology management in these universities.
Regarding the first perspective, the results were shown as a schematic representation for each
process, with similar indicatives in juridical-administrative terms. We also analyzed the
relationship between the people involved in technology transfer and the characteristics of the
organizations involved in it. As a general conclusion, it was noticed that formal technology
transfer using intellectual property has been growing in the public universities of the Sado
Paulo State. We could also observe that a process of physical and personnel structuring is
taking place in all the cases and that all the universities concerned have intellectual property
regulations. The comparative analysis carried out shows which universities are more actively
involved in patenting and technology commercialization. The results also demonstrate and
discuss the challenges that have been identified for the improvement of technology transfer in
these universities. The main ones are: the spread of the intellectual property culture,
technology evaluation, establishment and consolidation of best practices in management and
international technology protection, as well as alignment of policies among the institutions
which share and generate intellectual property.

Key words: Technology Transfer ; Intellectual Property ; University-Industry Cooperation
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1. INTRODUCAO

Profundas transformacdes tém ocorrido na dindmica competitiva dos
mercados, levando a uma crescente valorizacao da variavel tecnoldgica. Como demonstracao
desse fato, observa-se o dominio do mercado por grandes corpora¢des de alta tecnologia'
(COHAN, 1998). Destarte, a perspectiva de desenvolvimento econdmico e progresso das
nacgoes tem sido, cada vez mais, associada ao dominio de conhecimentos que permitam a
inovacao, tornando-se esta um dos fatores fundamentais para a competitividade das empresas
que atuam no mercado (PORTER, 1990).

Um dos caminhos em busca do desenvolvimento tecnoldgico e do alcance de
um patamar tecnoldgico superior para o pais ¢ o desenvolvimento de pesquisa e
desenvolvimento (P&D) doméstico, ou seja, o investimento a longo prazo no parque
industrial com vistas ao avango tecnoldgico interno. No entanto, tal estratégia, ainda que seja
possivel, necessita de um periodo extenso para gerar resultados no sentido de aproximar o
nivel tecnoldgico das empresas nacionais aos atuais niveis de P&D das grandes empresas
internacionais (SEGATTO-MENDES; ROCHA, 2005).

J& de outra perspectiva, ¢ possivel buscar por meio da articula¢do de diferentes
agentes que compdem o sistema nacional de inovagdo, o desenvolvimento de competéncias
proprias e o estimulo a inovacao, gerando nacionalmente produtos de maior valor agregado
em um horizonte de tempo menor. Nesse sentido, “a capacidade do pais gerar conhecimento e
converté-lo em riqueza depende da a¢do de alguns agentes institucionais que geram e aplicam
conhecimentos” (CRUZ, 2000, p.1).

Freeman (1995) menciona, reiterando essa visao, as conclusdes de um estudo
do Banco Mundial divulgado em 1991, mostrando que o investimento intangivel em
acumulacdo do conhecimento foi mais decisivo para o desenvolvimento de paises apds a Il
Guerra Mundial do que investimentos de capital fisico.

Assim, novos conhecimentos representam um input fundamental para o
processo inovativo, sendo, desta maneira, reforcada a tese da existéncia de aspectos
sistémicos da inovagdo observados ha mais de trés décadas, onde /inks com profissionais do
sistema de ciéncia e tecnologia sdo decisivos para o sucesso em inovagdes radicais

(FREEMAN, 1995) e a pesquisa basica-cientifica ¢ relevante para o desenvolvimento de

' O uso dos termos “alta tecnologia”, “tecnologia de ponta”, “tecnologia avancada” e “base tecnoldgica”
expressam o mesmo sentido neste trabalho, de modo que sdo tidos como sindnimos.
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tecnologias, a inovagdo e¢ ao crescimento economico das nac¢des (COHEN; NELSON;
WALSH, 2002; ROSENBERG; NELSON, 1994;).

Desponta com isso, o papel das universidades como fonte desses novos
conhecimentos e instituicdo nucleo desse setor (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). As
contribuigdes dessas instituicdes para o desenvolvimento tecnoldgico tém sido abordadas a
luz de diversas teorias, as quais consideram diferentemente o papel de cada agente na
perspectiva da cooperacdo interinstitucional pré-inovagao.

A tese do “Sistema Nacional de Inovagdo”, tendo como seus maiores
expoentes Lundvall (1992) e Nelson (1993), considera a empresa como condutora do processo
inovativo. Ja o modelo do “Triangulo de Sabato” proposto pelo socidlogo Jorge Séabato
centra-se no Estado como agente principal na articulagdo da infra-estrutura de ciéncia e
tecnologia para inovagdo. Por fim, o modelo da Hélice Tripla apregoa a intensificagdo da
interagdo entre governo, empresa ¢ universidade levando a uma reformulagdo dos arranjos
institucionais entre esses agentes no sentido de potencializar as contribui¢des de cada um
deles para o processo inovativo (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000).

No Brasil, de forma especial, os investimentos em P&D como propor¢do do
PIB ainda sdo muito baixos. Em valores absolutos e considerando o ano de 2000, o Brasil
gastou US$ 12,5 bilhdes enquanto que os Estados Unidos gastaram aproximadamente US$
265 bilhoes, o Japao cerca de US$ 99 bilhdes e a Coré¢ia US$ 19 bilhdes (FAPESP, 2005). No
caso brasileiro, a maior parte desse gasto ¢ realizado pelo setor publico, correspondendo a
60,3%, enquanto que o setor empresarial e demais institui¢des apenas 39,7%. Deve-se
ressaltar que 30% do total de gastos em P&D sao feitos em institui¢des do ensino superior, ou
seja, universidades publicas, tendo por isso evidéncia da relevancia dessas instituigdes para a
busca de novas tecnologias no contexto brasileiro (MCT, 2002).

Quanto ao setor produtivo, as empresas se mostram ainda pouco desenvolvidas
no tocante as atividades de P&D suficientes para alavancar o desenvolvimento tecnoldgico do
pais, ndo estando muitas vezes preparadas para receber e aplicar tecnologias de outras
organizagdes. A andlise desses dados € particularmente relevante para entender o papel que as
instituicdes publicas de pesquisa possuem no desenvolvimento cientifico e tecnoldgico, de
modo especial no caso brasileiro. Assim, a perspectiva da atuagcdo dos agentes nesse processo
esta, neste trabalho, mais proxima do modelo da Hélice Tripla.

Considerando os investimentos realizados nas universidades publicas e a
caréncia existente no setor produtivo no que tange a atividade inovativa, emerge um desafio

anunciado por pesquisas recentes. Tendo em vista os dados da PINTEC/IBGE (2003) e CNI
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(2002), percebe-se que ha muito pouco aproveitamento dos resultados de pesquisas para o
setor produtivo, sendo necessario viabilizar mecanismos que permitam as universidades
exercerem mais plenamente seu papel como agente do desenvolvimento economico (STAL;
FUJINO, 2002).

Em consonancia a isso, diversos trabalhos tém relatado a existéncia de uma
pressao social para que a universidade ofereca um retorno mais direto e imediato dos recursos
nela aplicados a sociedade (ETZKOWITZ; STEVENS, 1998; ETZKOWITZ, 2004; FUJINO,
STAL; PLONSKI, 1999; GRYNSZPAN, 1999; TERRA, 2001). Além das fun¢des mais
fundamentais da universidade, que sdo a forma¢do de recursos humanos qualificados e a
geracao do conhecimento, a universidade tem o papel social de contribuir de forma efetiva
para a discussdo, proposicao de alternativas e resolucdo de problemas da sociedade onde esté
inserida (TORKOMIAN, 1997).

Nesse contexto, a interacdo da universidade com o setor produtivo € vista nao
apenas como geradora de beneficios mutuos para ambas as partes, mas também capaz de
melhorar a competitividade industrial dos paises (VEDOVELLO, 1997). Em especial, a
transferéncia de tecnologia universidade-empresa emerge como uma alternativa para a
inovacdo nas industrias, aproveitando assim o potencial existente nas universidades
(MARKMAN et al.,, 2005). Deve-se ressaltar que a transferéncia de tecnologia das
universidades ndo deve ser vista como Unico e principal meio para a inovagdo nas empresas,
mas ao contrario, como util e complementar no sentido de aproveitar os resultados de
pesquisa, de modo que a situagdo ideal para geracdo de inovagdo ¢ a internalizacdo de P&D
nas empresas (CRUZ, 2000).

Entre os diversos mecanismos de transferéncia de tecnologias resultantes da
pesquisa académica, se destacam o licenciamento de patentes e a criacdo de novas empresas —
spin-offs, sendo que tais mecanismos formais de transferéncia de conhecimentos e
transformagdo em bens disponiveis a0 mercado tém sido considerados a mudanca mais
significativa nas relacdes universidade-empresa (U-E) nos tltimos anos (GUSMAO, 2002).

Esses mecanismos tém sido objeto de estudos em paises desenvolvidos, tais
como EUA e Inglaterra (FRIEDMAN; SILBERMAN, 2002; GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002; LOCKETT et al., 2005; MCADAM, 2004; MARKMAN et al, 2005;
MOWERY et al, 2001; NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002; NERKAR;
ROGERS; TAKEGAMI, 2000; O’SHEA et al., 2005; ROGERS; POWERS; MCDOUGALL,
2005; YIN; HOFFMANN, 2000; SHANE, 2003; SHANE, 2004). No Brasil, entretanto, ha
um atraso de mais de duas décadas em relagdo a essas questoes (STAL; FUJINO, 2002), de
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forma que o debate sobre esses mecanismos de transferéncia de tecnologia no ambito
organizacional e legal ainda precisa avancar.

Em especial, o licenciamento de patentes de universidades brasileiras para o
setor produtivo como instrumento de transferéncia de tecnologia tem sido tratado pela
literatura, principalmente, no ambito das diretrizes governamentais necessarias ao estimulo
para a comercializacdo de direitos de propriedade intelectual (FUJINO; STAL, 2004;
FUJINO; SCHOLZE; CHAMAS, 2000; STAL; PLONSKI, 1999), bem como sobre os
aspectos de gestdo de tecnologia universitaria e de escritorios de transferéncia de tecnologia
(SANTOS; SOLLEIRO, 2004; TERRA, 2001; TORKOMIAN; PLONSKI, 1998), havendo
caréncia de enfoques mais especificos sobre estudos acerca de licenciamento de tecnologia
universitaria, abordando seu processo e desafios.

Devido a auséncia de diretrizes claras para a consecucdo de atividades
cooperativas de pesquisa, gerando o maior entrave a transferéncia de tecnologia dos centros
de pesquisa para as empresas (FUJINO; STAL, 2004), as universidades brasileiras, com
algumas exce¢des, ndo dedicaram atengdo em proteger suas tecnologias para depois transferi-
las de maneira sistemadtica, uma vez que a indefini¢do em termos de qual era o procedimento
correto para isso também serviu como desestimulo.

Este cenario tem mudado, apresentando maior clareza apds a edicdo e
regulamentacdo da Lei Nr.10.973/2004, que estabeleceu medidas de incentivo a inovagdo e a
pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, preconizando crescente interagdo
entre os setores cientifico e produtivo (BRASIL, 2005). Desse modo, o Estado buscou incluir
de forma mais direta as atividades de ciéncia e tecnologia (C&T) publicas na agenda de
desenvolvimento econdmico e tecnologico do pais.

Regulamentada em outubro de 2005, a também chamada Lei de Inovagao
formaliza e concretiza a posi¢do do governo com relagdo a gestdo de politica tecnoldgica nas
Instituigdes Cientificas e Tecnologicas (ICT). O estimulo a cooperagao de empresas com
universidades como estratégia de incremento econdomico regional e a criacdo de ambientes
propicios a inovacdo ficam evidentes no disposto pela lei, principalmente através da
permissdo de uso de infra-estrutura laboratorial, participacdo de pesquisadores publicos em
empresas privadas e a distribuicdo acordada de royalties entre a universidade, os
departamentos envolvidos e o inventor.

De acordo com a Lei, todas as ICT devem dispor de nucleos de inovagao
responsaveis pela gestdo de sua politica cientifico-tecnolégica, bem como pela execugdo de

aspectos operacionais de patenteamento e licenciamento de tecnologias para empresas. Vale
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dizer que a Lei veio ocupar uma lacuna existente quanto a gestao da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia das universidades, representando assim um instrumento relevante
de apoio as politicas industrial e tecnoldgica do Brasil (MATIAS; KRUGLIANSKAS, 2005).
Concluindo, cumpre destacar que, a despeito do processo de transferéncia de
tecnologia por meio do licenciamento de patentes ser muito recente no contexto brasileiro,
outros paises como Estados Unidos, Inglaterra e Israel t€ém uma experiéncia mais adiantada
acerca da comercializacdo de resultados de suas pesquisas, sendo assim possivel aprender

com tais exemplos para ampliagdo e aperfeicoamento dessas atividades no Brasil.

1.1 Problematica da Pesquisa

Nao obstante o fato de a pesquisa feita nas universidades de um pais ser a fonte
de rico potencial de tecnologia nova, o uso de seus resultados na atividade econdmica nao se
processa automaticamente. Os proprios incentivos e principios de criatividade e originalidade
que regem o sistema universitario tendem a produzir mais invengdes que sao menos provaveis
de serem imediatamente comercializadas (GRAFF, HEIMAN; ZILBERMAN, 2002). A
trajetéria do laboratdrio para o mercado pode ser longa e dificil, sendo possivel aprender da
experiéncia internacional de paises desenvolvidos, tendo como agente facilitador nesse
processo a propriedade intelectual na forma de patentes (SHERWOOD, 1992).

Assim, algumas inquietagdes decorrentes da complexidade e incipiéncia do
processo de transferéncia de tecnologia e utilizagdo da propriedade intelectual no ambito das
praticas cooperativas entre universidades e setor produtivo no contexto brasileiro motivaram a
presente proposta de pesquisa. Mais apropriadamente, a necessidade de uma ‘“andlise
detalhada e profunda de um niimero maior de casos e as dificuldades especificas enfrentadas
pelas universidades no processo de licenciamento de patentes” para empresas (STAL;
FUJINO, 2002, p.15) sugeriu a seguinte pergunta de pesquisa: como as universidades
publicas do Estado de Sao Paulo estdo estruturadas para a transferéncia de tecnologia por
meio da propriedade intelectual? Qual o desempenho dessas universidades quanto ao
patenteamento e transferéncia de tecnologias por meio de contratos com empresas? Como

ocorre e quais fatores dificultam ou apdiam esse processo?

1.2 Objetivos da Pesquisa
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O objetivo geral desta pesquisa foi: apreender como estdo estruturadas as

universidades publicas do Estado de Sdo Paulo quanto a sua regulamentagao de propriedade

intelectual e processos de transferéncia de tecnologia para empresas, buscando identificar

forcas e obstaculos a essa pratica.

Para o atendimento desse objetivo, foram perseguidos os seguintes objetivos

especificos:

Realizar revisdo da literatura nacional e internacional a respeito dos temas diretamente
relacionados a pesquisa, a saber, cooperacdo universidade-empresa, transferéncia de
tecnologia, propriedade intelectual, com intuito de fundamentar-se no arcabougo tedrico
existente;

Selecionar e aprofundar estudo de experiéncias internacionais em transferéncia de
tecnologia envolvendo a propriedade intelectual académica que sejam capazes de
contribuir com a perspectiva da presente pesquisa;

Identificar as regulamentagcdes de propriedade intelectual das cinco universidades publicas
abarcadas por este estudo (USP, Unesp, Unicamp, Unifesp e UFSCar), por meio da busca
de dados em arquivos e documentos e da realizacdo de entrevistas com os gestores da
protecdo e comercializagcdo da propriedade intelectual nos escritérios de transferéncia de
tecnologia e;

Demonstrar o desempenho dessas universidades quanto as suas atividades de
patenteamento e de transferéncia de tecnologia por meio do nimero de patentes geradas e
contratos efetivados ou em processo de negociagao com empresas;

Selecionar em cada universidade um contrato de transferéncia de tecnologia para empresa
para estudo mais aprofundado por meio de entrevista com o inventor/pesquisador, € com a
empresa parceira, além do responsavel pelo processo na universidade;

Tabular informagdes que favorecam a caracterizagdo dos processos de transferéncia de
tecnologia investigados, procurando promover uma comparacdo entre as politicas de
propriedade intelectual das universidades, seus possiveis impactos na gestdo da

transferéncia de tecnologia e o perfil das empresas parceiras dessas universidades.

1.3 Relevancia da Pesquisa

O crescimento da importancia da variavel tecnoldgica tendo a inovagdo como

um dos elementos fundamentais para a competitividade dos paises (PORTER, 1990) enuncia
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a necessidade de melhor entender e aperfeicoar mecanismos de transferéncia de tecnologia
que maximizem investimentos no setor de C&T.

Reconhecidamente, tomando-se dados de 1998 a 2000, ¢ possivel observar que
o dispéndio do Brasil em Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (C&T&I) esta muito abaixo de
nacdes desenvolvidas que lideram o comércio internacional de produtos de alta tecnologia
incorporada. Segundo constatacdo da ANPEI (2004), a taxa de inovagdo das empresas
industriais brasileiras ¢ de apenas 31,5% e, por outro lado, o Brasil possui baixa taxa de
transformagdo de pesquisa e desenvolvimento em aplicagdes comerciais, o que pode ser
explicado ao menos em parte pela fraca colaboracdo entre universidades e empresas
brasileiras.

No Brasil, mesmo podendo ser observado um aumento da consciéncia acerca
da necessidade de transferir os resultados da pesquisa financiada com recursos publicos a
sociedade, acdes que efetivamente viabilizem essa transferéncia ainda sdo timidas (FUJINO;
STAL, 2004). Com o objetivo de minimizar entraves legais da cooperagdo e transferéncia de
tecnologias do setor académico para a industria, a Lei de Inovacado teve o intuito de fomentar
as atividades cooperativas pro-inovacdo, podendo-se ter expectativas de um aumento da
protecdo de tecnologias universitirias com fins de comercializagdo, paralelamente a um
intenso aprendizado por parte das estruturas que apdiam esse processo (GARNICA;
TORKOMIAN, 2005a).

Com o desenvolvimento do estudo, buscou-se, em meio a atualidade dos temas
abordados, contribuir para a formulagdo de politicas e o aperfeicoamento da gestdo
tecnologica nas universidades, em especial, da transferéncia de tecnologia oriunda dessas

institui¢oes.

1.4 Aspectos Metodoldgicos da Pesquisa

Nao havendo estudos preliminares com o escopo estrito deste trabalho sobre o
tema da pesquisa, o estudo possui carater exploratorio e também possui caracteristicas de um
estudo descritivo. Seguem-se os pressupostos do método qualitativo objetivando compreender
um fato em profundidade. O delineamento da pesquisa ¢ de multiplos casos com foco no
entendimento da dindmica presente de fatos recentes (EISNHARDT, 1989) e em fendmenos
contemporaneos inseridos em algum contexto da vida real onde o pesquisador ndo tem

dominio das varidveis (YIN, 2001).
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Para o estudo multicaso sdo utilizados instrumentos diversos de coleta de
dados, ja que pesquisas qualitativas sdo caracteristicamente multimetodoldgicas (ALVES-
MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998). O estudo multicaso se refere a cinco
universidades publicas estudadas, tendo sido tomado em cada uma delas um contrato para
analise em profundidade, com o propdsito de ilustrar o processo de transferéncia de
tecnologia conduzido em cada uma das instituigdes.

As universidades selecionadas foram: Universidade de Sao Paulo (USP),
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Universidade Federal de Sao Paulo (Unifesp) e Universidade Federal de Sao Carlos
(UFSCar). A escolha delas remete ao proposito de realizar uma investigagdo em todas as
universidades publicas instaladas no Estado de Sao Paulo, com excecdo da Universidade
Federal do ABC (UFABC) recém criada. Ainda, tal escolha foi devida ao reconhecido
prestigio no meio académico, fundamentado na intensa atividade de pesquisa dessas
universidades.

A coleta de dados em cada uma delas envolveu dados secundérios e primarios,
na qual se destacaram entrevistas realizadas com pessoas envolvidas no processo de
transferéncia de tecnologia, isto ¢é, pesquisadores/inventores e gestores de escritérios das
universidades e com empresas parceiras dessas universidades para explorar tecnologias
originadas por suas pesquisas. O protocolo de pesquisa contido no capitulo 4, o qual trata
exclusivamente sobre aspectos metodologicos, expde com maior riqueza de detalhes os
procedimentos da pesquisa de campo, ¢ os roteiros utilizados para as entrevistas estdo
dispostos no Apéndice 1, ao final do trabalho.

A figura 1.1 ilustra as etapas de pesquisa. Maiores detalhes acerca das etapas e

cronograma de execuc¢do da pesquisa constam do capitulo 4.
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Etapa 1
Disciplinas do mestrado e
pesqauisa bibliografica

Etapa 2
Pesquisa bibliografica

Etapa 3
Pesquisa de campo - Contatos
e dados secundarios

Etapa 4
Pesquisa de campo (PC)
Estudo de caso piloto

Etapa §
(PC) Coleta de dados
Universidades
Etapa 6
(PC) Coleta de dados
Empresas

Etapa 7
Analise de dados
Etapa 8
Conclusido da dissertagdo e
publica¢do

Figura 1.1 — Ilustragdo das etapas de desenvolvimento da pesquisa.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho esta dividido em seis capitulos. Apo6s essa introdugdo, o capitulo
2 desenvolve uma revisao tedrica acerca da cooperagdo entre universidade e empresa,
apresentando na seqiiéncia uma conceituacdo sobre transferéncia de tecnologia enfocando a
universidade e empresa. Apresenta ainda, consideracdes sobre esse processo € suas principais
dificuldades, finalizando com uma abordagem sobre os mecanismos para sua viabilizacao.

O capitulo 3 expde os conceitos inerentes a propriedade intelectual,
apresentando na seqiiéncia um breve historico sobre patentes no mundo e no Brasil e sua
importancia para o desenvolvimento econdomico. Em seguida, sdo expostos aspectos-chave na
gestdo de patentes e a legislacdo brasileira vigente, finalizando o capitulo com a exposi¢do da
evolugdo do debate sobre patenteamento na universidade.

O capitulo 4 foca a transferéncia de tecnologia universidade-empresa

especificamente por meio da propriedade intelectual, em particular, o licenciamento de
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patentes. O capitulo se inicia com a descricdo desse processo, tratando-se, em seguida, do
licenciamento de tecnologia. Complementarmente, o papel dos escritérios de transferéncia de
tecnologia ¢ abordado, seguido de uma anélise da Lei de Inovacdo 2004. Por fim, o capitulo ¢
encerrado relatando-se a experiéncia brasileira e internacional de licenciamento de patentes.

O capitulo 5 explicita os aspectos metodoldgicos da pesquisa de campo, sendo
composto pelos topicos: problema de pesquisa, tipologia e objetivos da pesquisa, abordagens
de pesquisa, métodos de procedimento da pesquisa e pesquisa de campo.

Finalizando, o capitulo 6 apresenta e analisa os resultados alcangados
referentes as cinco universidades estudadas, incluindo o detalhamento da analise de um
contrato de cada uma dessas institui¢des, o qual teve como objetivo a transferéncia de
tecnologia. As principais conclusdes do trabalho e proposi¢des para futuros estudos relativos

ao objeto de pesquisa estdo dispostas no capitulo 7.
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2. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADE-EMPRESA

O termo “transferéncia de tecnologia” no Brasil esta, muitas vezes, associado a
importacdo de maquinas e pacotes tecnoldgicos de paises desenvolvidos. Isso devido ao
processo de industrializacdo ocorrido ha menos de seis décadas, considerado ainda recente.
No entanto, tem crescido, mesmo entre os leigos no tema do desenvolvimento tecnologico, o
entendimento da perspectiva da transferéncia de tecnologia interorganizacional
nacionalmente, aquela que se realiza entre empresas ou entre instituigdes de pesquisa e
empresas.

Este trabalho trata especificamente da transferéncia de tecnologia oriunda de
universidades para o setor produtivo aqui denominada “universidade-empresa”. No caso em
que se toma esses dois tipos de organizacgdes, regidas por valores absolutamente distintos e
proprios (MARCOVITCH, 1999), observa-se todo um espectro de relagdes e de contexto
legal que despontam como fundamentais para a possibilidade de aproveitar os potenciais da
universidade e da empresa para o desenvolvimento tecnolégico do pais.

Assim, importa para melhor compreensdao dessa nova perspectiva de
transferéncia de tecnologia, a identificacdo de seus fatores de apoio, obstaculos e pontos de
alavancagem. Em suma, aponta-se para a necessidade de uma devida delimitagdo do campo
em que se insere tal atividade, ou seja, o ambiente institucional onde essas relagdes de
cooperagao ocorrem.

Para tanto, este capitulo tem o objetivo de apresentar o contexto institucional
em que se dao as reflexdes, andlises e contribui¢des deste estudo. Trata também de conceituar
e construir o substrato onde se dd a transferéncia de tecnologia, isto é, a cooperagao
universidade-empresa passando pela discussdo do papel da universidade para o
desenvolvimento. Além disso, tece consideracdes sobre o processo de transferéncia de
tecnologia incluindo dificuldades ja observadas em outros estudos e, por fim, uma abordagem

possivel para os diferentes mecanismos pelos quais essa pratica pode ser levada a cabo.

2.1 A Cooperacgao Universidade-Empresa

A intera¢do entre diferentes organizacdes passa por fatores relacionados a
variados aspectos, tais como: legalidade do relacionamento, interesses diretos e indiretos
existentes, disposicdo dos agentes para cooperacdo, experiéncia de relacionamento passada ja

assimilada, etc. Assim, a transferéncia de tecnologia entre universidades e empresas estd
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inserida em um panorama de cooperacdo minima, no qual as empresas buscam novos
conhecimentos técnico-cientificos para se manterem competitivas em um mercado com ciclo
de vida cada vez mais curto dos produtos e, as universidades, tradicionais geradoras de novos
conhecimentos desejam a aplicagdo dos mesmos em prol da sociedade, além da possibilidade
de se aproximar de problemas da realidade das empresas e auferir recursos adicionais para
desenvolvimento de pesquisas.

A cooperacdo interinstitucional ndo ¢ um assunto novo e tem sido objeto de
exaustivos debates nas mais diversas arenas. No ambito das relagdes de mercado onde
prevalece a competicao devido ao sistema capitalista, o entendimento de que a cooperacdo ¢é
possivel e geradora de uma série de beneficios mostra-se como uma das mais fortes correntes
da economia contemporinea no campo da organizagdo industrial. Tais correntes enfocam a
revelacdo de fendmenos conhecidos como clusters industriais relacionando-os a emergéncia
de novas formas de organizagdo da industria mais voltadas para cooperagdo (PORTER, 1998;
SCHMITZ, 1989; PIKE, 1992 apud AMATO NETO, 2000).

Para Plonski (1998, p.21) “a cooperagdo ¢ o eixo estruturante para a
sustentabilidade da sociedade contemporanea, como contraponto a competi¢ao, que por vezes
parece ser o valor na atualidade”. Complementarmente, Mota (2004) afirma que o processo de
interacdo entre organizagdes € agentes € que permite gerar, reproduzir e retroalimentar
processos de aprendizagem e converté-los em atividade inovadora. Kovaleski e Matos (2002)
colocam que as empresas estdo cada vez mais sentindo a necessidade da integragdo com
fontes geradoras de conhecimentos tecnoldgicos como universidades e os institutos de
pesquisa, sendo este raciocinio semelhante ao de Stal, Fujino e Plonski (1999), que
relacionam o progresso técnico a necessidade de conhecimentos cientificos.

Bell e Pavitt (1993) mencionam a importancia da estrutura cientifica e da
pesquisa académica para o processo de acumulagdo tecnologica alcancado por paises
desenvolvidos, nos quais a pesquisa académica contribuiu principalmente a formagdo de
pessoal altamente qualificado capaz de manipular as mais avangadas metodologias, além de
ser participante de uma rede de contatos nacional e internacional em areas de conhecimento
especificas. Destacam ainda, a complementaridade entre as empresas e as instituigdes de
pesquisa onde as ultimas representam fontes de novos conhecimentos que, por sua vez, sao
inputs capazes de gerar avangos na base técnica das empresas.

O conceito de universidade tomado para a abordagem de sua cooperagdo com
o setor produtivo reflete um processo de evolugdo das atividades desempenhadas por essas

institui¢des, ja que, nem sempre foi caracteristica central das universidades fazer pesquisa e
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interagir com a sociedade. A fim de que se possa compreender em toda a sua abrangéncia a
cooperacao entre universidades e empresas, cabe expor rapidamente uma teorizagdo acerca do
papel da universidade na sociedade.

Nesse sentido, a universidade capaz de cooperar com empresas e demais
instituicdes da sociedade ndo tem como Unica fungdo a formagao de pessoal qualificado, mas
a funcdo de pesquisa e de extensdo no sentido amplo de viabilizar formas de apoiar o
desenvolvimento econdmico. Denotando essa perspectiva, tem ganhado forca a idéia de uma
universidade empreendedora, como resultado da incorporacdo de novas fungdes pela

universidade. A figura 2.1 esboca esse processo como descrito por Etzkowitz (2004).

Grupos de
Pesquisa
Empreendedores Escritorios de
Fluxo de Interacio
conhecimento Consultoria
Publicagdes Pesquisa Escritorios de
Egressos Contratos Transferéncia de
(Individuos) Tecnologia
Propriedade
intelectual Incubadoras
Patentes Tecnologia
Licencas Empreendedorismo
Criacdo de
empresas
Egressos
(Organizagdes)

»
>

A

Figura 2.1 — Co-evolugdo e multi-linearidade das relagdes universidade-industria.
Fonte: Adaptado de ETZKOWITZ (2004, tradugéo nossa).

Inicialmente, ainda na Idade Média a universidade tinha como intuito
unicamente o ensino, isto €, a transmissdo do conhecimento ja gerado, sendo utilizada para
manter o pensamento rigido e conservador da época, e¢ freqiientada especialmente por
representantes da nobreza. Ja no final do século XIX e inicio do século XX, as universidades
modernas passaram a enfatizar a interconectividade entre o ensino e a pesquisa,
caracterizando a “Primeira Revolugdo Académica”. A incorporacdo da pesquisa como uma
missdo da universidade fez parte da constru¢do de um novo projeto de Estado, que sucedeu
apoio e prestigio a esse novo formato da universidade (ETZKOWITZ, 2004).

De forma isolada, a primeira pesquisa realizada dentro de universidades surgiu
na Alemanha na Universidade de Gottingen, criada em 1737, e na Universidade de Berlim

estabelecida em 1810. Anos mais tarde as universidades de pesquisa chegaram aos Estados
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Unidos com forga, primeiramente na Universidade Johns Hopkins em 1876 e na Universidade
de Clark (1890), difundindo-se entdo para Universidade Stanford em 1891 e a Universidade
de Chicago (1892), sendo que hoje sdo milhares em todo o mundo (ROGERS; YIN;
HOFFMANN, 2000).

Uma vez geradora de novos conhecimentos, as universidades passaram a
representar objeto de interesse de aproximagdo para o setor produtivo, a0 mesmo tempo em
que a maioria dos fundos publicos de pesquisa destinados a universidades nos EUA se tornou
escassa frente as perspectivas de crescimento das diversas areas de pesquisa. Isso levou a uma
busca por parte dos académicos em complementar recursos para pesquisas por meio da
interacao com o capital privado, tendo havido, inclusive, incentivos e prémios para iniciativas
individuais e coletivas para obtencao dos mesmos (ETZKOWITZ, 2004).

Como conseqiiéncia dessa postura empreendedora de académicos na busca por
mais recursos, concomitantemente ao fato de que novos conhecimentos técnico-cientificos de
aplicacdo industrial comegaram, por um processo de transbordamento — spill-over das
atividades de pesquisa, a resultar em novas empresas de base tecnoldgica, a universidade
incorporou novas atividades mais voltadas ao desenvolvimento econdmico e tecnoldgico,
atuando, especialmente, como agente do processo inovativo.

Dessa forma, nas palavras de Etzkowitz (2004), a Primeira Revolugao
Académica langou sementes para a Segunda ao prover uma base de pesquisa que pudesse ser
capitalizada, utilizando-se para isso da traducdo dos resultados de pesquisa em propriedade
intelectual, um bem comercializavel (ETZKOWITZ; WEBSTER, 1998). Prosseguindo de
forma a resguardar suas “velhas” fungdes, a universidade passou a incorporar um conjunto de
atividades ditas empreendedoras, contribuindo, por sua vez, ao fomento do
empreendedorismo tecnologico e social através da criagdo de incubadoras de empresas,
cooperativas populares e programas sociais oriundos da universidade. Obviamente que esse
processo nao diz respeito a realidade académica como um todo, porém indica uma
preocupacdo emergente na maioria delas.

De mais a mais, esse maior envolvimento das universidades com os demais
setores da sociedade, especialmente o empresarial, tem base na conjugacgdo de fatores internos
relacionados a sua especialidade, e externos ligados a estrutura de deflagracdo de inovagdes
caracteristicamente complexa, reafirmando a mudanga do paradigma do modelo linear de
inovagdo, onde a pesquisa bdsica alimenta a pesquisa aplicada, para o modelo ndo-linear

baseado na emergéncia, difusdo e translacdo de elementos do conhecimento (TERRA, 2001).
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Entretanto, foi verificada certa resisténcia dentro de determinados grupos na
universidade que renunciaram a essas atividades em nome de preservar a neutralidade e
autonomia das pesquisas. Feller (1990), por exemplo, vé a universidade como institui¢cao
social, desinteressada de ganhos financeiros, na qual seus membros estdo disponiveis para
atuar como fontes neutras de competéncia, sendo, portanto, contrario a participagdo da
universidade como agente do crescimento econdomico baseado em P&D, ja que atividades
com esse cunho acabam por desviar académicos das fungdes sociais em que eles cumprem
papel mais importante e com maior eficiéncia.

Nao obstante esses obstaculos de cunho ideoldgico, conforme se verd mais
adiante, no topico 4.5, esse posicionamento anterior foi superado, dando lugar a uma
legitimagdo da importancia de viabilizar o aproveitamento de resultados de pesquisa das
universidades para o setor produtivo.

Nesse contexto ora apresentado, a cooperagao universidade-empresa representa
um instrumento de pesquisa cooperativa entre institui¢des publicas e privadas e universidades,
num esforco coletivo visando desenvolver novos conhecimentos tecnologicos que irdo servir
tanto para ampliagdo de conhecimentos cientificos como para o desenvolvimento e
aperfeicoamento de novos produtos (SEGATTO-MENDES, 2001).

Com um enfoque voltado para as relagdes e a natureza dos agentes, a defini¢ao
de Plonski (1995, p.67) tem sido amplamente utilizada. Para ele a cooperagdo universidade-
empresa se refere a "um modelo de arranjo interinstitucional entre organizagdes que tém
natureza fundamentalmente distinta”, complementando que esses arranjos podem ter
finalidades e formatos bastante variados, podendo ser bastante t€énues como estagios para
universitarios em empresas até grandes programas de pesquisa cooperativa.

A historia das colaboragdes entre o setor publico e o setor privado em matéria
de desenvolvimento tecnologico ndo ¢ recente. Ainda no século XIX foram observadas
caracteristicas dessa cooperacao no sistema Alemao. Mais adiante, no século XX, no Reino
Unido ocorreram as “missdes de conselho” nas quais departamentos universitarios juntamente
com engenheiros assessoravam industrias em expansdo. Entretanto, tal fato se acentua e se
expande nos Estados Unidos durante a Guerra Fria devido a intensificagdo dos esforgos de
P&D voltados ao setor de defesa. No Japao, grandes programas de cooperacao tecnoldgica
foram mobilizados pelo governo em prol da reconstru¢do do pais apos a II Guerra Mundial
(GUSMAO, 2002).

Apods tais fatos, com a queda do militarismo e ascensdo de estruturas

institucionais das sociedades contemporaneas, a rede de relacionamento entre governo-
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empresa-universidade se intensificou (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000) com vistas ao
fomento do crescimento industrial e desenvolvimento tecnologico. Exemplos de sucesso
como o do Japao, com seu notavel crescimento industrial e tecnoldgico, chamaram a atengao
para politicas de transferéncia de tecnologia viabilizadas por esse pais. Associado a isso, a
forte concorréncia nos mercados mundiais de tecnologia levou os EUA a também investir em
politicas de aproximagao ciéncia-industria. Resultado disso nos EUA foi a proposi¢ao de uma
politica industrial e de inovagado fortemente baseada na cooperagao U-E.

Nesse contexto, o crescimento significativo das colaboragdes U-E foi induzido
por um conjunto de fatores, dos quais se destacam: a) aceleracdo do ritmo de transicdo em
direcdo a uma “economia baseada no conhecimento”; b) globalizagdo da economia e da
concorréncia entre firmas; c) restricdes orcamentarias e a reducdo generalizada dos
financiamentos publicos a pesquisa; d) estreitamento dos ciclos de vida dos produtos; e)
processo de externalizacdo das atividades de pesquisa das industrias, em beneficio dos
institutos publicos e universidades; e f) modificagdes nas regras de propriedade intelectual dos
resultados das pesquisas financiadas com fundos publicos (GUSMAO, 2002).

Em conexao a tais fatos histéricos estdo algumas motivagdes a cooperaciao U-E
mencionadas pela literatura. Dado que tais questdes ja tém sido amplamente debatidas pela
literatura (FONSECA; DELORENZO, 2004; SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002;
VEDOVELLO, 1997), cumpre apenas mencionar um referencial do que leva mais
diretamente a industria a procurar a universidade e porque a universidade se interessa em
cooperar com as empresas. Para isto, o estudo de Bonnacorsi e Piccaluga (1994) ¢ uma
referéncia recorrentemente utilizada (quadro 2.1).

Nao obstante a identificagdo de tais motivos para cooperarem, O
relacionamento U-E ndo se processa com a naturalidade tipica de dois agentes orientados para
o mercado, visto que os objetivos e principios que regem ambas organizagdes sdo diferentes.
A propria terminologia da palavra “pesquisa” pode assumir conotagdes diferentes para cada
uma das organizacdes. Para induUstria, pesquisa geralmente se refere a “busca de inteligéncia”
ou conhecimento para solver algum problema especifico. No contexto académico, significa
estritamente estudo cientifico que ndo estd fundamentalmente centrado nos resultados, mas
também interessado em metodologias e questdes de pesquisa (JONES; PHILLIPS, 2003).

Sob a perspectiva dos académicos, um dilema exposto pela literatura recente
revela a permanéncia de uma questdo inicial, “a necessidade consideravel de acessar fundos
da industria e a necessidade intrinseca de preservar a liberdade intelectual” (ELMUTI,

ABEBE; NICOLOSI, 2005, p.122). Na pratica, o tempo de desenvolvimento dos projetos, a
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disseminagdo de resultados de pesquisas e a orientagdo para pesquisa basica sdo aspectos
principais em que comumente aparecem diferengas entre as organizacdes (FRACASSO;

BALBINOT, 1996; MARCOVITCH, 1999).

UNIVERSIDADE EMPRESA

- Falta de fontes financiadoras de pesquisa; - Caréncia de recursos (humanos e financeiros) para
desenvolver proprias pesquisas;

- Caréncia de equipamentos e materiais para
laboratorios; - Licenciar tecnologia estrangeira pode ser mais caro
do que contratar pesquisa universitaria;

- Realizagdo da fung@o social da universidade;
- Boas experiéncias em cooperagdes anteriores;

- Renda adicional para o pesquisador universitario e
centro de pesquisa; - Acesso as fronteiras cientificas do conhecimento;

- Aumento do prestigio institucional, - Estimulo a criatividade dos funciondrios em contato
com 0 meio universitario;

- Difusdo do conhecimento;
- Divisao do risco;
- Meio para o contato dos pesquisadores com ambiente
industrial; - Acesso a laboratorios e equipamentos da
universidade;

- Aumento do prestigio e expansdo de perspectivas do
pesquisador. - Melhoria da imagem da empresa;

- Menor tempo para desenvolver tecnologia.

Quadro 2.1 — Fatores motivadores a cooperagdo para universidade e para empresa.
Fonte: Baseado em Bonnacorsi e Piccaluga (1994).

Segatto-Mendes e Sbragia (2002) enfocando o processo da cooperacdo U-E,
explicam que tal relagdo é complexa e sensivel, envolvendo etapas que devem ser observadas
a fim de evitar e prevenir equivocos capazes de gerar complicagdes futuras, impedindo a
obtencdo da maxima produtividade e qualidade possivel. Sob um angulo orientado a
efetividade do relacionamento, ¢ necessdrio que as empresas estejam preparadas
organizacionalmente e tecnologicamente para interagir em P&D com a universidade. A
cooperacao sO6 pode ocorrer se houver reciprocidade de capacidades similares, mediante a
existéncia de base cientifica e tecnoldgica propria que permita uma real complementaridade
de interesses (PORTO, 2002).

As principais barreiras a cooperacdo podem ser resumidas tomando como

referéncia os estudos de Segatto e Sbragia (1996), conforme expde o quadro 2.2.
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Considerando as motivagdes e dificuldades arroladas, permanece, contudo, que
0 maior objetivo na cooperacdo U-E ¢ a troca de conhecimentos, ja que, muitas vezes, as
empresas nao esperam ter seus problemas resolvidos, mas acompanhar pesquisas
embriondrias. As universidades por sua vez, dificilmente buscam identificar as necessidades

das empresas (ROSA; HEMALIS, 2005).

Barreiras Internas a Cooperacao U-E

e Dbusca da universidade pelo conhecimento fundamental;

extensdo do tempo do processo,

visdo de que o Estado deve ser o tnico financiador de pesquisas,

falta de acordo quanto a propriedade de novas descobertas;

diferentes filosofias de administrag@o das institui¢des;

grau de incerteza dos projetos;

caréncia de comunicacgdo entre as partes;

instabilidade das universidades publicas;

falta de confianga na capacidade dos recursos humanos de ambas instituigoes;
excesso de burocracia das universidades.

Barreiras Externas a Cooperacao U-E

e localizagdo geografica e
e forma de migracdo dos conhecimentos.

Quadro 2.2 — Barreiras Internas e Externas a Cooperagao U-E.
Fonte: Baseado em Segatto e Sbragia (1996).

Um ultimo e importante aspecto a considerar sobre as caracteristicas da
cooperagdo U-E ¢ a presenca do Estado no ambito dessa cooperacdo. Seja como regulador,
seja como indutor e fomentador, o Estado ndo deve estar dissociado das relagdes entre o setor
de ciéncia e o setor produtivo, principalmente no contexto brasileiro em que se configura
como financiador de grande parte da infra-estrutura de C&T (FONSECA, 2001).

Na abordagem das relagdes tri-laterais envolvendo universidade-empresa-
governo pro-desenvolvimento tecnologico verifica-se o enfoque sistémico das relagdes U-E.
Tal perspectiva de andlise estd ligada aos modelos de inovagdo ndo-lineares mais evoluidos
em comparacdo com o modelo linear que ndo ¢ capaz de explicar o processo inovativo em
toda sua multidisciplinaridade e complexidade. Dentro dos modelos nao-lineares de inovagao,
os mais simples, ditos estaticos sao os modelos do Tridngulo de Sabato, a Triple Helix I e 11,

j4 o modelo dindmico existente € representado pela Triple Helix 111 (DELBEM, 2002, p.32).
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Com a inser¢do do governo nas relagdes U-E, o modelo do Triangulo de
Sabato foi proposto e representado graficamente pelo socidlogo argentino Jorge Sabato e por
Natalino Botana no final da década de 1970 (PLONSKI, 1998; TERRA, 2001). Conforme
ilustra a Figura 2.2, com a forma de um tridngulo, cada agente esta posicionado em um vértice

do triangulo, possuindo papéis definidos segundo uma postura rigida.

IEstrutura Produtiva|

Figura 2.2 — Modelo do Triangulo de Sabato.
Fonte: Terra (2001).

Ainda como um modelo estatico das relagdes universidade-empresa-governo
(U-E-G), a Triple Helix 1 considera o estado-nagdo como incluindo o setor produtivo e a
academia (figura 2.3). Uma versdo extremamente forte desse modelo ¢ o exemplo de
economias mais planificadas como Unido Soviética e alguns paises do Leste Europeu.
Versoes mais fracas s3o observadas na América Latina e alguns paises da Europa como

Noruega (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000).

Estado

Figura 2.3 — O modelo estatico das relagdes universidade-industria-governo.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000).
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Passando para o modelo da Triple Helix 11 (figura 2.4), tem-se as esferas
institucionais separadas com fronteiras bem definidas, havendo relagdes altamente
circunscritas entre elas. Um exemplo que pode ser citado ¢ o da Suécia segundo Swedish
Research 2000, o qual demonstrou fortes resisténcias quanto a universidade assumir
atividades empreendedoras. A perspectiva politica inerente a esse modelo estd vinculada a
politica de livre mercado (laissez-faire), utilizada para reduzir o papel “pesado” do Estado no

modelo Triple Helix 1.

.

/ N\

Academia

Figura 2.4 — Modelo de “laissez faire” das relacdes universidade-industria-governo.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorft (2000).

O tltimo estagio do modelo, a Triple Helix III indica que a interagdo entre os
trés agentes estd gerando uma infra-estrutura de conhecimento que leva a uma sobreposicao
das esferas antes circunscritas ¢ bem determinadas. Assim, ndo ha limites para as esferas
institucionais, onde uma desempenha o papel da outra dinamicamente (TERRA, 2001). O
governo ndo controla as interacdes, mas encoraja a interacdo ao mesmo tempo em que oS
papéis dos agentes se tornam mais flexiveis. Como resultado, observa-se o surgimento de
organizagdes hibridas nas interfaces onde as esferas se sobrepdoem (ETZKOWITZ;
LEYDESDOREFF, 2000).

Muitos paises estdo em busca desse modelo de relacionamento entre seus
componentes do sistema nacional de inovagdo, aqui entendido como o conjunto de todas as
organizagdes e instituicdes privadas e publicas que interagem influenciando o processo de
criacdo e difusdo de tecnologia (FREEMAN, 1992 apud FERREIRA, 2002). Os objetivos
comuns nessa busca s3o o alcance de uma ambiente inovativo constituido de novas empresas
spin-offs, iniciativas tri-laterais para o desenvolvimento econdomico baseado no conhecimento,
aliancas estratégicas entre firmas grandes e pequenas que operem complementarmente em
diferentes niveis de tecnologia, laboratérios do governo e grupos de pesquisa universitaria

(ETZKOWITZ; LEYDESDOREFF, 2000).
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Figura 2.5 — O modelo da Triple Helix das relagdes universidade-industria-governo.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000).

Segundo o modelo acima exposto, a dindmica resultante dessas mudangas nas
relacdes U-E-G expressa, principalmente, pela sua intensificagdo, remete a um modelo
abstrato com diversas perspectivas e angulos especificos nos quais ocorrem oportunidades
para apreciagdo de processos dindmicos de inovagdo. Assim, sdo geradas subdindmicas
reflexivas de estratégias, projetos e intengdes oriundas de diferentes forgas que operam no
ambiente, tais como as proprias for¢as de mercado, poderes politicos € movimentos sociais,

tentando cada qual atingir os objetivos propostos.

Figura 2.6 — A sobreposicdo de comunicagdes e perspectivas nos niveis de redes conduzidas pela reconstrugdo
dos arranjos institucionais.
Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorft (2000).

A ilustragdo de Etzkowitz e Leydesdorff (2000) intenciona mostrar um espiral
de relagdes que expressa grande densidade de fluxos de comunicagdo, a formagdo de redes e

organizagdes entre as hélices. Segundo Terra (2001), o modelo dinamico da Triple Helix ¢é
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superior aos anteriores porque possui uma capacidade superior de adaptacdo ao cenario de
constante mudancga do processo cientifico e tecnologico bem como de toda a sociedade.
Entretanto, Sutz (2000) lembra que cada pais apresenta peculiaridades quanto ao
relacionamento entre os trés agentes variando de cultura para cultura em fun¢@o do historico
de construcao das estruturas do Estado, de pesquisa e do parque industrial.

No ambito internacional, alguns paises tém avangado mais que outros no que
diz respeito a articulagdo entre universidade e empresa. Tomando universidades de sete paises
da Europa, verificou-se que o interesse em desenvolver relagdes com a industria e
comercializar tecnologias teve seu inicio apenas no final da década de 1980 e inicio dos anos
1990. Antes deste periodo, pesquisadores eram desestimulados a cooperar com o setor
produtivo. Isso permite constatar que o desenvolvimento das relagdes U-E na Europa esta
muito menos avangado do que na América do Norte (HOWELLS; MCKINLAY, 1999 apud
COUTINHO et al., 2003).

Estudos realizados recentemente acerca do tema da cooperacdo U-E tém
evidenciado uma variedade de perspectivas analiticas. Tem-se observado grande enfoque
sobre o potencial dessa cooperagdo para o avango tecnologico de areas especificas, aspectos
de sucesso na cooperagdo, mecanismos de cooperagdo e suas contribuigdes para o setor
produtivo, além do melhor entendimento das barreiras existentes que dificultam a cooperacao
(ALBUQUERQUE; SILVA; POVOA, 2005; DAGNINO; GOMES, 2003; FONSECA; DE-
LORENZO, 2004; GARNICA; FERREIRA-JUNIOR; FONSECA, 2005; MOTOHASHI,
2005; ANTORO; SAPARITO, 2003; OWEN-SMITH et al., 2002).

A despeito de inimeros estudos realizados para se entender a cooperacao entre
universidades e o setor produtivo, os avangos alcangados em termos de apoio financeiro,
fiscal e legal das instituigdes, permanecem alguns relatos de casos estudados apontando a
necessidade de melhorias nessa questdo. Um melhor sistema de sele¢do e monitoramento da
execugao de recursos publicos por meio de editais de projetos poderia ser util ao eliminar
aspectos subjetivos existentes. A estrutura organizacional da academia que ainda ndo favorece
o desenvolvimento de um projeto de maneira integrada e continua também ¢ um problema,
acrescido do alto turn-over de recursos humanos e a incerteza orgamentaria para pesquisas
(ROSA; HEMAIS, 2005).

Mais centrado na conexdo entre politicas e a articulagdo entre os agentes da
Hélice Tripla, Dagnino (2003) menciona que muitas expectativas da cooperagdo nio sao

observadas na realidade. Ressalta que o argumento da Hélice Tripla ainda estd em constru¢ao
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no Brasil. Ele ainda critica a concepc¢ao adotada das relagdes U-E pelo governo brasileiro na
formulacao de politicas na area de C&T e no concatenamento entre elas (DAGNINO, 2003).
Nesses termos, Kruglianskas e Matias-Pereira (2005) tém a percepcao de que a
desarticulagdo entre politica industrial e econdmica das politicas de ciéncia e tecnologia
contribuiu para aumentar o espaco que separa as atividades cientificas proprias da pesquisa
fundamental e as ligadas ao desenvolvimento dos processos produtivos. Assim, eles analisam
que o Brasil ¢ um pais que produz ciéncia de fronteira, mas que ndo consegue interagir, num
nivel adequado, com o setor produtivo. A manifestagdo de outros estudiosos corrobora essa

visdo acrescentando o contraste com paises desenvolvidos.

O envolvimento do setor produtivo nas questdes ligadas a inovagdo tecnologica é,
via de regra, ainda bem timido no Brasil, se confrontarmos com o que ocorre em
outros paises mais competitivos. Até a década de 1990, a politica de inovagdo
esteve distante da logica do mercado (ENRIQUEZ; NASCIMENTO, 2005, p.3).

Para Rosa e Hemais (2005, p.13), conquanto ja ¢ possivel contabilizar casos de
sucesso na cooperagdo U-E nos ultimos anos, “a experiéncia brasileira estd apenas
engatinhando, quando comparada a dos Estados Unidos”. A histéria de formacdo das
instituicdes de pesquisa ajuda a explicar o distanciamento entre os dois setores, sendo que as
universidades publicas ainda t€ém uma cultura particular resultante do fato de terem sido
criadas em fun¢do de necessidades do Estado (VASCONCELOS; FERREIRA, 1995 apud
ROSA; HEMALIS, 2005).

Fato novo frente a essa exposicdo se relaciona a Lei de Inovagdo que esta
claramente relacionada ao tema da cooperagdo entre o setor cientifico e produtivo objetivando
aproxima-los, favorecendo a criacdo e ambientes de inovagdo no contexto brasileiro. Esses
comentarios ndo esgotam a relevancia da lei para o tema tratado de forma que, aspectos mais
detalhados serdo tratados no capitulo 4 deste trabalho.

Feita essa exposi¢do acerca de aspectos basicos da cooperagdao universidade-
empresa, tomada aqui como substrato onde se da a transferéncia de tecnologia, o tépico que

segue apresenta os conceitos da transferéncia de tecnologia.

2.2 Transferéncia de Tecnologia Universidade-Empresa

2.2.1 Conceituacao
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Extensos trabalhos tém sido feitos analisando a literatura a respeito da
transferéncia de tecnologia visando identificar a que contextos ela se adequa, bem como
esclarecer seus aspectos particulares. De maneira geral, apontam uma confusdo conceitual
devido aos muitos usos do termo envolvendo diferentes niveis e tipos de atividade de
transferéncia (BOZEMAN, 2000; CYSNE, 2005; SABATO, 1978). Dentro disso, observou-se
que o entendimento do que ¢ a transferéncia de tecnologia depende muito do contexto em que
ela ocorre, tendendo a variar de acordo com a disciplina do pesquisador e os propodsitos das
pesquisas realizadas (BOZEMAN, 2000).

Primeiramente, ¢ indispensavel o discernimento entre dois tipos principais de
transferéncia de tecnologia que conduzem a problematicas e abordagens diferentes. O
primeiro se refere a transferéncia de tecnologia internacional, denominada externa
(JASINSKI, 2005). Com destaque, seu aparecimento remete ao século XVIII quando da
Revolugdo Industrial e a transferéncia de tecnologias da entdo poténcia Inglaterra para outras
trés economias e sistemas politicos: Europeu, Norte-americano e Russo (CYSNE, 2005).

J& a transferéncia de tecnologia interna ou doméstica pode ocorrer entre
empresas ou entre instituicdes de pesquisa e o setor industrial. Esta ultima tem sido
impulsionada fortemente ap6s a década de 1970, com a crescente importincia do
conhecimento para avango tecnologico e a busca de desenvolvimento de capacitagcdes proprias
dos paises no que toca suas estruturas industriais. Este trabalho trata dessa tltima, tomando-se
as universidades como institui¢des geradoras de conhecimento.

De forma genérica e introdutoria, a mudanga de posse ou difusdo de um
conjunto de técnicas de uma organizacao para outra poderia ser tomada como a mais simples
definicdo de transferéncia de tecnologia. Entretanto, comumente, tem sido dada uma
abordagem mais ampla de processo a transferéncia de tecnologia, sendo que determinados
aspectos que estdo presentes no processo de transferéncia aparecem como fundamentais para
delimitar tal conceito.

Como pode ser observado, o termo “transferéncia” estd compreendido de
maneira satisfatoria na primeira defini¢do apresentada. No entanto, sdo as particularidades do
objeto “tecnologia” que desencadeiam uma série de relagdes e aspectos especificos, exigindo
assim uma defini¢do mais cuidadosa e especifica. E recorrente também o uso de forma
intercambiavel e, por vezes, integrada entre os termos “transferéncia de tecnologia” e
“transferéncia de conhecimento”. Entretanto, ambos servem a propdsitos diferentes, de modo
que a transferéncia de tecnologia configura-se como um construto mais estreito do que a

transferéncia de conhecimento, tendendo a ser mais especifica em seu foco, mais tangivel e
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menos sujeita a interpretacao. No segundo caso, remete-se a mudangas culturais e nas formas
de resolver problemas, enquanto que ao termo “tecnologia” se remete a novas metodologias,
ferramentas, processos e produtos, caracteristicamente mais explicita e codificada
(GOPALAKRISHNAN; SANTORO, 2004).

Nesse sentido, Song (1998) define a transferéncia de tecnologia mencionando
objetos tipicos de relevancia no processo. Para ele, trata-se de um processo no qual
conhecimento, custo, risco € beneficios sdo compartilhados entre varias entidades econdmicas
que incluem, pesquisadores inventores, os proprietarios legais das invengdes, patrocinadores
das pesquisas, as industrias, distribuidores comerciais, responsaveis pela conversdo da
invengao em produtos tangiveis e, finalmente, os usudrios das invengdes, incluindo o governo,
as empresas privadas bem como os consumidores finais.

Em busca de um conceito que expresse mais especificamente a transferéncia de
tecnologia que neste trabalho se foca, Ritter e Solleiro (2004, p.787) fornecem uma definigao
util. Para os autores, trata-se de ‘“um processo que consiste de varias etapas, que inclui a
revelagdo da invencdo, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da tecnologia pelo
licenciado e a percep¢do dos royalties pela universidade”. Conforme ¢ possivel observar a
definicdo centra-se na perspectiva de transferéncia de tecnologia entre universidade e empresa
que, portanto, prevé importantes elementos para o que se pretende investigar neste trabalho.

Por fim, também sdo Uteis os conceitos da Association of University
Technology Managers — AUTM/USA (2003) e de Friedman e Silberman (2002). O primeiro,
embora ofereca uma abordagem pouco especifica do processo, ressalta o aspecto formal das
relagdes e o segundo enfoca o uso da propriedade intelectual das universidades para essa
transferéncia. Esses dois conceitos, de forma complementar sio os mais proximos da

abordagem que este trabalho apresenta.

termo usado para descrever a transferéncia formal de invencdes e inovacdes
resultantes de pesquisas cientificas conduzidas das universidades até o setor
comercial (AUTM, 2003, grifo nosso).

um processo pelo qual uma invengao ou uma propriedade intelectual decorrente da
pesquisa académica ¢ licenciada ou transferida através dos direitos de uso para uma
entidade com fins de lucro e conseqiientemente comercializada (FRIEDMAN;
SILBERMAN, 2002, p.4, grifo nosso, traduc¢ao nossa).
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Conforme se nota, o ultimo conceito apresentado tem estreita relacdo com os
direitos de propriedade intelectual, os quais sdo aqui objeto de estudo enquanto instrumento

para transferéncia formal de tecnologia entre universidade e empresa.

2.2.2 Consideragoes sobre o processo de transferéncia de tecnologia

Com efeito, mesmo havendo diferencas entre os conceitos apresentados para
transferéncia de tecnologia, existe um consenso na forma como tedricos e praticos percebem
esse processo, em geral relatando que ndo se trata de “coisas” simples e tangiveis, mas que
exigem profundo empenho humano (GIBSON; SMILOR, 1991). Eles também expressam
claramente que se trata de uma atividade geralmente complexa, interdependente e inter-
relacionada. Caracterizada por seu alto risco, € uma dindmica que exige atividade combinada
de diversos agentes (MCADAM et al., 2004).

Observando-se a literatura e os conceitos disponiveis, € recorrente a percepcao
de que a transferéncia de tecnologia deve apontar para um processo. Barbieri (1990), por
exemplo, admite que a transferéncia de tecnologia deve indicar um processo em que uma
empresa passa a dominar um conjunto de conhecimentos que constitui uma tecnologia que ela
ndo produziu. Tomada enquanto processo, a transferéncia de tecnologia pode partir de
diferentes origens, destinando-se geralmente as empresas.

Jasinski (2005) assinala uma classificagdo relevante para organizacdo do tema
centrado na visdo de que a esséncia da transferéncia de tecnologia estd no fluxo de
conhecimento. Assim, o conhecimento tecnologico pode ser transferido de diferentes
institui¢des de origem, passando a contribuir para os diversos estagios de P&D. Assim, o
autor apresenta dois tipos de transferéncia de tecnologia (TT) segundo o fluxo de

conhecimento e o objetivo mais comum dessas atividades (figura 2.7).
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Figura 2.7 - Os tipos de transferéncia de tecnologia.
Fonte: Baseado em Jasinski (2005).

O fluxo de conhecimento oriundo de instituicdes de pesquisa que flui até as
empresas ¢ apresentado como a transferéncia de tecnologia vertical. Nessas atividades
buscam-se comumente novos conhecimentos técnico-cientificos que visam a inovacao
tecnoldgica. De outro modo, na transferéncia horizontal, o fluxo de conhecimento tem origem
em empresas indo em direcdo a outras empresas, ao que se denomina, basicamente, de difusdo
tecnologica (JASINSKI, 2005).

No bojo desse processo de transferéncia, ha condi¢cdes que precisam ser
satisfeitas para que este seja efetivo. O receptor necessita de um nivel minimo de capacitagao
para identificar, escolher, negociar e adquirir a tecnologia necessaria sendo preciso assimilar
completamente a nova tecnologia (KOVALESKI; MATOS, 2002). Isso porque, usar uma
nova tecnologia ndo ¢ o mesmo que domina-la. Por meio do uso ocorre apenas uma difusdo de
técnicas e métodos de producdo, ndo podendo a transferéncia de tecnologia ser considerada
como um mero contrato de compra e venda.

Deve-se ressaltar que, mesmo o processo difusdo tecnoldgica ndo € simples, ja
que a atividade inventiva permeia todo o processo de transferéncia de tecnologia horizontal
(BELL; PAVITT, 1993). Assim, evidencia-se a necessidade de que o receptor seja capaz de
entender, manipular e criar solugdes inovadoras para a adaptagdo, ajuste e viabilizacdo efetiva

da nova tecnologia.
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A questdo da existéncia de conhecimentos implicitos que necessitam ser
transferidos ¢ um aspecto relevante a ser citado. Dessa maneira, a utilizagdo de qualquer
tecnologia envolve, ndo raramente, um conjunto de conhecimentos nao-explicitados, ditos
“tacitos”. Segundo Cysne (2005), o processo de comunicagdo interpessoal ¢ o meio pelo qual
invencdes ¢ novas tecnologias sdo transferidas, ja que essas concepgdes residem na mente
humana. Também no ambito universitirio se reconhece que a chave para o sucesso da
comercializacdo de uma tecnologia estd no envolvimento do inventor no processo de sua
transferéncia (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Uma estrutura de referéncia til para a analise do processo de transferéncia de
tecnologia entre universidade e empresa deve levar em conta as caracteristicas dos
stakeholders desse processo. Acerca disto, os interesses envolvidos, as expectativas dos
agentes do processo e os papéis desempenhados subsidiam a reflexdo sobre a relagdo entre
eles. O quadro 2.3 elaborado com base no trabalho de Siegel, Waldman e Link (2003)

sintetiza essas consideragoes.

~ Motivo(s Motivo(s ultura
Stakeholder Agdes o (s) . ( ) C. tu.
primario(s) secundario(s) organizacional
Reconhecimento .
. . Ganhos financeiros e
Cientista Descoberta de novo diante da . .
. ) . desejo de obter fundos Cientifica
universitario conhecimento comunidade A .
. adicionais de pesquisa
académica
Atividades com Proteger e colocar .. h
Facilitar a difusdo
faculdade e no mercado a . .
. tecnologica e obter (o
ETT empreendedores propriedade N Burocratica
. . fundos adicionais de
empresariais para intelectual da .
L. ) . pesquisa
estruturar o negdcios universidade
Empreendedor  Ccomercializar a nova . Manter contrple das .
) tecnologia Ganho financeiro tecnologias Empresarial
empresarial ecnolog patenteadas

Quadro 2.3 — Caracteristicas dos stakeholders do processo de transferéncia de tecnologia.
Fonte: Adaptado de Siegel, Waldman e Link (2003).

Pode-se depreender do quadro 2.3 a presenca de culturas institucionais
diferentes no mesmo processo, no qual o Escritorio de Transferéncia de Tecnologia (ETT)
possui papel de intermediador. Os cientistas sdo responsaveis pela descoberta do novo,
preocupando-se primariamente com o reconhecimento da academia e também com possiveis
recursos adicionais para si e para suas pesquisas. Por sua vez, o ETT organiza as informagdes,

se encarrega de proteger as tecnologias e facilita sua comercializagdo junto a empresas
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desejosas de implementar inovagdes, procurando ganhos financeiros e monitoramento
tecnologico.

Harmon et al. (1997) buscaram mapear o processo de transferéncia de
tecnologia. Em primeira instancia, constataram que ha duas perspectivas filosoficas reveladas
pela literatura. A primeira se refere a esse processo de maneira “fria” onde a propria
especificidade da tecnologia faz com que os agentes se aproximem. A tecnologia se move
sempre de institui¢des de pesquisa em dire¢do a uma empresa mediada por um agente de
transferéncia e processos formais para tanto.

Dessa perspectiva, a transferéncia de tecnologia ¢ um processo visto como
linear, com uma seqiiéncia de passos do desenvolvimento da tecnologia até sua negociagao.
Essa 6tica do processo reforca o papel das estruturas de apoio que conduzem a transferéncia.
Elas buscam a protecdo dos direitos de propriedade da invencdo € ao mesmo tempo
prospectam potenciais interessados em adquirir tal tecnologia (HARMON et al., 1997).

A segunda perspectiva tem foco na comunicacdo entre as multiplas
instituicdes, personificadas através de seus profissionais ligados ao processo de transferéncia
de tecnologia. Estudos dessa corrente direcionam-se, com freqiiéncia, a analise de problemas
de comunicacao e dos padrdes naturais dos relacionamentos enquanto facilitadores ou nao da
transferéncia. A construcdo de aliangas objetivando uma aproximagao dos ofertantes de
tecnologia com empresas potenciais licenciadoras para apresentar tecnologias disponiveis sao
objetos desse tipo de analise.

Por fim, os autores mencionam a existéncia de perspectivas analiticas hibridas,
isto €, que buscam integrar a estrutura do processo de transferéncia de tecnologia ao processo
em si. Essa corrente assevera que, sendo muitos os fatores envolvidos na transferéncia de
tecnologia, sua rapidez e sucesso se dao pela gestdo de um leque de fatores facilitadores, de
barreiras e outros elementos de grupo que determinam a dindmica do processo.

O estabelecimento de indicadores de mensuracao adequados para verificar a
efetividade da transferéncia de tecnologia assume papel importante para avaliagdo do
processo. Takahashi e Sacomano (2002) verificaram na literatura diversas formas de medir o
sucesso na transferéncia de tecnologia, entendido como o “grau em que a empresa recebedora
pode aumentar seu dominio tecnologico e/ou seu desempenho por meio da tecnologia
importada”. Algumas dessas formas sdo: desempenho alcancado em nivel econdmico,
desenvolvimento de produto, produgdo, mercadologico, nivel de satisfacdo obtida com a
transferéncia, ou ainda, nivel de dominio tecnoldgico alcangado, o qual para os autores é o

mais indicado.
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Em complemento, uma andlise da extensa literatura consultada pelos autores
permitiu verificar que ¢ unanimidade afirmar a ocorréncia de um processo continuo de
aprendizagem durante o processo de transferéncia de tecnologia, sendo que a responsabilidade
pela sua condugdo ¢ gerencial. Cysne (2005) fortalece essa visdo explicando que esse
processo inclui o aprendizado pelo fazer e pelo uso (em referéncia as teorias de learning by
doing e learning by using — aprender usando) ou ainda pelo estudo de documentos técnicos e
da literatura cientifica e tecnologica.

A conclusdo plena do processo de transferéncia de tecnologia ¢ tida com a
comercializacdo do produto ou uso da tecnologia no processo produtivo (ROGERS;
TAKEGAMI; YIN, 2001). Em consonancia a essa percepc¢ao estd o modelo de Gibson e
Smilor (1991). Os autores apresentam quatro niveis da transferéncia de tecnologia desde sua
origem em uma instituicdo cientifica evoluindo até sua incorporagdo em produtos e
conseqiiente disponibilidade a sociedade.

A figura 2.8 ilustra o afunilamento do processo evolutivo que parte do mais
amplo, a criacdo a partir do uso de conhecimentos técnico-cientificos até a comercializagao de
um produto portador de tecnologia especifica. Nesse processo, sdo consideradas tanto relagdes
formais quanto informais entre os diversos agentes envolvidos, sendo que tais relagdes
compdem um fluxo de informagdes na rede que nao ¢ linear entre usudrios e pesquisadores,
configurando uma via de mao dupla que rompe as fronteiras institucionais (GIBSON;
SMILOR, 1991).

Na maioria das vezes, esse processo estd sujeito a uma série de dificuldades e
obstaculos, observando-se uma variagao em sua intensidade, a medida dos mecanismos de
transferéncia de tecnologia utilizados, o contexto organizacional e cultural e a estrutura legal
interna e externa as organiza¢des. Um dos motivos pelos quais importa conhecer tais
dificuldades ¢ ajudar os agentes de mercado na identificagdo de novas oportunidades, além de
evitar erros crassos na consecuc¢ao dos relacionamentos com a academia (GRAFF; HEIMAN;

ZILBERMAN, 2002).
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Nivel IV
Comercializagdo

Nivel II1
Implementagdo

Nivel I1
Compartilhamento

Nivel I
Criacao

Figura 2.8 — Os quatro niveis da transferéncia de tecnologia.
Fonte: Adaptado de Gibson e Smilor (1991).

Criagdo do conhecimento e tecnologia no qual se realizam pesquisas de ponta,
Nivel I desenvolvimento de melhores praticas no conhecimento e divulgacdo dos resultados
obtidos por meio de publica¢des e demais meios de comunicagdo formais e informais.

Compartilhamento de responsabilidade entre desenvolvedores e usuarios de tecnologias. O
Nivel I1 sucesso do nivel ¢ atribuido ao transpor de fronteiras pessoais e organizacionais,
permitindo ao usudrio designado avaliagdo e aceitacdo da tecnologia.

Implementacdo da tecnologia por meio de recursos especificos. A isto pode se referir a
Nivel III | incorporacdo da tecnologia na produgdo e processos na manufatura ou, ainda, em termos
de servigos e melhores praticas.

Esfor¢o mercadologico e comercializagdo do produto como resultantes do sucesso dos
Nivel IV | niveis anteriores. Avaliacdo final do alcance de objetivos por meio do retorno sobre
investimento ou participa¢do de mercado.

Quadro 2.4 —Os quatro niveis da transferéncia de tecnologia.
Fonte: Baseado em Gibson e Smilor (1991).

Alguns dos principais aspectos que atravancam a transferéncia de tecnologia,
além de complexidade intrinseca a esse processo, destacam-se os relativos aos altos recursos
aplicados, mao-de-obra altamente qualificada, imprevisibilidade na obtencdo de resultados
concretos e orientagdo politica institucional das organizagdes envolvidas. Considerando as
universidades publicas como geradoras e cedentes de tecnologias, o Ultimo aspecto assume
densidade devido a cultura de cooperacdo U-E pouco disseminada e, por conseguinte,
diretrizes politicas organizacionais pouco claras no que se refere a transferéncia de tecnologia.

Jasinski (2005, p.11) ressalta o papel da cooperagdo interinstitucional e
interpessoal para a efetividade desse processo. Segundo o autor, “a questdo da inovagdo ¢ uma
questdo de implementacdo, enquanto que a questdo da transferéncia de tecnologia ¢ uma
questdo de cooperacdo”. Ele completa que a cooperacao vertical e horizontal devem ser
estimuladas pelos governos, ja que representam elementos essenciais para integragdo da

politica publica de inovagao.
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Mais especificamente, alguns estudos tém mencionado dificuldades recorrentes
ao observarem-se casos de transferéncias. Rappert, Webster e Charles (1999) declaram que
um dos maiores pontos de tensdo na cooperacdo e transferéncia de tecnologia U-E se refere
aos direitos de propriedade intelectual em funcdo de concepgdes erroneas acerca do valor
desses direitos para pequenas empresas e spin-offs. As pressdes exercidas pelas universidades
no tocante a gestao da propriedade intelectual derivam de um modelo distante da realidade do
papel e significancia desses direitos para pequenas empresas. Assim, grandes empresas
defrontam ao controle das universidades da propriedade intelectual e podem exercer
influéncia sobre a conducdo das pesquisas. Entretanto, quando pequenas empresas agem do
mesmo modo, sofrem prejuizos na contribui¢ao efetiva que a universidade pode oferecer na
cooperagao.

Uma pesquisa levada a cabo em 79 empresas na Polonia buscou investigar as
principais barreiras a transferéncia de tecnologia. A analise dos questionarios revelou algumas
conclusdes uteis como base tedrica para o tema. O despreparo e a cultura fechada das
instituigdes de P&D para cooperar com empresas despontou como principal barreira.
Seguindo, a ineficiéncia de sistema de suporte a inovagdo e P&D interno as empresas também
foi recorrente. Observaram-se ainda, dificuldades para conseguir recursos financeiros externos
a firma; caréncia de recursos proprios das firmas; e falta de cultura e mentalidade inovativa
dos empregados das empresas. Em conclusido, a falta de comunica¢do relevante entre o setor
de ciéncia e o setor industrial desponta como a raiz de todas as dificuldades no processo de
transferéncia de tecnologia (JASINSKI, 2005).

Uma ultima questdo fundamental que deve ser ressaltada ¢ o enfoque sobre os
aspectos de regulamenta¢do no pais para as atividades de transferéncia de tecnologia. Tal
questdao também ¢ apontada pelo trabalho de Jasinski (2005). Ele menciona o papel crucial da
influéncia de barreiras legais, sendo que a burocracia e a caréncia de regulamentacdes legais
adequadas sdao questdes criticas. No contexto brasileiro, a despeito de recentes alteracoes,

predomina a mesma critica.

a auséncia de uma legislacdo clara tem sido o maior entrave a transferéncia de
tecnologia para a inddstria e ao trabalho de parceira entre as institui¢des, pois ha
entendimentos diferentes entre elas sobre a necessidade de licitagdo nos casos de
patentes registradas (FUJINO; STAL, 2004, p.922).

Assim, diretrizes governamentais que regulamentem como as universidades

devem proceder com o surgimento de inventos, bem como de sua cooperacdo mais ampla com
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parceiros externos despontam como fundamentais para a convergéncia de esforgos de C&T e
P&D pré-inovagao. Dentro disso, Fujino e Stal (2004) identificaram vérios aspectos na
literatura como problemas a serem evitados e propdem recomendagdes para uma consolidagao
dessas atividades: atuagdo junto aos Orgdos governamentais no sentido de fomentar a
discussdo e viabilizar mudangas que facilitem a parceria com a industria; redefinicdo de
estruturas administrativas e operacionais visando torna-las mais ageis e aptas a operar no
contexto da parceria com empresa; valorizacdo da pesquisa académica e promog¢do junto as
empresas; e rever agdes de marketing e comunicacdo para manter canais abertos com
licenciados e empresas potenciais interessadas em tecnologias universitarias.

Vale lembrar que as dificuldades na transferéncia de tecnologia sao particulares
para cada mecanismo de transferéncia, sendo também diferentes os agentes de interface que
apdiam esse processo. Deste modo, o topico que segue trata especificamente dos diferentes
mecanismos de transferéncia de tecnologia, objetivando também apresentar os modelos

tedricos que tratam da gestao de tecnologia nas universidades.

2.3 Mecanismos de Transferéncia de Tecnologia Universidade-Empresa

A viabilizacdo de meios mais diretos e efetivos para a transferéncia do que se
produz na academia até o mercado tem sido uma busca constante das universidades,
especialmente daquelas financiadas com recursos publicos. Isso porque, os produtos
inovativos da universidade sdo orientados pelos critérios de sucesso académico baseados na
significancia/relevancia, criatividade e ineditismo. Tais critérios compdem um sistema que
tende a produzir mais descobertas que sdo menos provaveis de ser imediatamente
comercializadas (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002) fazendo-se necessario a utilizagao
de mecanismos especificos para o sucesso da transferéncia de tecnologia.

A escolha pelo mecanismo de transferéncia de tecnologia varia de acordo com
a area tecnoldgica especifica, as especificidades da tecnologia envolvidas no processo de
transferéncia e o grau de tangibilidade dos métodos e processos. Para Cusumano e Elinkov,
(1994) ha uma relagcdo entre a profundidade de conhecimento tecnologico e os modos de
transferéncia, principalmente quanto aos mecanismos de transferéncia adotados.

Com efeito, em muito do que se faz dentro das universidades ocorre por um
processo de transbordamento do conhecimento gerado (spill-over), a transferéncia de

tecnologia (AZEVEDO, 2005). Os mecanismos mais tradicionais de transferéncia de



48

r

tecnologia t€ém relacdo com as primeiras fungdes da universidade, isto ¢, a formagao de
recursos humanos qualificados que vao ao mercado, e as publicacdes cientificas disponiveis.

Nas ultimas décadas, tém se desenvolvido novos meios de tornar a
contribui¢do da universidade mais direta e imediata, quais sejam: licenciamento de tecnologia,
atividades de extensdo envolvendo toda gama de cursos, atividades de consultoria e pesquisa
contratada, e prestagao de servigos. Esses canais de transferéncia surgiram no contexto da
incorpora¢do de novas funcdes pela universidade que passou, na pratica ndo em todos os
casos, a desempenhar papel ativo no desenvolvimento econdmico e social apos a Segunda
Revolugio Académica’ (ETZKOWITZ, 2004).

Nos EUA e na Europa tém crescido rapidamente nos ultimos anos a
comercializa¢do de resultados de pesquisas de instituigdes publicas de pesquisa. Os canais-
chave para a transferéncia de tecnologia tém sido as patentes, o licenciamento, pesquisas
conjuntas e a formagao de empresas spin-offs (LOCKETT et al., 2005). No Japao, a adogao de
estruturas que apoiem a transferéncia de tecnologia tém crescido vertiginosamente nos
ultimos cinco anos destacando-se como mecanismos de transferéncia, a pesquisa contratada e
a licenca de patentes para o setor industrial (CAO et al., 2005, p.76).

Rogers, Takegami e Yin (2001) elencaram, com foco nos canais de
comunicagdo, os principais mecanismos de transferéncia de tecnologia. Sao eles:

e Spin-offs — a transferéncia de wuma inovagdo tecnoldgica para um novo
empreendimento constituido por um individuo oriundo de uma organizagao-mae e
com uma tecnologia especifica transferida desta organizagdo-mae;

e Licenciamento — garantias de permissdo ou uso de direitos de certo produto, desenho
industrial ou processo;

e Publicacdes — artigos publicados em periddicos académicos;

e Encontros — interacao face-a-face onde uma informacgao técnica € trocada; e

e Projetos de P&D cooperativos — acordos para compartilhamento de pessoas,

equipamentos, direitos de propriedade intelectual, geralmente, entre institutos publicos
de pesquisa e empresas privadas em uma pesquisa.
Os autores ressaltam que as empresas spin-offs geralmente ficam situadas em

lugares préximos a centros de pesquisa quando a regido ¢ atrativa em termos de qualidade de

> A Segunda Revolugdo Académica se refere a incorporagdo de fungdes empreendedores pelas universidades,
seguindo a corrente tedrica evolucionista acerca das relagdes da universidade com a sociedade. O autor mais
expoente dessa corrente ¢ Henry Etzkowitz, que trata com detalhes do tema em artigo publicado em 2004,
intitulado “The evolution of the entreperneurial university” no International Journal Technology and
Globalization.
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vida e também em funcdo dos contatos que favorecem investidores de risco. Quanto ao
licenciamento, esse gera pagamentos pelo uso da tecnologia adquirida, ou seja, royalties
oriundos de licengas que se transformam em receitas para universidades.

As publicagdes, segundo os autores, ndo sdo um mecanismo efetivo de
transferéncia de tecnologia, embora centros de pesquisa universitarios citem o contrario com
freqiiéncia. Os encontros, por sua vez, sao importantes para a troca de informagdes que
facilitam a atividade empreendedora e, por fim, os projetos de P&D cooperativos sdo mais
comuns com grandes corporagdes do que com pequenas e médias empresas, sendo comuns
dificuldades na colaboragao entre as partes em razao de divergé€ncias culturais.

Torkomian e Plonski (1998) propuseram um modelo de gestao tecnologica nas
universidades com foco em mecanismos diretos de relacionamento da universidade com a
sociedade. Basicamente, as tecnologias geradas nos laboratérios de pesquisa podem ser
transferidas para empresas ja estabelecidas por meio da intera¢do universidade-empresa ou
através do surgimento de novas empresas spin-offs (figura 2.9). O modelo conta com
estruturas de apoio para facilitar o desempenho das atividades dos diferentes mecanismos de

transferéncia de tecnologia como fundagdes, escritérios de transferéncia de tecnologia, etc.

sociedade

v

grupos de pesquisa pesquisa contratada canais intermedidrios [ ¢
universitarios consultoria ’
empresas

desenvq}vupento prestagdo de . | centros de prestagdo

deilenma servigos > de servigos ]

geragdo de criagdo de laboratérios de

tecnologia empresas < geragdo de negdcios

? (spin-offs)

polo tecnologico

Figura 2.9 — Modelo detalhado de gestio tecnoldgica na universidade.
Fonte: Torkomian ¢ Plonski (1998).

As spin-offs académicas sdo empresas oriundas do ambiente académico tendo
como fundadores professores, alunos de graduacdo ou pos-graduacdo que, a partir de uma

invencdo abrem uma empresa para comercializar o novo produto conseguido como resultado
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de pesquisa académica. Para estimular o nascimento e apoiar a criagdo da empresa pode-se
contar com um laboratorio de geracdao de negdcios.

A consultoria/assessoria diz respeito a capacidade que a universidade possui de
contribuir na solu¢do de problemas ou melhoria de produtos e processos produtivos, valendo-
se de informagdes especializadas as quais seus pesquisadores tém acesso. Na consultoria ha
um envolvimento menor do que na assessoria onde o pesquisador tem um envolvimento
continuo em todas as etapas de determinado trabalho. Para auxiliar a consecu¢do de tais
atividades conta-se com canais intermedidrios que podem ser escritérios de transferéncia de
tecnologia ou nucleos de cooperagdo U-E.

A pesquisa contratada refere-se a projetos tecnologicos e atividades de
pesquisa organizadas em relacdo a um tema especifico que a universidade realiza por
contratacdo de terceiros. Estes projetos podem gerar inovagdes em produtos ou processos.
Também, como auxilio para estas atividades, tém-se os nucleos de cooperagdo U-E ou
escritorios de transferéncia de tecnologia nas universidades.

Por fim, a prestag¢do de servigos, constitui-se no atendimento pela universidade
a empresas que demandam servigos técnicos especializados, podendo haver uma troca de
importantes informagdes e conhecimentos que estdo na academia e chegam até a sociedade.
Ou ainda, ser o primeiro passo para relacionamentos mais duradouros. Centros de prestacdao
de servicos apdiam a consecugdo dessas atividades (TORKOMIAN, 1997).

Cumpre papel importante dizer que cada mecanismo de transferéncia utilizado
indica um processo diferente, assim, ndo existe um processo de transferéncia genérico que
possa ser demonstrado. Os estudos de Harmon et al. (1997) realizados na Universidade de
Minnesota definiram cinco tipos diferentes de processo de transferéncia de tecnologia
considerando algumas questdes-chave, tais como:

e Local de origem da tecnologia, isto €, universidade ou empresa?;

e Destino da tecnologia desenvolvida: empresas incumbentes ou novas?; e

e Natureza do relacionamento entre o inventor € a empresa que adquiriu a tecnologia no
sentido de facilitar a transferéncia?

O quadro 2.5 resume a classificagdo proposta pelos autores.

Algumas conclusdes do trabalho dos autores sdo bastante relevantes. Eles
observaram que a perspectiva dos “relacionamentos” descreve mais de 80% dos casos de
transferéncia, sendo que esses contatos determinam o tipo de transferéncia. Avaliam também
que agdes de marketing da universidade no esfor¢o de divulgar tecnologias passiveis de serem

licenciadas surtem apenas resultados modestos (HARMON et al., 1997).
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Tipos de transferéncia de tecnologia

Aproximacdo e relacoes dos agentes

Tecnologia criada em laboratorios

Motivo da aproximagdo: desenvolvimento de

. ar did ., tecnologia. Relagdes prévias formais ou
niversitari ndida para empresa ja . .
universtarios ¢ ve para empresa J informais.
existente.
T losia criad laboratéri Motivo da aproximagdo: interesse em
ecnologia criada em laboratorios . . R
g tecnologia  divulgada pela universidade.

universitarios e vendida para empresa ja
existente.

Inexisténcia de relacionamento prévio.

Tecnologia criada em laboratorios
universitarios e vendida para empresa de
capital de risco.

Motivo da aproximag@o: interesse em
tecnologia  divulgada pela  universidade.
Inexisténcia de relacionamento prévio

Tecnologia criada em laboratorios
universitarios e vendida para empresa criada
para sua comercializacao.

Nao ha novos agentes. Proprios inventores
empreendem um novo negoécio  para
comercializar a tecnologia.

Tecnologia desenvolvida inicialmente pela
empresa que entdo busca expertise na
universidade em areas especificas.

Motivo da aproximacdo: solver problemas
especificos de P&D. Empresa pode ja ter
comprado tecnologia da universidade e voltar,
ter relagdes informais ou nao.

Quadro 2.5 — Tipos de transferéncia de tecnologia.
Fonte: Baseado em Harmon et al. (1997).

Conforme ¢ possivel verificar, a taxonomia proposta por Harmon et al. (1997)
centra-se em processos de transferéncia de tecnologia direta. Este também ¢ o foco do modelo
de gestdo tecnologica elaborado por Torkomian e Plonski (1998), sendo possivel notar que, as
transferéncias do tipo 1 mencionada no quadro 2.5 correspondem as pesquisas contratadas
com duracdo mais longa de empresas que ja tinham algum contato prévio com a universidade.
J& os tipos 2 e 3 sdo aquelas transferéncias que ocorrem por meios formais e se iniciam sem a
existéncia de pré-relacionamentos, podendo ser através de patentes. As transferéncias do tipo
4 correspondem ao surgimento de novas empresas (spin-offs) estritamente académicas em que
pesquisadores decidem viabilizar a produgdo da tecnologia empreendendo um novo negdcio.
Por fim, as transferéncias do tipo 5 se referem aquelas empresas que fazem uso de servigos de
consultoria da universidade em areas especificas do conhecimento (AZEVEDO, 2005).

Dentre todos os mecanismos de transferéncia direta de tecnologia, as spin-offs
tém chamado atencdo visto serem portadoras de enorme potencial de transferéncia mais
rapida dos resultados de pesquisa (LOCKETT et al., 2005). Elas tém sido a motivacdo de
numerosos estudos e sdo encontradas contribuigdes no sentido de elucidar o processo de
criacdo de spin-offs por meio de estagios que enfatizam cada momento da criagdo, gestao e

comercializagcdo do conhecimento (NDONZUAU; PIRNAY; SURLEMONT, 2002). Também
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acerca do sucesso de universidades na geracdo de novas empresas (O’SHEA et al., 2005) e,
ainda, analises dos conjuntos de recursos particulares que podem justificar o desempenho de
universidades na criagdo de spin-offs (POWERS; MCDOUGALL, 2005).

No Brasil, estudos sobre spin-offs mostram-se predominantemente
exploratdrios, sendo que alguns buscam identificar e caracterizar esse fenomeno geralmente
associado a universidades publicas, outros ainda procuram verificar acdes de universidades no
sentido de promover a geracdo de empresas e a aderéncia dessas iniciativas com as funcdes da
universidade (AZEVEDO, 2004; CUNHA, SANTOS; FILARDI, 2004).

O licenciamento de patentes ¢ outro mecanismo de transferéncia de tecnologia
direto e tem sido visto como o mais tradicional dentre todos (LOCKETT et al., 2005). Os
direitos de propriedade intelectual criam fortes incentivos para as universidades adotarem uma
perspectiva de comercializagio de seus resultados de pesquisa (DEBACKERE;
VEUGELERS, 2005). Até aqui, tal ndo foi explorado por se tratar do objeto do presente
estudo. As consideragdes peculiares acerca do processo, a evolugdo histérica desse
instrumento na experiéncia internacional e no Brasil sdo assunto para o capitulo 4.

O motivo para essa segregacdo ¢ a necessidade de tratar adequadamente do
tema da propriedade intelectual antes de abordar as patentes enquanto instrumento de

transferéncia de tecnologia, o que ¢ feito no capitulo que segue.
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3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O tema da propriedade intelectual esta presente em diversas disciplinas, tais
como, o campo do direito, da administragdo, economia, relagdes internacionais entre outros.
Disto ja ¢ possivel constatar o grande ntimero possivel de abordagens sobre tal assunto, bem
como a multidisciplinaridade de qualquer estudo que passe pela questdo dos direitos de
propriedade intelectual.

De maneira introdutoria, a propriedade intelectual se refere ao direito de
propriedade sob um bem, fruto de atividade intelectual. O principio € de que, assim como um
individuo pode ter direito de propriedade sob um bem material que produz ou adquire no
mercado, o produto resultante de uma engenhosidade da mente humana também deve ser
capaz de ser apropriado pelo seu criador. Desse modo, busca-se a apropriagcdo privada dos
resultados econdmicos do uso do conhecimento que, por natureza, ¢ passageiro € temporario,
j& que sempre esta sendo substituido por um novo conhecimento (TERRA, 2001).

Neste trabalho, a propriedade intelectual torna-se um objeto relevante de ser
tratado a medida que representa um dos mecanismos pelos quais a capitalizacdo do
conhecimento tem se dado. No contexto das universidades, tradicionais geradoras de novos
conhecimentos, refere-se a uma forma especifica pela qual a universidade difunde novos
conhecimentos, comercializa-os e participa, dentre outras maneiras, do processo de
desenvolvimento econdmico do pais. Porém, observa-se que ainda faltam muitos
esclarecimentos a comunidade académica acerca disto, fazendo-se necessirio um maior
aprofundamento e ampliagdo dos conceitos da propriedade intelectual (TORKOMIAN;
PLONSKI, 1998).

Assim, a Otica de andlise deste objeto enfoca os aspectos legais e
administrativos da concessdo de privilégios de exploragao de direitos de propriedade
intelectual concedidos pelo Estado, especificamente, as patentes sdo o objeto principal para o
presente trabalho, de modo que estdo inseridas num conjunto mais amplo de direitos de
propriedade, denominado, propriedade intelectual.

Versando sobre a propriedade intelectual, este capitulo tem os seguintes
propositos: uniformizar o entendimento de conceitos e definigdes relativas ao tema; apresentar
o contexto em que estdo inseridos os direitos de propriedade intelectual e seu histdrico,
enfocando as patentes; apresentar as relagdes entre desenvolvimento econdmico e a

propriedade intelectual, evidenciando seu papel; particularizar o papel da propriedade
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intelectual no ambito das universidades publicas; expor as principais legislagdes que tratam da
matéria e os desafios para a utilizagdo das patentes nas universidades.

Cabe esclarecer que, ndo foi propdsito da apresentagdo deste capitulo uma
abordagem ampla e complexa que esgotasse o tema, mas sim, o levante dos principais

aspectos referentes a propriedade intelectual que estdo relacionados de forma direta ou

adjacente ao foco central deste trabalho, além de orientar os ndo iniciados no tema.

3.1 Conceituando e Definindo o Campo da Propriedade Intelectual

Inicialmente, ¢ util mencionar que, dentre todos, o termo ‘“propriedade
intelectual” ¢ o mais abrangente, de forma que todos os outros estdo contidos nele,
constituindo subgrupos de direitos que possuem em comum a propriedade sob as criagdes
humanas e resultados da inteligéncia. Para Sherwood (1992), a propriedade intelectual ¢ um
conjunto de duas coisas. Em primeiro lugar, sdo as idéias, invengdes € expressdo criativa, que
sdo essencialmente o resultado da atividade privada. Em segundo lugar, a existéncia de um
desejo do publico de dar status de propriedade a essas invengdes e expressdes. Assim, o0 termo
“propriedade intelectual” contém tanto o conceito de criatividade privada como o de prote¢ao
publica para os resultados dessa atividade humana caracterizada como criativa.

Os conceitos de propriedade sdo atribuidos mais facilmente a coisas que sdo
tangiveis ante as intangiveis, dificultando com isso, o entendimento do que se trata a prote¢ao
de idéias, inventos, obras artisticas, etc. O valor economico de tais bens, ou mesmo a
expectativa deste auxilia na compreensdo do sentido da apropriagdo privada de produtos da
mente humana. Di Blasi (2000, p.15) explica que “a propriedade, em seu sentido lato, é o
poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem, sendo que a propriedade dos bens imateriais €
regida por regras especificas as quais constituem o direito da propriedade intelectual”.

Num encadear de relagdes, o inventor ao criar algo novo estd apresentando a
sociedade fruto de sua intelectualidade que, por isso, ¢ considerado um bem intangivel do
qual pode vir a resultar um bem material, ou seja, um produto ou processo. Assim, segundo
Stim (1994, p.3), “qualquer produto da mente humana que € protegido por lei” configura-se
em propriedade intelectual.

De acordo com Chagas (2004), a propriedade intelectual se desdobra em varias

espécies (figura 3.1):
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Propriedade Intelectual

Propriedade Programas de Cultivares Direitos
Industrial Computador Autorais

Figura 3.1 — Os direitos que compdem na propriedade intelectual.
Fonte: Baseado em Chagas (2004).

Os direitos autorais se referem as obras literarias e artisticas tais como novelas,
poemas, obras de teatro, filmes, musicas, desenhos arquitetonicos entre outros. Ja as cultivares
sdo novas variedades vegetais criadas ou descobertas, que apresentam caracteristicas técnicas
de distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade, com utilidade do ponto de vista
econdmico. Os programas de computador sdo protegidos por meio de registros, sendo que o
direito ¢ assegurado independentemente do registro depositado no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

Por fim, a propriedade industrial ¢ aquela que se refere objetivamente a parte
da propriedade intelectual que possui aplicabilidade industrial. Como tal, ela visa proteger o
chamado bem imaterial que resultou de atividade criativa humana. Desta forma, as criagdes
que interessam especialmente a industria de transformacdo e ao comércio — representadas
pelas marcas e pelas patentes - denomina-se ‘“propriedade industrial” (PEREIRA;
KRUGLIANSKAS, 2004).

De acordo com Anprotec e Sebrae (2002, p.86), a propriedade industrial ¢
definida como “conjunto de direitos relacionados com atividades industriais ou comerciais do
individuo ou da empresa relativos a marcas e patentes”. A concessdo de marcas se da pelo
registro de marca e o instrumento que consubstancia a protecdo para invengdes ¢ a carta-
patente ou simplesmente patente (FRACASSO; BALBINOT, 1996).

Inicialmente, a patente pode ser conceituada, tomando-se por base os principios
do “Contrato Social” de Rousseau, como um acordo entre o inventor ¢ a sociedade. Neste,
ocorre uma troca entre Estado e inventor. O primeiro concede o monopo6lio da invengao, isto
¢, a sua propriedade inerentemente caracterizada pelo uso exclusivo de um novo
processo/produto por um determinado prazo e, em contrapartida, o inventor publica sua

invengao, permitindo a sociedade seu acesso (MACEDO; BARBOSA, 2000).



56

A patente’ ¢ definida pela World Intellectual Property Organization (WIPO)
(2005), como “um direito exclusivo garantido por uma invenco®, na qual um produto ou um
processo prové uma nova forma de fazer algo ou oferecer uma nova solugdo técnica para um
problema”. A patente também ¢ vista como um titulo de propriedade temporario sobre um
invento, permitindo sua exploragdo monopolista ou o impedimento da produgdo de outros sem
o consentimento de seu inventor.

Uma definicdo mais pratica indica a patente como um direito temporario de
excluir outros do uso de uma invencao nova e util (SHERWOOD, 1992). Por fim, o papel do
Estado aparece na definicdo de alguns autores onde a patente ¢ um direito exclusivo
concedido pelo Estado a uma pessoa fisica ou juridica para explorar seu invento com

exclusividade por tempo determinado (ASSUMPCAO, 2000; BARBIERI, 1990).

As patentes protegem criagdes de duas naturezas: a) Privilégio de Invengao (PI):

natureza patentaria de maior conteudo tecnologico que consiste, geralmente, na solugdo de um

problema técnico; b) Modelo de Utilidade (MU): natureza de privilégio concedida a criagdes

que sejam dotadas de nova forma ou disposi¢do de objeto de uso pratico que resulte em
melhoria funcional no seu uso ou fabricagdo (THEOTONIO, 2004).

No Brasil, para concessdo de uma patente ¢ feito um pedido de depodsito de
patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o qual ¢ autarquia federal
responsavel pelo sistema oficial de patentes brasileiro. O periodo de tempo limite de protegao
ao proprietario da patente ¢ de 20 anos para PI (WIPO, 2005) e 15 anos para MU (BRASIL,
Lei 9.279/96). A protecdo concedida diz respeito ao territério nacional, de modo que ¢
necessario realizar depositos também em outros paises caso se deseje proteger ou
comercializar a inven¢ado fora do pais.

Necessariamente, uma invengao deve obedecer a trés requisitos basicos para ser

passivel de patenteamento:

3 A patente entendida como titulo concedido pelo Estado que permite a exploragdo com exclusividade do invento
por tempo determinado se materializa, de fato, quando da concessdo da carta-patente expedida pelo INPI.
Enquanto tal ndo ¢ concedida, diz-se que se trata de um deposito de patente (“applicantion”, termo comumente
utilizado em trabalhos internacionais em lingua inglesa). Assim, um depdsito de patente denota uma expectativa
de direito que se consolidara apds andlise e concessdao do pedido. Entretanto é comum observar-se imprecisdes
quando se trata de quantificar o nlimero de patentes que uma determinada instituicdo detém. Tal confusdo ocorre
também porque, recorrentemente, os depositos de patentes ja sdo considerados, a luz de sua funcionalidade,
ativos capazes de serem comercializados, podendo inclusive, ser objeto de contratos de licenciamento.

* O termo invencdo é recorrentemente usado de forma errada como sindnimo do termo inovagio ou o contrario.
Vale considerar a diferenca conceitual entre os dois termos, de modo que o primeiro se refere a uma solugao
inicial para um problema técnico, econdmico, organizacional ou social. Ja o segundo diz respeito quando essa
invengdo transforma-se em produto ou servigo comercializavel no mercado ¢ é de fato disponibilizada a
sociedade (HAASE; ARAUIJO; DIAS, 2005).
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e Novidade: o conhecimento técnico que se deseja patentear ndo deve estar
compreendido no Estado da Técnica’;

o  Aplicacdo industrial: o invento deve ter finalidade de uso na produ¢do econdomica,

seriada, isto €, possivel de ser produzido em industria; e

e Atividade inventiva. a invengdo nao deve ser Obvia para uma pessoa que tenha

conhecimento ordinario na area do campo técnico da informagdo. Este requisito € o
mais abstrato e visa identificar e prevenir a protecdo para mudancas simplorias em
conceitos inventivos ja protegidos.

Um ultimo aspecto a ser destacado ¢ o que observa as atribuicdes da posse de
uma patente. Entendida como um bem movel, tal como uma casa ou um carro, a patente pode
ser vendida, comprada, licenciada ou doada (RODRIGUES, 1998). Ainda, ¢ possivel que a
tecnologia a ser protegida seja de interesse manifestadamente publico, pelo que justifica-se ao
governo impor o licenciamento compulsério da patente sem onus, por tratar-se de segmentos
socialmente importantes.

Uma vez exposta esta conceituacao sobre o campo da propriedade intelectual e
a que diz respeito as patentes, seus tipos e exigéncias para concessdo, a proxima se¢ao expde

um breve histérico do surgimento desses direitos no Mundo e no Brasil.

3.2 Breve Historico Sobre Patentes no Mundo e no Brasil

Data do século VI A.C a mais antiga referéncia que se tem nota acerca da
concessao de direitos de propriedade intelectual. Trata-se da concessdo de uma exclusividade
na comercializagdo de uma receita culindria na colonia grega de Sibar. Contudo, a origem dos
sistemas e legislacdes referentes a concessao de privilégios ocorreu na Idade Média. Os reis e
senhores feudais eram prerrogados a tal fato, intentando proteger interesses militares e até
comerciais, agraciando assim, por meio de benesses monetarias, fundidrias ou com cargos de
destaque na administragdo publica, aqueles suditos que desenvolviam atividade inventiva
(THEOTONIO, 2004).

Os primeiros usos da palavra “invento” incluiam significados como "fundar",

"estabelecer" ou "encontrar". Dentre os privilégios que se tem conhecimento concedidos neste

> Estado da técnica pode ser caracterizado por toda a gama de informagdes disponiveis ao publico sob qualquer
forma de divulgacio (MACEDO; BARBOSA, 2001).
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periodo, podem ser citados o concedido em 1236, em Bordeaux, a Bonafusus de Santa
Columbia e Companhia. Tal se referiu a um privilégio exclusivo para tecer e tingir tecidos de
12 segundo o método flamengo por um periodo de 15 anos. Em 1330, na Franca, tem-se nota
de um privilégio concedido a Philippe de Cavquery para instalar uma fabrica de vidros. Estes
privilégios concedidos na idade média diferiam muito do conceito atual de patentes, pois ndo
se exigia o conceito de novidade (INPI, 2005).

Também, desta perspectiva inicial, ndo se tinha em mente a publicizacdo do
invento a sociedade como pressuposto das definicdes de patentes apresentadas, mas sim de
aplicar sangdes aqueles que ousassem produzir algo ja reconhecidamente descoberto por
outrem. Nao havia regras claras e equanimes, mas atos discricionarios da parte dos soberanos,
sendo que a protecdo concedida eram meios imperfeitos de protecdo dos bens intelectuais.

Mais adiante, em 1474, quando da inven¢do da imprensa por Gutemberg,
criava-se na Republica de Veneza o monopdlio da invengdo — a patente, que concedia aos
inventores o uso exclusivo do novo conhecimento técnico de sua criagao para a producao de
mercadorias. Neste momento, precisamente em 1477, consolidou-se a idéia de incentivar as
invengdes, por meio das quais o uso publico de conhecimentos existentes em inventos passou
a contribuir mais diretamente para geragao de novos e mais evoluidos inventos.

Todavia, tal pratica ficou esquecida ao menos por cerca de 150 anos, sendo
retomada pelo Estatuto dos Monopolios promulgado pela Coroa Britdnica em 1623, que pos
fim a existéncia de concessdes de monopolios comerciais € criou, por sua vez, o monopdlio
das invengdes. A partir de entdo, essa pratica difundiu-se pela Europa e chegou a América no
fim do século XVIII. No transcorrer do século XIX, muitos paises ja tinham suas leis
nacionais de patentes, entretanto, inexistia a possibilidade de protecio de inventos
estrangeiros, restringindo-se os direitos concedidos ao estado nacional (MACEDO;
BARBOSA, 2000).

Melhor contextualizando, na medida em que a época das trocas de mercadorias
foi sendo substituida pela industrializagdo e comercializa¢do, houve a necessidade de que os
governos tomassem providéncias no tocante a seus arcaboucos legais, de modo a proteger e
incentivar artesaos a difundirem seus conhecimentos. Variadas leis foram entdo promulgadas
em diferentes paises das quais destacam-se: a aprovacao da primeira lei estadunidense de
patentes em 1790 — “Patent Act”, e na Franca, por ocasido da Revolucdo Francesa, a abolicao
de velhas regulamentagdes e liberalizacdo do comércio e da industria com maior foco no
mérito em 1791. Assim, a concessdao de patentes, que no periodo medieval era uma questao

predominantemente politica, transitou para o carater técnico (INPI, 2005).
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No Brasil, desde o tempo de Dom Jodo VI, em 1809, ja era reconhecida a
necessidade de estimular o progresso por meio da concessao de patentes. Tratava-se de
principios liberais que visavam a prosperidade do Estado, especialmente ligada ao fomento da
agricultura, incentivo ao comércio, melhoramento da navegagdo e aumento da povoacdo. O
direito de privilégio de exploragdo do invento era de 14 anos, com a obrigacdo do inventor de
publicar os conhecimentos que lhe permitiam a producdo do bem ou o processo. Frisava-se
nesses altos que, a troca “Estado X inventor” tinha por objetivo o gozo de toda a nacdo do
fruto desta invengao (CABRAL, 1978).

Nesse contexto, observando mudangas memoraveis na histéria do
desenvolvimento industrial das nagdes, com destaque para a revolugdo industrial e a
ampliacdo do comércio internacional, iniciou-se um processo de internacionalizagdo do
espaco econdmico produzido pela expansdo industrial e comercial. Tal fato levou os paises
desenvolvidos, a época, a estabelecerem mecanismos que fossem capazes de impedir a copia
dos produtos expostos em feiras industriais que comecaram a ocorrer na metade do século
XIX. Chegou-se, portanto, a necessidade de também regulamentar a propriedade industrial em
termos internacionais (INPI, 2005).

Ganha importancia com isso o papel de acordos internacionais, tratados e
convencgodes, a fim de estabelecer critérios minimos de procedimentos para garantir os direitos
de propriedade intelectual ndo apenas no pais de origem do inventor, mas também no demais

paises (CHAGAS, 2004). Desse modo,

o sistema internacional de propriedade industrial, no qual as patentes compdem um
subsistema, ¢ construido sobre a base de intimeros tratados internacionais, regionais e
bilaterais versando sobre as mais diversas matérias e assuntos especificos (MACEDO;
BARBOSA, 2000, p.21).

A primeira conferéncia internacional para estabelecer acordos multilaterais foi
realizada em Viena em 1873 (INPI, 2005, p. 8). Ela foi uma precursora do que culminou com
a primeira convengao que deu origem ao Sistema Internacional da Propriedade Industrial, a
Convencao da Unido de Paris (CUP) realizada em 1883, em Paris (CHAGAS, 2004), sendo o
Brasil um dos 11 paises signatdrios e um dos paises pioneiros na definicdo dos institutos da
propriedade industrial (MACEDO; BARBOSA, 2000) — patentes em geral, marcas,
indicacdes de procedéncia e a protecao a concorréncia desleal.

Trés principios fundamentais denominados mandatarios foram estabelecidos

pela CUP e sdo relevantes de ser mencionados:
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e Independéncia de Privilégios — também conhecido como principio da territorialidade,
prevé que os efeitos legais a que estdo submetidas as patentes em um pais, nao sio
obrigatoriamente os mesmos para paises signatarios, reconhecendo, portanto, a
legislacdo nacional de cada pais signatario.

e Trato Igual — estabelece uniformidade de tratamento aos paises signatarios, a ser
aplicada tanto aos depositantes nacionais quanto aos estrangeiros, valendo para todos

os mesmos direitos, sujeitando-os as mesmas penalidades em caso de infracdes; e

e Prioridade Unionista — este direito ¢ considerado a propria razdo de ser da Convencao
por se capaz de criar um “sistema”. Ele preconiza que ap0s a realizacdo do deposito de
patente em qualquer pais membro da CUP, o interessado tera o direito ao prazo de 12
meses para PI, e 6 meses para MU de prioridade para efetuar o deposito do mesmo
invento nos outros paises signatarios que lhe interesse, sem prejuizo do quesito de
novidade (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 122).

Atualmente, a CUP conta com 164 paises membros e sua operacionalizacio se
da por meio de uma das agéncias especializadas do Sistema da Organizagao das Nagdes
Unidas (ONU), a Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)’, organismo
supranacional com sede na cidade de Genebra e foi constituido em 1967. Seu objetivo
principal ¢ o de promover a harmonizagdo e simplificacdo das normas e praticas referentes a
propriedade intelectual junto aos 179 paises membros (THEOTONIO, 2004).

Os tratados internacionais representam mecanismos importantes de
harmonizagdo das legislagdes nacionais, de interacdo multilateral e, de forma especial, de
garantia de direitos de propriedade em diversos paises que participam deles, sendo que,
geralmente, buscam tratar dos aspectos relativos aos campos de protecdo juridica
(BUAINAIN et al., 2005). Cada pais, como na¢do soberana, deve regulamentar internamente
aspectos de propriedade intelectual, conforme exposto no principio de independéncia de
privilégios pela CUP. Tais regras estabelecidas para o sistema nacional de patentes afetam de
maneira intrinseca o desempenho da protegdo de novos conhecimentos e tecnologias no

ambito interno ao pais, bem como, em suas rela¢des internacionais.

% A Organizagdo Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) se refere a0 mesmo organismo ja mencionado
anteriormente como World Intellectual Property Organization (WIPO) do nome original em iEmpresa Eé&s.
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Os principais acordos e tratados internacionais em matéria de patentes estao

dispostos no quadro 3.1:

ANO ACORDO/TRATADO O QUE ESTABELECE
Tratado de Cooperagao em Matéria de F1rquo em Was.hl.ngtf)n, objetiva .fac1l1tar N
1970 reduzir os custos iniciais nos procedimentos de
Patentes (PCT). .
pedidos de patentes.
. ~ . Firmado em Estrasburgo, estabelece um sistema de
Classificagdo Internacional de Patentes . ~ L
1971 (CIP) classifica¢do por ramo de técnica para ser adotado
) nos paises membros.
Tratado de Budapeste — Deposito de Firmado em Budapeste, estabelece procedimentos
1977 microorganismos para Finalidade de e exigéncias para depdsito e guarda de
Protecdo por Patente. microorganismos para fins de protecdo patentaria.
Firmado em Marrakesh, como parte de um tratado
Acordo sobre Aspectos Comerciais de maior que criou a OMPI, estabelece negociagdes
1994 Direitos de Propriedade Intelectual acerca do comércio internacional, possuindo
(TRIPS). importancia substantiva semelhante e
complementar a CUP.

Quadro 3.1 — Principais acordos e tratados internacionais de propriedade industrial.
Fonte: Adaptado de Macedo e Barbosa (2000).

3.3 Propriedade Intelectual Como Estimulo ao Desenvolvimento Econéomico

Atualmente, e cada vez mais, o desenvolvimento econOmico esta
fundamentado na capacidade de os paises gerarem, apropriarem-se ¢ aplicarem conhecimento
na geracdo e distribuicao de riquezas, observando-se de maneira progressiva novas formas
intangiveis para o capital. Sob um olhar para o setor privado, o capital ou ativo intelectual das

empresas tem sido a base sobre a qual se assenta sua competitividade, de modo que

o controle da producdo de riqueza e a possibilidade de valorizagdo do capital
desloca-se do fazer para o saber, do tangivel para o intangivel [...] Nesse contexto
cresce a importancia da propriedade intelectual como institui¢do necessaria para dar
protecdo e facilitar a valorizagdo econdmica dos ativos intangiveis (BUAINAIN et
al., 2005, p.11).

Para Macedo e Barbosa (2000), o desenvolvimento econdmico necessita de um
fluxo permanente de novas idéias para melhorar a produtividade e abrir mercados mediante o
langcamento de novas mercadorias que, por sua vez, promovem a regeneragao e reciclagem de
industrias em declinio e abrem novos campos de investimentos.

Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias eficientes para a prote¢ao da
propriedade intelectual figura como elemento essencial para um pais que demanda a

implementagdo de estratégias competitivas de ordem global, as quais devem permitir as
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empresas alcancar melhores condigdes de participagdo no mercado para seus novos produtos e
processos (THEOTONIO, 2004).

Albuquerque (1998) tratando de indicar uma abordagem adequada acerca do
papel das patentes no processo de inovacdo, bem como de forma mais ampla no
desenvolvimento econdémico, considera que a abordagem neo-schumpeteriana ¢ adequada,
pois identifica, primeiramente, o capitalismo como um sistema dinamico em que a introducao
de inovacdes ¢ uma caracteristica central. E, em segundo lugar, considera decisiva a
construcdo de instituigdes para estruturagdo desse sistema.

Tais instituicdes, de posse de bens intangiveis passiveis de serem
comercializados, sdo capazes de executar o que Terra (2001) chama de capitalizagao do
conhecimento, o qual vem se tornando a base para o desenvolvimento econdmico. Nesse
ponto, ela menciona que as politicas cientificas, tecnoldgicas e industriais fundem-se, sendo
importante discutir novas relagdes entre ciéncia e propriedade, especialmente no ambito do
trindmio empresa-governo-estado.

Contudo, para que seja possivel a capitalizagdo da ciéncia, faz-se necessario
asseverar o conhecimento enquanto propriedade privada. Essa possibilidade de apropriacao do
conhecimento incorporado em produto ou em processos produtivos que representam valor
econdmico permite a comercializacao e crescente valorizacao de seu instrumento, os direitos
de propriedade intelectual.

A relevancia das patentes, em especial, para o desenvolvimento econdmico
pode ser analisada através de um prisma pelo qual se olha de diferentes angulos. Por uma
vertente econdmica, ¢ ressaltada a questdo da apropriabilidade, na qual as patentes devem ser
estudadas enquanto um dos mecanismos de apropriagdo de inovagdes utilizados em
economias capitalistas (ALBUQUERQUE, 1998). Com foco no estimulo a inovacdo, as
patentes t€ém importancia cada vez maior para compensar gastos crescentes em P&D. Tal fato
tem levado a uma espécie de “corrida patentaria” que objetiva aproveitar a maior capacidade
de codificagdo do conhecimento e aproprid-lo sob forma juridica (BUAINAIN et al., 2005). A
patente objetiva, nesse caso, criar condigdes para que agentes privados se interessem no
desenvolvimento de novos produtos e processos visando lucros, com a expectativa de obter
retorno frente ao investido.

De acordo com Machlup e Penrose (1950), hd quatro argumentos tedricos
principais que explicam a importancia das patentes para o sistema econdmico, sao eles: 1)
Teoria da Propriedade, que descreve o direito natural do inventor de possuir sua invengao; ii)

Teoria da Remuneracao, tem como idéia central a recompensa ao inventor como contrapartida
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ao mesmo por ter contribuido ao progresso tecnoldgico; iii) Teoria do Contrato ou Teoria da
Publicacdo baseia-se na troca feita entre a sociedade e o inventor, por meio do qual ha
remunera¢do ao segundo e acesso a informacao pela primeira; e iv) Teoria dos Estimulos, que
considera as patentes como instrumento juridico capaz de fomentar o avango tecnologico.

Considerando abordagens tedricas mais recentes, Mazzoleni ¢ Nelson (1998)
descrevem também quatro teorias desenvolvendo-as sobre concepgdes de utilidade para o
sistema econdmico. A primeira, “patentes motivam a invencao”, pressupde a expectativa de
que a patente estimula invengdes uteis, tendo como foco o retorno de custos de P&D na
industria, correspondente, portanto, a Teoria dos Estimulos de Machlup e Penrose (1950). A
segunda, “patentes induzem ao desenvolvimento e comercializacdo de invengdes” tem forca
especial no contexto académico e instituigdes de pesquisa em geral, que fazem uso de patentes
para dar formato a conhecimentos vendaveis, levando invengdes até as empresas que de fato
podem investir em sua implementagdo, completando seu desenvolvimento até a
comercializacao de produtos.

A terceira, “patentes induzem a descoberta de invencdes”, pois encorajam e
provéem um veiculo para descoberta por meio de uma ampla difusdo de novos conhecimentos
técnicos, aumentando as possibilidades de uso dessas técnicas por outros aplicadores de
conhecimento, especialmente as empresas, funcionando, portanto, como mecanismo de
publicidade. Esse aspecto estd compreendido na Teoria do Contrato de Machlup e Penrose
(1950). Por fim, a quarta, “patentes sdo capazes de ordenar a exploracdo de uma gama de
aplicadores de tecnologia”, a qual tem base na constru¢do de um sistema cumulativo de
tecnologias, no qual uma invencao inicial enseja uma ampla gama de novas descobertas,
dando énfase ao potencial surgimento de novos conhecimentos, a exemplo dos estudos
desenvolvidos sobre técnicas de sequenciamento de rDNA e cédigos de fragmentacdo de
genes.

Adicionalmente, a teoria denominada “Intellectual Property Rights” tem
obtido destaque crescente ao enfatizar o critério de exclusividade na exploragdo da tecnologia,
sendo tal possibilidade capaz de tornar disponivel pelo individuo sua propriedade (material e
imaterial), privando outros do mesmo acesso, o que determina o uso econdmico de sua
propriedade (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2005). Disto se ressalta que a garantia de protegio
juridica contra imitagdo e violagdo do conhecimento tecnoldgico faz com que as patentes
sejam um instrumento de fato vélido.

SHERWOOD (1992) defende o significado potencial de uma protegao

eficiente a propriedade intelectual nos paises em desenvolvimento, argumentando que tal,
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como parte da infra-estrutura da nacdo, contribui para mudanga técnica, difusdao do
conhecimento, expansdo dos recursos humanos, financiamento da tecnologia, crescimento
industrial e desenvolvimento econémico. Tendo estudado os casos do México e do Brasil, o
autor desenvolveu abordagens empiricas adequadas a paises ndo avancados e verificou a
existéncia de efeitos positivos da adoc¢ao dos direitos de propriedade intelectual. A protec¢ao
forte desses direitos estimula a transferéncia de altos custos em P&D do setor publico para o
setor produtivo, podendo inclusive haver aproximagao de ambos os setores nessas atividades.
Prosseguindo, uma vez aberto o acesso a tecnologia dentro das empresas pode
haver mudangas nos padrdes de treinamento interno, propiciando maior interagdo entre os
empregados seniores e os iniciantes através do trabalho em equipe voltado a criatividade e
inventividade. Esse contexto nas empresas gera a perspectiva de carreiras mais promissoras
voltadas as areas técnicas e cientificas, fortalecendo a capacidade produtiva do pais e, de
forma mais ampla, segue ao processo de formalizagdo e seriedade da gestdo tecnoldgica uma

confiabilidade perante a captacao de capital estrangeiro e empreendedorismo interno.

3.4 Aspectos-Chave na Gestao da Propriedade Intelectual

Ao tratar do estudo da transferéncia de tecnologia por meio de patentes, ha
algumas questdes peculiares desse mecanismo especifico que precisam ser consideradas.
Aqui, sdo tratados trés pontos mais relevantes para o presente trabalho, a saber: aspectos de
processamento de pedidos de depodsito de patente no Brasil, a questdo da titularidade de

patentes universitarias e o periodo de graca.

e Consideragoes sobre a Concessao de Patentes no Mundo e no Brasil

Um primeiro ponto que deve ser tocado ¢ uma critica que se faz ao
desempenho do Estado na figura do INPI no referente a analise e julgamento de um pedido de
privilégio de inven¢ao. O longo tempo transcorrido entre o pedido de deposito (application) e
seu respectivo exame pelo INPI configura-se como um fator desestimulante a atividade de
patenteamento por parte de empresas e universidades.

Assumpg¢ao (2000) verificou que pedidos de depodsito de patentes de
universidades brasileiras demoraram, durante a década de 1990, 7 a 9 anos em média para
serem analisados. Vale lembrar, que nos EUA esse prazo ndo costuma exceder 2 a 3 anos,

evidenciando a necessidade de aprimoramento na gestdo da propriedade intelectual no Brasil.
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Apesar de ter sido um dos primeiros paises a aderir a acordos internacionais sobre patentes,
como foi com a Convengdo de Paris, o sistema de patentes brasileiro tem sido preterido,
especialmente no que tange a disseminagdo de cultura de patenteamento, bem como, da
preocupagdo de dotar de maior agilidade seus processos.

Outro aspecto importante s3o os custos para patenteamento, especialmente no
que se refere a extensao internacional da protecao. No Brasil, para o pedido de patente e sua
manutencdo ao longo de seus 20 anos de vigéncia, estima-se um investimento entre R$
6.000,00 a 10.000,00, dependendo da institui¢ao solicitante. Valor considerado baixo em face
de outros sistemas de patentes, particularmente o europeu, que carece ser melhor administrado
no ambito de suas particularidades (GEUNA; NESTA, 2003).

Vale ressaltar que ndo procede a existéncia de uma “patente internacional”.
Erroneamente, alguns usam esse termo para expressar a entrada simultdnea de pedido de
patente em diversos paises do mundo através do Tratado de Cooperacdo em Matéria de
Patentes (PCT), que permite facilidades aos requerentes de patentes em outros paises. Estima-
se que uma patente de larga prote¢do ao longo do globo custe pelo menos R$ 100.000,00,
devido a gastos com tradug¢do do documento, pagamento de taxas, entre outras obrigagdes. A
partir da data de depoésito no pais de prioridade ¢ permitido estender a protecdo em até 12
meses.

Como conseqiiéncia do prazo de um ano estabelecido pelo PCT para extensdo
da protecdo por patente em outros paises apds o depdsito no pais de prioridade, a decisdo
acerca de onde se pretende explorar a tecnologia deve ser tomada rapidamente, sendo que isto
toma parte no contexto das universidades como um grande desafio. Possuindo escassos
recursos para custear o patenteamento, tais instituicdes necessitam encontrar interessados do
setor privado, ou financiamento junto a 6rgaos de fomento para custear a extensdo da protecao
da tecnologia. Caso contrario, é provavel que mercados promissores como algumas

economias avancadas fiquem desprotegidos nesse tocante.

¢ A Questdo da Titularidade de Patentes Universitarias

Ainda que o assunto especifico da titularidade de patentes pareca ser bastante
restrito, ¢ fundamental considera-lo no contexto em que se desenvolvem as novas relagdes
entre universidades e empresas no ambito de sua cooperacdo e eventual surgimento de
invencdes, bem como dos procedimentos legais para invengdes resultantes da pesquisa

académica passiveis de serem patenteadas.
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Embora existam interpretagdes de intimeros autores a respeito do direito
conferido pela patente, devem ser consideradas validas apenas aquelas que oferegam o mesmo
entendimento proposto pela Lei. De acordo com o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial
(LPI) (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996), o direito conferido pela patente se concretiza por
um direito de exclusividade outorgado pelo Estado ao seu “titular”. Este ultimo termo esta
relacionado a titularidade da patente, a qual possui extrema importancia ao delimitar os
direitos e obriga¢des das partes, principalmente quanto a comercializacdo de tecnologia ao
identificar o proprietario do direito de exclusividade (MACEDO; BARBOSA, 2000), cabendo
lembrar que o titular pode ou nao ser o proprio inventor.

Especificamente, quando se trata de patentes em que titular e inventor sao
distintos, e adicionando o aspecto trabalhista estabelecido pela relacdo entre empregador e
empregado, a mesma LPI em seu artigo 88 define que pertence exclusivamente ao
empregador a patente que decorrer de contrato de trabalho cuja execu¢do ocorra no Brasil e
que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos
servigos para os quais o empregado foi contratado (BRASIL, Lei n° 9.279, de 14 de maio de
1996).

Vale ressaltar que a titularidade da patente indica alguns aspectos funcionais,
sendo que os mais relevantes deles para as universidades publicas sdo: a possibilidade de
incluir mais de um proprietario dos direitos do invento, inclusive, em termos percentuais. A
denominada co-titularidade torna possivel também o patenteamento de invengdes decorrentes
de pesquisas em parceria com empresas contemplando ambas as organizagdes, universidade e
empresa. Adicionalmente, a titularidade da patente de uma universidade concede um carater
patrimonial para a universidade sendo possivel um tratamento do invento enquanto
propriedade institucional, ligada a politica cientifico-tecnoldgica da universidade.

A divergéncia nas politicas das diferentes instituicdes que lidam com
propriedade intelectual constitui-se em uma das implicacdes decorrentes da titularidade das
patentes. H4 necessidade de conciliar interesses dos diferentes titulares de uma mesma
tecnologia patenteada, principalmente nos aspectos relacionados ao licenciamento, podendo
haver a possibilidade de uma “disputa” pela gestdo da patente pelos escritérios de propriedade
intelectual das institui¢des envolvidas. Ainda, de forma agravante pode o inventor nao se
comprometer com a transferéncia de tecnologia devido a ndo concordincia com a gestdo da

propriedade, gerando possiveis conflitos no processo.

e O Periodo de Graga
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O periodo de graca representa um dilema que nasceu junto com as proprias
patentes no contexto da academia. Publicar versus patentear ¢ o centro dessa questdo. O termo
“periodo de graga” ¢ utilizado na LPI e prevé que, caso informagdes tenham sido publicadas
acerca do invento por seu inventor, esse tera, mediante comprovacao devida, até 12 meses
para proteger sua descoberta tecnologica por meio de patente.

O periodo de graga pode ser entendido como um periodo especifico de tempo
que precede o depdsito da patente durante o qual, mesmo que alguém deposite algo sobre a
matéria, ndo tera prioridade com respeito ao pedido de patente do pesquisador (GEUNA;
NESTA, 2003). Constitui-se, portanto, em mecanismo legal que permite a atividade de
patenteamento dos pesquisadores universitarios para potencialmente compatibilizar esta
atividade com a disseminagdo de publicacdes da ciéncia aberta.

Recentemente, a idéia de periodo de graga tem ganhado espago como
objetivando conciliar o crescimento de recompensas de valor econdmico do conhecimento
cientifico com o secular valor da ciéncia aberta. Geuna e Nesta (2003) consideraram a questao
relatando uma andlise mais conservadora que V€ nesse mecanismo a abertura de
possibilidades de exploragao de terceiros a partir de publicagdes precoces, reduzindo
potencialmente as vantagens das invengdes a serem protegidas. Por outro lado, relatam que
periodo de graga ja foi instituido em 38 paises incluindo EUA, Japdo, Australia e 3 candidatos
para acesso na Unido Européia, ndo parecendo ter criado maiores incertezas, entretanto, sua
utilizagdo legal tem sido de fato pouco utilizada.

Em derradeiro, cumpre reiterar que tal mecanismo previsto em lei ndo esta
disponivel em todos os paises, sendo, no Brasil, valido. Todavia, seja porque outros paises
ndo aceitam tal mecanismo, seja porque, corre-se o risco de ndo conseguir provar a identidade
entre autores da publicagdo e inventores, além de burocracia adicional, procura-se

preventivamente, primeiro proteger e depois publicar os resultados de pesquisas.

3.5 Legislaciao Brasileira Sobre Propriedade Intelectual

Primeiramente, ¢ necessario dizer que a constante mudanga e atualizagdo de
leis que tratam de um determinado assunto ndo € excecdo para as questoes ligadas a
propriedade intelectual, sendo que seus respectivos dispositivos sdo objeto de constante

atualizacdo que ocorre de forma reflexa a dindmica propria do pais e suas relacdes exteriores.
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O objetivo de tais atualizagdes nao ¢, sendo outro, o da busca em atingir um
equilibrio entre os interesses daqueles que realizam atividade criativa e os interesses da
sociedade, propiciando as garantias legais para protecdo de invencdes e a reunido de
condi¢des favoraveis a captacdo de recursos estrangeiros que possam gerar inovagao
(SCHOLZE; CHAMAS, 1998).

Os principais dispositivos legais vigentes no Brasil sobre propriedade

intelectual sdo apresentados abaixo (quadro 3.3):

Lei Data Teor

Regula direitos e obrigagdes relativos a Propriedade Industrial.
Lei 9.279 14/05/1996 | Regulamentada pelos decretos Nr.2.533/1998 e Nr.3.201/1999. Alterada
pela Lei Nr.10.196/2001.

) Institui a Lei de Prote¢ao de Cultivares, e da outras providéncias.
Lei 9.456 | 25/04/1997 | Regulamentada pelo decreto Nr. 2.366/1997.

Dispde sobre a protecao da Propriedade Intelectual de programas de
Lei 9.609 19/02/1998 | computador, sua comercializa¢do no pais, e d4 outras providéncias.
Regulamentada pelo decreto Nr. 2.555/1998.

Altera, atualiza e consolida a legislagdo sobre Direitos Autorais e da
Lei 9.610 19/02/1998 | outras providéncias. Regulamentada em parte pelo decreto Nr.
2.894/2001. Outras informacdes, decreto de 13/03/2001.

Altera e acresce dispositivos a Lei Nr. 9279/1996, que regula direitos e

Lei 10.196 | 14/02/2001 obrigacdes relativos a Propriedade Industrial.

Dispde sobre a protecdo de informagdo ndo divulgada para aprovacédo da
Lei 10.603 17/12/2002 | comercializag@o de produtos farmacéuticos e afins, ¢ da outras
providéncias.

Dispde sobre incentivos a inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnologica
Lei 10973 | 02/12/2004 | no ambiente produtivo e da outras providéncias. Regulamentada pelo
decreto Nr.5.563/2005.

Quadro 3.2 — Legislacdo atual sobre propriedade intelectual no Brasil.
Fonte: Baseado em Ministério de Ciéncia e Tecnologia (2006).

A Lei 9.279/96, também conhecida como Lei de Patentes, substituiu o antigo
Codigo de Propriedade Industrial (Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971). Embora trate da
propriedade industrial como um todo, esta lei ¢ a mais abrangente e direta na regulamentacao
de patentes. Os efeitos dela, particularmente no contexto universitario, foram vistos pelo
crescimento do interesse dessas instituigdes pelo patenteamento, resultando em crescimento
significativo da participagdo dessas instituicdes no sistema de patentes a partir de 1997
(ASSUMPCAO, 2000).

Um avango importante se refere ao que determinaram os artigos 88 e 89 da
Lei, pelos quais inventores passaram a participar dos ganhos econdmicos resultantes da

exploragdo da patente (SCHOLZE; CHAMAS, 2000). Outro aspecto da Lei que também deve
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ser ressaltado se refere a extensao da possibilidade de protecdo a campos tecnologicos em que
¢ forte a pesquisa universitaria, como o que se liga a inddstria farmacéutica (ASSUMPCAO,
2000).

Nesse tocante, Fujino, Stal e Plonski (1999, p.46) asseveram grande
importancia, alegando que “a intensidade do processo de transformagdo do conhecimento
gerado na universidade em produtos e processos que beneficiem a sociedade depende da
politica de prote¢do do conhecimento vigente na universidade”.

No Brasil, houve avangos significativos at¢ 1998 no sentido de assegurar
adequada protecdo da invengdo do pesquisador brasileiro e criar ambiente favoravel ao
investimento por parte do setor produtivo. Tornaram-se entao urgentes, a elaboracdo de uma
politica e o estabelecimento de diretrizes no sentido da criar ambiente propicio a inovacao
envolvendo as universidades (FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999).

Mais adiante, ¢ relatado que as profundas alterag¢des realizadas na legislacao de
propriedade intelectual no Brasil permitiram ao pais colocar em vigor mecanismos que
privilegiem a intensificacdo do intercambio entre instituicoes de pesquisa (SCHOLZE,;
CHAMAS, 2000). Entretanto, ainda era real a necessidade de maior clareza legal e incentivos
para a atividade combinada de diferentes agentes nas atividades de P&D&I, lacuna essa que
resultou na legislacdo mais recente sobre o tema.

A Lei 10.973/04, chamada de Lei de Inovagdo Tecnoldgica por alguns autores
(KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA, 2005) representa, contemporaneamente, a mais
importante diretriz governamental para as atividades cooperativas entre os agentes do sistema
nacional de inovacao brasileiro. Ainda, é considerada marco de referéncia institucional
brasileiro no tocante a propriedade intelectual (BUAINAIN, et al., 2005).

Contextualizando, Buainain et al. (2005) explicam que, em fun¢do de uma
elevada prote¢do do mercado doméstico e uma orientacdo muito voltada “para dentro”, as
empresas brasileiras nao foram incentivadas a investir em P&D, sendo a importacdo de
tecnologia pratica comum na maioria das empresas. Entretanto, apds uma politica industrial
fortemente criticada na década de 1990, ha expectativa de que politicas de inovagdo, baseadas
na Lei de Inovagdo e nos Fundos Setoriais, levem a um crescimento do envolvimento do setor
industrial com P&D.

Alguns artigos da Lei sdo particularmente relevantes para a presente
abordagem, partindo dos mais genéricos em dire¢do aos mais diretamente relacionados a

matéria que trata este trabalho, eles sdo sintetizados no quadro 3.4.
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Lei de Inovacio (Lei 10.973/2004 regulamentada em outubro de 2005)
Da permissdo para o afastamento de pesquisadores para a criacdo de empresas durante até 3
anos, renovavel por igual periodo, buscando estimular o empreendedorismo;
Concede permissdo legal para empresas utilizarem de estrutura laboratorial publica para
Artigo 4 | atividades de inovagdo, estimulando pesquisas cooperativas entre institui¢des cientifico-
tecnologicas — ICT’s e setor produtivo.
Estabelece que as ICT’s disponham de ntcleos de inovagdo tecnoldgica. Trata-se exatamente
dos ja referidos ETT’s;
Estabelece que pesquisador devera consultar a ICT sobre resultados de pesquisas que derem
Artigo 12 | origem a inventos antes de publicar os mesmos, a fim de submeter ao julgamento da ICT sobre
0 patenteamento do invento;
Faculta as ICT’s a celebragdo de contratos de transferéncia e licenciamento de tecnologia para
exploracdo de criacdes desenvolvidas por elas;
Faculta as ICT’s acordos de parceira no desenvolvimento de tecnologias de produto ou processo
com institui¢des publicas e privadas. Em especial, o paragrafo 2 menciona a necessidade de
Artigo 9 | prever em contrato acordo sobre a titularidade da propriedade intelectual dos signatarios. E o
paragrafo 3 indica a propor¢ao nos resultados da propriedade intelectual medida pelo montante
do valor agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria;
Assegura ao criador/inventor participagdo entre 5% a 33,3% nos ganhos economicos, auferidos
pela ICT resultantes de licenciamentos de tecnologia.
Quadro 3.3 — Artigos da Lei de Inovacdo mais relacionados a propriedade intelectual.
Fonte: Baseado na Lei de Inovacédo de 02/12/2004.

Artigo 15

Artigo 16

Artigo 6

Artigo 13

Segundo a analise de Stal e Fujino (2005, p.9) “a Lei de Inovagdo propde a
criacdo de um novo marco regulatorio que visa estimular a geracao de patentes e transferéncia
de tecnologia das universidades para o setor privado” sendo que devera constituir-se em um
dos principais pontos de referéncia da Politica Industrial, Tecnologica e de Comércio Exterior
(PITCE). Complementarmente, Kruglianskas e Matias-Pereira (2005) afirmam que a Lei
devera funcionar como instrumento de suporte para ultrapassar o obstaculo da dependéncia
tecnologica do pais.

Mesmo uma analise superficial dessas disposicdes legais permite o
entendimento de que o governo brasileiro se atentou para mudangas no cendrio do
desenvolvimento tecnoloégico. Por um lado, buscou formalizar relagdes e fatos ja existentes e,
por outro, indicar os caminhos para o desenvolvimento tecnologico cooperativo as ICT’s que
permaneciam desorientadas quanto a essas questdes. Em outras palavras, veio a suprir uma
lacuna na politica industrial e tecnoldgica do pais (KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA,
2005).

A amarragdo entre alguns artigos permite verificar um esfor¢co do governo em
induzir o aumento de patentes universitarias e licenciamento de tecnologias ao setor
produtivo. Nesse sentido, o artigo 12 exige que o pesquisador que tenha alcangado resultados
de pesquisa passiveis de serem patenteados a consultar o nucleo de inovagao tecnoldgica, que,
por sua vez, devera necessariamente existir por for¢ca do artigo 16. Uma vez protegida a

tecnologia, a ICT podera entdo celebrar contratos de transferéncia de tecnologia, conforme
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artigo 6, ¢ ficar com parte dos rendimentos oriundos de licengas, além de motivar o
pesquisador, podendo conceder, a titulo de prémio, a este, o percentual de at¢ 1/3 dos
rendimentos, tal qual estd exposto no artigo 13. Alternativamente, também ¢ possivel que o
pesquisador se interesse por abrir uma empresa para levar ao mercado produtos alcancados de
suas pesquisas, valendo-se nesse caso, do artigo 15.

Da perspectiva da criacao e transferéncia de conhecimento ¢ possivel analisar
que ao permitir e estimular a cooperagdo U-E e a transferéncia de tecnologia, autorizando
professores a freqlientarem empresas e pesquisadores privados freqiientarem laboratorios
publicos, objetivou-se dar oportunidades para que o conhecimento tacito existente na pesquisa
académica ndo permanega restrito as universidades. Pois, comumente, os pesquisadores com
regime de trabalho em tempo integral ndo tém oportunidades de manter relagdes com o
mercado. Assim, a transferéncia de tecnologia avanca no sentido de que, se o conhecimento
tacito ¢ fundamental para o sucesso desse processo, agora ele podera ser viabilizado de
maneira mais ampla e consistente, ao contrario da situagdo anterior.

Uma critica que se faz ao se tratar especificamente do estimulo aos inventores
empregados € que o limite de 1/3 nos royalties auferidos para a ICT pode ser muito baixo. Em
alguns paises como EUA e Israel esse percentual ndo ¢ definido e, algumas vezes chega a
50%. O avanco nesta legislagdo em relacao a anterior — LPI 1996 foi o estabelecimento de um
minimo de 5% para o inventor, sendo que antes poderia até ndao haver remuneracdo.
Ampliando a visdo, percebem-se grandes diferengas na conducdo desta problematica da
compensagdo econdmica a inventores empregados. No Japao, os pesquisadores assalariados
de empresas ndo costumam estar incluidos em qualquer beneficio decorrente de atividade
inventiva, enquanto que nos EUA ¢ mais comum que existam ja no contrato de emprego,
especificagdes tratando de recompensas para eventuais invencdes, podendo gerar grande
retorno econdmico individual para o inventor (OMPI, 2002).

Voltando ao caso brasileiro, Stal e Fujino (2005) realizaram um estudo util
para ponderar as expectativas da lei no caso brasileiro. Assumindo como hipdtese um impacto
positivo da Lei sobre as universidades, o estudo buscou dados empiricos junto a 26 empresas
socias da ANPEI, a fim de verificar a visdo do setor. Ressaltando-se que a pesquisa foi
realizada antes da regulamentacdo da referida Lei, verificou-se que, 65% dos empresarios
acreditam que a Lei contribuird apenas parcialmente para solucionar os problemas existentes,
sendo que 35% mencionaram que houve omissdes nas disposi¢cdes que ndo deveriam ocorrer,
sendo que 2/3 dos entrevistados consideraram que as universidades foram mais beneficiadas

pela determinagao legal.
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Por fim, um dos temas mais polémicos abarcados pela Lei se relaciona ao
licenciamento de patentes universitarias, os quais poderao ser feitos com exclusividade desde
que precedida de publicagdo de edital publico (artigo 6°). A questdo da exclusividade ¢ de
extrema importancia ao interesse das empresas, ja que 73% dos entrevistados na pesquisa
declararam ser fundamental para empresa a exclusividade no licenciamento (STAL; FUJINO,
2005), de modo que esse foi um avango significativo no estimulo a comercializagao do

conhecimento gerado nas universidades.
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4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA POR MEIO DO LICENCIAMENTO DE
PATENTES

Este capitulo cumpre o papel de integrar os dois temas, na perspectiva de que
as bases ja fornecidas a respeito de patentes sirvam para o melhor entendimento do processo
de transferéncia de tecnologia de universidades que se utiliza da propriedade intelectual. Mais
precisamente, com foco no uso das patentes, as indicagdes de como esse processo tem sido
analisado e quais conclusdes traz a literatura acerca dele foram até o momento reservados
para esta parte do trabalho.

Em principio, tem-se que o licenciamento de patentes implica naturalmente em
um processo de transferéncia de tecnologia. Esse mecanismo, no ambito da cooperagdo U-E,
esta relacionado diretamente a comercializacdo ¢ ao aferimento de lucros sobre inovagoes,
sendo que se adota como pressuposto para este trabalho que as patentes tém se fortalecido
enquanto instrumento para transferéncia de tecnologia universitaria (GARNICA;
TORKOMIAN, 2005a). Além disso, elas também se destinam a considerar a protecdo do
conhecimento na universidade, o estimulo ao inventor e a €tica quanto ao retorno econdomico
ao investimento feito na pesquisa académica. Acerca disso, a literatura nacional disponivel
ndo apresenta um vasto nimero de trabalhos sobre as relagdes que permeiam essa pratica em
especifico.

Jé a literatura internacional mostra-se bastante desbalanceada, de modo que sdo
fartos os trabalhos realizados nos EUA, passando para um nimero razoavel de dados acerca
do contexto na Inglaterra, e uma escassez de experiéncias relatadas na parte mais oriental do
globo e mesmo de alguns paises da propria Europa. Como parte dos objetivos deste capitulo
procura-se sistematizar tal literatura, obviamente sem a pretensdo de exauri-la.

Desse modo, busca-se com este capitulo apresentar, introdutoriamente,
consideracdes acerca do licenciamento de tecnologia e uma descri¢do sucinta desse processo.
Ainda, uma abordagem acerca do papel dos, aqui denominados, escritdrios de transferéncia de
tecnologia e, por fim, relatos da experiéncia de licenciamento de patentes em outros paises,
mais precisamente dos EUA, Inglaterra e Israel, finalizando com a experiéncia brasileira

sobre o patenteamento e gestdo de tecnologias nas universidades.

4.1 Licenciamento de Tecnologia Universitaria
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A protecao de inventos por meio de patentes precede o licenciamento de
tecnologia de forma que a patente configura-se como um ativo de seu titular. De acordo com
Macedo e Barbosa (2000), a tecnologia patenteada pode ser usada, usufruida, alugada ou
vendida a exemplo de outros ativos, havendo a possibilidade de transferir os direitos de
exploracdo da patente integralmente ou parcialmente. No Brasil, o INPI ¢ a autoridade a quem
compete a averbagdo de contratos de transferéncia de tecnologia, passando o contrato, desta
maneira, a produzir efeitos perante terceiros. Entretanto, observa-se que esse procedimento
ndo ¢ pratica comum, ndo obstando, por sua vez, a existéncia de contratos diretos entre os
interessados (INPI, 2006).

Para Macedo e Barbosa (2000, p.47), o licenciamento de tecnologia ¢ a
negociacdo mais usual dentre as alternativas para as patentes. Denomina-se licenca “a
permissdo concedida pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou parcialmente os
direitos de sua patente ou de um pedido”. No que se refere a transferéncia de tecnologia, por
ser clara e distinta, e explicitamente regulada por lei, a patente pode ser considerada como um
adequado objeto para transferir conhecimentos técnicos necessdrios a producdo de
determinada mercadoria.

Nessa direcdo, vale ressaltar o cardter meio que o patenteamento nas
universidades deve assumir, pois tal processo € caro e sO tem razao de ser com objetivo de
que a invengdo a ser protegida seja explorada comercialmente; caso contrario se tornard
apenas motivo de orgulho para seus inventores e de admiragdo por parte de seus pares (STAL;
FUJINO, 2002). Assim, deve ficar claro que o papel da propriedade intelectual para as
universidades publicas, especialmente da protecao por meio de patentes, ¢ distinto em relagao
as empresas que patenteiam, via de regra, para obter monopodlio de exploracdo do mercado.
Por outro lado, as universidades ndo patenteiam para si, mas buscam proteger, codificar o
conhecimento e tornar a invengdo vidvel economicamente (GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002).

De acordo com Souza Neto e Stal (1998 apud CHAGAS, 2004), a
universidade, de posse de propriedade intelectual, pode seguir trés possibilidades:

e Concessao de opcao para uma licenga — onde o patrocinador pode optar por licenca de
exploragdo futura;
e Concessao de uma licenca — onde o contrato de pesquisa ja define a concessdo de

licenga para o patrocinador;
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e Direito de primeira recusa — na decisdo do patrocinador de decidir pela licenga depois,
em nao havendo acordo com a universidade nesse periodo determinado, a
universidade podera negociar com outras institui¢des a propriedade intelectual.

Mais precisamente, hd diversos tipos de licencas que a universidade pode
conceder, tais como: a) licenga ndo-exclusiva — livre do pagamento de royalties com ou sem
direito de sublicenciamento; b) licenca exclusiva - com pagamento de royalties em area
especifica podendo a empresa sublicenciar; ¢) licenca exclusiva - com pagamento de royalties
podendo sublicenciar; e d) licenga exclusiva sem pagamento de royalties, incluindo direito de
sublicenciar.

Os acordos de licenciamento de tecnologia universitaria, com exce¢do dos
relativos a softwares e materiais reagentes, invariavelmente incluem entradas e royalties como
forma de remuneracdo. Muitos acordos de licenciamento também incluem clausulas de
pesquisa contratada e, crescentemente, também tratam de equidade na distribuicdo de
rendimentos (JENSEN; THURSBY, 2001).

No contexto do licenciamento universitario observa-se a indefinicdo de muitos
aspectos fundamentais relacionados a gestdo da propriedade intelectual. Ha diferentes
entendimentos por parte de universidades acerca do uso da Lei 8.666/93 que prevé o processo
licitatério para comercializacdo de tecnologia originada exclusivamente com recursos
publicos. Em alguns casos, a pesquisa realizada dentro da universidade encontra gargalos de
financiamento, bem como de meios fisicos para sua continuidade. Esta etapa de pesquisa em
que a tecnologia ainda ¢ bastante incipiente exige o estimulo da exclusividade de exploracao
da tecnologia futuramente pela empresa que aplicou recursos para seu desenvolvimento
(STAL; FUJINO, 2005).

De acordo com o grau de importancia para a empresa quanto a exploragao
monopolista da tecnologia no mercado, ou devido a estratégia de ndo revelar seus processos e
produtos em patentes, as empresas nem sempre se sentem atraidas por tecnologias patenteadas
por universidades. Em pesquisa realizada nos Estados Unidos juntamente com 182 empresas
foram investigadas as razoes que justificavam o desinteresse dessas empresas em licenciar
tecnologias de universidades (THURSBY; THURSBY, 2000 apud GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002).

Os aspectos mais fortes para o desestimulo das empresas constatados foram: 1)
tecnologias pouco desenvolvidas; 2) pesquisas pouco relevantes para seus negocios; 3)

desestimulo devido a burocracia e limitagdes impostas; 4) politicas de licenciamento e desejo



76

de académicos em publicar; e 5) conflitos de natureza cultural como a complexidade
universitaria que atravanca negocios e a inexperiéncia de 6rgaos de apoio.

Ressalta-se que o licenciamento de tecnologia ou transferéncia de tecnologia
constitui-se, conforme alertam Santos e Solleiro (2004, p.797), em um processo caracterizado
pela especificidade, em que quase toda a transacdo ¢ diferente: “cada tecnologia é diferente,
seja pelo estagio de desenvolvimento em que se encontra, seja pelo setor industrial a que se
aplica”. Ainda, as relagdes com os inventores sdo distintas em cada caso, assim como a
protecdo da propriedade intelectual e as relagdes com os licenciantes também o sdo.

Um dos desafios enfrentados pelas organizagdes que gerenciam o
licenciamento de tecnologia esta na etapa diretamente anterior. A atribuicdo de valor
monetario a uma dada tecnologia, ou valoragdo tecnoldgica representa uma tarefa altamente
complexa, qual seja a de buscar parametros corretos para toda e qualquer decisdo a ser tomada
acerca da propriedade intelectual e negocios oriundos dela. A primeira razdo para valoragao
tecnologica €, em sintese, a transformacao da propriedade intelectual em produto, sendo que ¢
propositado mensurar os investimentos e expectativas de retorno cabiveis a cada parte
envolvida no desenvolvimento de inovagdes. Em suma, a valoracdo de tecnologia auxilia o
titular a tomar decisdes sobre a forma mais eficaz de comercializar a tecnologia em fungao
dos custos da utilizagdo, da protecao, venda e troca desse ativo no mercado (OMPI, 2003).

Entre as diversas razdes para mensurar e precificar a propriedade intelectual no
contexto universitario, pode-se destacar: a concessao de licengas; compra e venda de ativos de
propriedade intelectual, elemento de apoio em caso de litigio, reducdo de custos de patentes
com baixas expectativas de retorno e atracao de investidores e acionistas.

A LES-BRASIL, Grupo Brasileiro que compde a Licensing Executives Society
International (LESI) discutiu, em 2004, acerca dessa problematica em evento, onde foram
apresentadas trés perspectivas basicas para precificacdo da tecnologia, sdo elas:

1) avaliagdo econdmica de todos os contratos associados aquela marca e
produto;

2) analise do investimento em termos de quanto se gasta com o produto e
marca, incluindo gastos com midia; e

3) andlise da percep¢do do mercado sobre o produto e marca, buscando
constatar vantagens competitivas frente ao inicio de um novo negécio (REINACH, 2005).

Ainda, a valora¢do tecnoldgica em tudo se relaciona com um acordo de
licenciamento de tecnologia que seja satisfatorio para ambos participantes, de modo que uma

boa avaliagdo da propriedade intelectual pode ajudar um eventual licenciante que deseje
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comparar as condi¢des financeiras de um acordo de concessdo de licenca proposto por um
determinado provedor de tecnologia com os de outros provedores, além de se assegurar que
vale a pena licenciar tecnologia ao invés de desenvolvé-la.

O processo de transferéncia de tecnologia por meio especifico de patentes foi
pouco explorado no ambito brasileiro ainda, até porque tal pratica ndo se configurava como
comum, haja vista que mesmo o patenteamento de tecnologias pela universidade, etapa
anterior de onde parte o processo de licenciamento, ndo ocorria de forma expressiva. Todavia,
alguns trabalhos internacionais levados a cabo por estudiosos do tema, especialmente nos
EUA, tratam de descrever tal processo.

Os passos para transferéncia e comercializagdo de tecnologia sdo basicamente
os mesmos para todas as universidades (CARLSSON; FRIDH, 2002). De maneira bastante
simples e preliminar, a men¢ao de etapas do processo de transferéncia de tecnologia definido
pela AUTM (2003) se resume a trés passos basicos:

1) realizagdo de invengdes;

2) patentear a invencao concomitantemente a publicagcdo da pesquisa académica; e

3) licenciar os direitos das invencdes para a induastria para desenvolvimento e
comercializagao.

O processo de transferéncia de tecnologia de forma ndo detalhada se expressa a
luz da proposi¢@o de diversos autores conforme demonstrado abaixo na figura 4.1 (PARKER;
ZILBERMAN; CASTILLO, 1998; ROGERS; TAKEGAMI; YIN, 2001; THURSBY;
JENSEN; THURSBY, 2001).

Invengoes e Depésitos Licencas Licencas de Receitas
Gastos  — pegeobertas > de > de > Tecnologias > de
em Patentes Tecnologias Producio Licencas
Pesquisa Receitas
Empresas Emprego
Start-ups > ¢
Riqueza

Figura 4.1 - Processo de transferéncia de tecnologia universitaria.
Fonte: Adaptado de Friedman e Silberman (2002).




78

Esse processo assinalado tem foco na geracao de invengdes e comercializagao
de resultados de pesquisa por meio do licenciamento de patentes e criagdo de empresas,
valendo lembrar que outros mecanismos de transferéncia de tecnologia tém processos
especificos e ndo estdo englobados nesse esquema de referéncia.

A explicativa que segue o modelo esclarece que, a partir do surgimento de uma
invengao, segue-se o depdsito da patente e entdo as licencas de tecnologia executadas por
contratos de transferéncia de tecnologia. Esses contratos prevéem a medida da producdo da
tecnologia no ambito da industria e a percepcdo de royalties entre outros detalhes. A
transferéncia de tecnologia podera ser para empresas incumbentes ou start-ups, gerando
emprego € riqueza.

Carlsson e Fridh (2002) também estudaram o processo de transferéncia de
tecnologia e complementam com maiores detalhes do processo a partir do interesse de uma
empresa em comercializar a tecnologia patenteada. Objetivando licenca de exploragdo de

patente, o processo de licenciamento geralmente segue os seguintes estagios:

a) Acordo de Confidencialidade entre empresa interessada e universidade para que se possa
discutir a tecnologia;

b) Plano de Negocios apresentado pela empresa onde sdo explicitadas suas intengdes para

com a tecnologia bem como sua capacidade de utiliza-la seguindo pré-determinagdes;

¢) Minuta do Termo de Licenca, a qual constitui-se no passo mais importante do processo,

onde sdo discutidos aspectos econdmicos-chave da tecnologia a ser comercializada;

d) Acordo de Licenca, que consolida em um mesmo documento os interesses de ambas

organizagdes em todos os aspectos. Tipicamente, tais acordos sdo personalizados para cada
caso e pode ser construido tanto em poucas semanas como em alguns anos (CARLSSON;
FRIDH, 2002).

Assim, seguindo esse caminho mais comum, universidades e instituicdes de
pesquisa gerenciam seu portfolio de patentes através de procedimentos internos a instituicao
que vao desde a decisdo de patentear até a percepcao e utilizacdo de receitas advindas de
royalties. Uma vez que uma instituicdo de pesquisa possui um portfolio de patentes, € preciso
buscar interessados para licenciar tais tecnologias. O papel da patente na universidade ndo ¢
visto como monopolio de produgdo como no caso da empresa, mas ¢ efetivamente um canal
de comercializagdo de novas tecnologias (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Considerando o alto grau de customizagdo dos processos de licenciamento e a
complexidade inerente a gestdo da propriedade intelectual, existem nas universidades

estruturas que visam apoia-los no gerenciamento da transferéncia de tecnologia. O papel
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dessas organizagdes, como elas se organizam, seus objetivos € modo de operagao sdao objeto

da proxima sec¢ao.

4.2 O Papel dos Escritorios de Transferéncia de Tecnologia

Devido as dificuldades em se administrar as diferencas percebidas na
cooperagdo U-E e as peculiaridades inerentes ao processo de patenteamento e transferéncia de
tecnologia, foi proposta como forma de apoio a criacdo de organizagdes de interface para
assistir, apoiar e administrar o processo de transferéncia de tecnologia e de conhecimento do
setor académico para a industria. Tais organizagdes foram denominadas, genericamente, de
escritorios de transferéncia de tecnologia (TERRA, 2001).

Uma definicdo adequada e abrangente desses escritérios, que assume a
perspectiva de comercializagdo do conhecimento gerado em universidades, ¢ a adotada pela

OCDE que declara:

Escritorios de Transferéncia de Tecnologia ou de Licenciamento sdo aquelas
organizagdes ou partes de uma organizag¢do que ajudam, nas organizagdes publicas
de pesquisa, a identificar e administrar seus ativos intelectuais, incluindo a prote¢édo
da propriedade intelectual e transferindo ou licenciando os direitos a terceiros
visando a um desenvolvimento complementar (OCDE, 2003, p. 80).

Quanto a terminologia dessas organizagdes, Santos e Solleiro (2004)
esclarecem que, em alguns paises como EUA e Espanha, a definicdo do termo escritério de
transferéncia de tecnologia possivelmente reflete uma designagdo oriunda de politica
governamental especifica. O Bayh-Dole Act estadunidense ¢ o Plan Nacional 1 + D na
Espanha. Ja no Brasil, tal conceito ¢ mais eldstico, abrigando, inclusive, institui¢des que,
vistos seus objetivos estritos a rigor, ndo se enquadrariam nessa categoria.

Um breve histérico acerca do tema leva a um predecessor dos escritérios de
transferéncia de tecnologia (ETT’s). Trata-se da Research Corporation, fundada em 1912 na
Universidade de Berkeley (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002). Os primeiros ETT’s
foram estabelecidos na década de 1920. Na Universidade de Wisconsin at Madison (1925), na
Universidade do Estado de lowa (1935) e no Massachusetts Institute of Technology (MIT)
(1940), porém, a maioria das universidades adotou essas estruturas apos a década de 1970

(ROGERS; YIN; HOFFMANN, 2000).
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Com o Bayh-Dole Patent and Trademark Amendments Act em 1980 nos EUA,
que favoreceu o patenteamento e a apropriacdo das patentes pelas universidades, o numero de
escritorios multiplicou-se, tendo sua difusdo ampliada a partir do prenuncio de alguns casos
de sucesso em licenciamento de patentes que geraram altas receitas. Chamaram a atenc¢ao
cifras na ordem de 160 milhdes de dolares arrecadados pela Universidade de Michigan, ou
ainda, o caso da Universidade de Stanford que recebeu 143 milhdes do contrato de
licenciamento da patente do mapeamento do gene do DNA recombinante (ROGERS; YIN;
HOFFMANN, 2000). Evidenciando efeitos do crescimento da comercializa¢do de tecnologia,
a AUTM registrou que o nimero de ETT’s saiu de 25 em 1980 para mais de 200 na década
seguinte (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

No Brasil, a literatura nos idos da década de 1980 e em diante passou a apontar
a necessidade de criar tais organizacdes (GRYNSPAN, 1988; KOVALESKI; MATOS, 2002;
SEGATTO-MENDES; SBRAGIA, 2002). Contemporaneamente, os ETT’s s3o vistos como
parte de um sistema local de inovagdo, que funciona geralmente dentro da estrutura
académica. Eles buscam contatos permanentes com empresas e governos locais, tendo
intensificado sua atuacdo no contexto da formulacdo de politicas de planejamento de C&T e
interagdo universidade-empresa-governo (TERRA, 2001).

Para Cunha e Fischmann (2003), os ETT’s constituem-se em um mecanismo
institucional que presta servicos de gestdo e monitoramento continuo das atividades de
interesse em ambos, universidade e empresa. Eles podem oferecer, além de atividades mais
usuais como: apoio a negociagdo em transferéncia de tecnologia, auxilio a pesquisadores na
elaboragdo de depositos de patentes e redagdo de contratos e convénios, dependendo de sua
estrutura, podem, inclusive, apoiar e facilitar a criacdo de novas empresas.

Os ETT’s também sdo vistos como inovagdes institucionais por serem um
canal que aperfeigoa o fluxo de informagdes e atividades que envolvem empresas e
universidades. Utilizando-se da propriedade intelectual e outros marcos legais, essas
estruturas organizacionais sao responsaveis por atributos de maior eficiéncia e transparéncia
na transferéncia de tecnologia, ao acompanhar, documentar e organizar a gestdo de projetos
(GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

A auséncia de ETT’s em universidades ja foi considerada motivo fundamental
pelo qual tais instituicdes perderam direitos de propriedade intelectual em funcdo do nao
acompanhamento de pedidos de patente. Um relato oriundo do estudo de Assumpgdo (2000)
ilustra esse argumento. Foi visto que, tomando-se o periodo 1990-1993, seja por

arquivamento, seja por falta de pagamento de anuidades, ou ainda, pelo ndo cumprimento de
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exigéncias feitas na esteira do processo, fato € que, a auséncia de trabalho profissional
especializado no trato dessas questdes, com excecdo das quatro maiores universidades
depositantes, levou ao arquivamento de mais da metade dos depositos de patentes
(ASSUMPCAO, 2000).

As atividades primarias desenvolvidas pelos ETT’s sdo, de modo amplo,
buscar e receber relatérios de invengdes de pesquisadores, decidir sobre o patenteamento de
invencdes com recursos externos, depositar patentes e comercializa-las, negociar e
administrar acordos de licenciamento, além do monitoramento do tramite legal de patentes.
Um esforco essencial para eles ¢ buscar empresas que se interessem pelas tecnologias
protegidas que administra, que, para isso, tenham capacidade e recursos para transformar
tecnologias pouco amadurecidas em produtos tuteis (SANTOS; SOLLEIRO, 2004).

Os ETT’s podem ser internos ou externos as universidades. Os internos
funcionam, normalmente, dentro do campus universitario € os externos sao empresas ou
organismos governamentais com a mesma funcdao (TERRA, 2001). Quanto a estrutura, as
mais utilizadas nos EUA, com vistas a formag¢do de novos negodcios e estratégias de
licenciamento, foram, segundo um survey que ouviu 128 diretores de ETT’s: i) estrutura
tradicional universitaria, onde ele ¢ parte administrativa da instituicdo; ii) fundagdo de
pesquisa nao lucrativa, pela qual ha maior flexibilidade na gestdo de recursos; € iii) projetos
de extensdo lucrativos, adotando estruturas mais flexiveis em termos de gestdo do que as duas
estruturas anteriores (MARKMAN et al., 2005).

No Japao, ¢ possivel discernir basicamente quatro tipos de ETT’s: na forma de
companhia limitada, onde os investimentos sdo feitos pelos professores e pesquisadores;
podem também ser estabelecidos em sociedade entre setor privado e universidade, ou por
empresas ja existentes que querem operar a transferéncia de tecnologia. Uma tultima
possibilidade ¢ pertencer a propria universidade (CAO et al., 2005). De forma geral,
independentemente do tipo, tantos os ETT’s como as patentes e licenciamentos por eles
administrados tém crescido, especialmente apds a década de 1990, sendo a pesquisa
contratada e o licenciamento de patentes os principais meios pelos quais as universidades
japonesas tém concretizado esfor¢os de aproximagdo com o mercado.

Buscando explicar como trabalham os ETT’s universitarios, Jensen ¢ Thursby
(2001) fizeram um survey com administradores, liderangas universitarias e ETT’s acerca dos
objetivos de tais organizagdes. Eles verificaram que, auferir rendimentos com licenciamento
de tecnologias foi considerada a atividade mais importante, com o entendimento de que seus

impactos convergem para a atracdo de mais pesquisas. Dentro disso, verificaram que metade
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de todo o tempo do processo ¢ transcorrido até o licenciamento da patente, sendo o restante
gasto em atividades necessarias a transferéncia da tecnologia.

Geralmente, o ETT esta envolvido na decisdo da universidade em patentear,
sendo que, pela Lei de Inovagio 2004, os nicleos de inovagio tecnologica’ devem decidir
acerca do tipo de protecdo aos inventos desenvolvidos no ambito de suas atividades de
pesquisa. Ha diversos critérios que envolvem a decisdao da universidade por patentear uma
invencdo. Disso depende também da orientagdo politica interna, de modo que algumas
instituigdes podem adotar a postura de selecionar inventos potenciais para submeter a
prote¢do e outras ndo, adotando a postura de proteger todo e qualquer objeto de patente. De
modo geral, todos necessitam identificar e separar idéias promissoras comercialmente de bens
publicos que sdo constantemente criados pela universidade.

O processo de avaliagdo da invengdo ¢ muito semelhante ao de revisdo de
propostas de pesquisa. O inventor precisa descrever com detalhes a invencdo e o ETT
participa desde o primeiro momento. As principais razdes para patentear uma invengao sao:

e Uma empresa se interessar em licenciar uma tecnologia;

e A invengdo encontrar claramente critérios legais para ser patenteada;

e A tecnologia ter boas possibilidades no mercado;

e O inventor ter curriculo de invengdes; ¢

e O ETT ser encorajado pelo inventor (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Alguns estudos brasileiros tém procurado fornecer subsidios a gestdo de
ETT’s. Santos e Solleiro (2004) estudaram as praticas de gestdo utilizadas nos ETT’s
brasileiros e elaboraram recomendagdes com intuito de auxiliar a gestao interna e de relagdes
externas dessas organizacdes. Empiricamente, os autores realizaram um estudo comparativo
por meio de websites em quatro paises, sendo eles: EUA, Franga, Espanha e Brasil. Buscou-se
verificar os principais servigos oferecidos por ETT’s desses paises, bem como o percentual de
ETT’s que possuem tais servigos.

A tabulagdo dos dados (tabela 4.1) mostrou que, ao contrario do que se
pensava em principio, 0s servicos que essas organizacdes oferecem ndo diferem muito entre
os paises. A Espanha se destacou como possuidora do maior percentual de ETT’s
empenhados nos servigos mencionados. O servigo com menor incidéncia em todos os paises,

com excecao do Brasil, foi o treinamento de recursos humanos, levando a crer que os ETT’s

7 A Lei 10.973/2004 define nucleos de inovagio da seguinte forma: niicleo ou drgao constituido por uma ou mais
institui¢@o de ciéncia e tecnologia com a finalidade de gerir sua politica de inovacdo. Cabe dizer com isso que,
tais nticleos sdo congéneres aos, neste trabalho, ditos escritorios de transferéncia de tecnologia — ETT’s.
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entendem que tal treinamento deve ser de iniciativa de outras instancias organizacionais. Ja no
Brasil, o dado pode refletir uma caréncia de pessoal qualificado para operar nessa area,

levando o ETT a investir em treinamento e qualificacdo de seus funciondrios.

Tabela 4.1 — Principais servicos prestados em ETT’s nos EUA, Franca, Espanha e Brasil.

Percentual* de ETT’s que executam os
servicos em cada pais
Servicos Prestados EUA Franga Espanha Brasil

Atendimento de demandas tecnologicas e de
gestdo empresariais 73,8 82,6 96 72
Gestdo de servigos tecnologicos 65.9 69,3 96 7
Negociagdo de projetos 59 52 76 76
Elaboragdo de convénios e contratos 48.8 66,7 84 38
Registro da propriedade intelectual 51,1 40 84 68
Comercializagdo de tecnologias e patentes 54.4 40 76 25
Treinamento de recursos humanos 46.6 20 60 30
Promocgado de eventos de difusdo tecnologica 53.4 31 84 76

*Percentual de ETT’s se refere aos seguintes dados de populagdo identificada.
P (EUA) = 88; P (Franga) = 62; P (Espanha)= 25; P (Brasil)= 25.
Fonte: Baseado em Santos e Solleiro (2004).

Uma andlise conclusiva do trabalho dos autores permitiu afirmar que, a
existéncia de um marco legal, constituido de politicas e normas institucionais que definam
missdo, modelo juridico, as formas de governo e direcao e autonomia financeira, ¢ a primeira
varidvel interna para um modelo de ETT baseado em boas praticas de gestdo. Um segundo
aspecto ¢ a gestdo organizacional, que deve ser pautada numa estrutura organizacional que
reflita a politica e missdo institucional. Ainda, que se baseie em procedimentos tipicamente
empresariais como agilidade, flexibilidade, qualidade e capacidade de sensibilizagdo na
universidade para seu papel.

Quanto aos recursos humanos, trata-se de reunir uma equipe adequada em
termos qualitativos e quantitativos. Normalmente os ETT’s possuem cinco funcionarios,
dependendo do numero de pesquisadores da universidade e das areas de pesquisa. As
habilidades requeridas vao desde a comunicacdo e negociacao até aspectos técnicos, como

elaboracdo e analise de contratos, convénios de pesquisa e projetos. A remuneragdo e a logica
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de incentivos sdo importantes, bem como a formacao de redes e autonomia para definir a
equipe com pessoas motivadas (SANTOS; SOLLEIRO, 2004).

Complementarmente, e com foco na gestdo estratégica de ETT’s, Cunha e
Fischmann (2003) identificaram estratégias empresariais que poderiam ser adaptadas aos
ETT’s a fim de promover uma interagdo mais proveitosa entre universidade e empresa. Como
resultado de sua andlise, os autores propuseram agdes estratégicas para implementagao nos

escritdrios universitarios. O quadro 4.1 sintetiza as assertivas do referido estudo.

Estratégia Acoes Estratégicas Propostas aos ETT’s

Identificar potencialidades da universidade, isto ¢, areas de for¢a em pesquisa para
Oportunidade | desenvolvimento de tecnologias utilizadas por empresas. Pode-se utilizar: Banco de
dados de oferta tecnoldgica universitaria e demanda tecnoldgica do mercado.
Desenvolvimento de habilidades especificas dos agentes dos ETT’s para contato com
Adaptagdo docentes e empresas e negociagdo de projetos. Conhecer as duas realidades e traduzir
as necessidades de ambas partes.

A partir do banco de dados da oferta ¢ da demanda tecnoldgica da universidade, o
Diferenciagdo | escritorio pode definir quais resultados de pesquisa podem trazer o diferencial para a
universidade.

Buscar apoio em sistemas de informacdo e conexdes em rede com 6rgios de apoio
Especializagdo | como fundagdes, prefeituras, ONG’s, federagdo das industrias, associagdes
empresariais etc.

Estar atento as mudangas do ambiente empresarial para identificagdo de
Inovacdo potencialidades voltadas ao setor produtivo. Sao validas participacdes de agentes dos
ETT’s em ambientes empresariais tais como eventos e rodadas de negdcios.
Oportunizar as empresas o acesso a oferta tecnologica da universidade. Permitir a
Reacao empresarios identificar oportunidades de reagdo. Utilizar network empresarial,
evitando conflitos entre empresas concorrentes.

Atuar como agente facilitador na cooperagdo entre diferentes empresas, identificando
Cooperagdo potenciais aliangas e parcerias, documentando as informag¢des em banco de dados que
permita empreender estudos visando criar ou aprimorar clusters setoriais.

Obter apoio institucional da universidade a que esta vinculado e fazer uso de sua
Marca credibilidade. Alcangar reconhecimento politico da administracdo da universidade e o
reconhecimento técnico dos pesquisadores.

Quadro 4.1 — Propostas de A¢des Estratégicas para ETT’s.

Fonte — Adaptado de Cunha e Fischmann (2003).

Mesmo no contexto dos ETT’s de universidades da América do Norte,
portanto, mais tradicionais, essas estruturas, analisadas enquanto tendéncia, sdo vistas como
apenas um dos meios que servem a universidade do século XXI. Tal modelo de apoio a
transferéncia de tecnologia estd e continuard sendo testado, aperfeicoando o modelo atual. As
universidades grandes poderdo manter seus ETT’s, ao passo que as pequenas poderdo
partilhar de um ETT conjunto a fim de obter ganhos de economia de escala. Ainda, poderdo
os servicos de ETT’s serem privatizados encorajando a competicdo entre dois ou mais

vendedores de conhecimento (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).
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O estudo mais amplo realizado no Brasil acerca dos nucleos de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia® foi levado a cabo em parceria do INPI, Rede de
Tecnologia do Rio de Janeiro (REDETEC) e Escritorio de Interagdo e Transferéncia de
Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com relatério apresentado no ano
de 2002. Uma das etapas do estudo consistiu de um levantamento para identificar, no
conjunto das universidades brasileiras, quais delas apresentavam ou nao nucleos que
cumprissem com as finalidades de prote¢do, registro da propriedade intelectual e
comercializa¢do de tecnologias.

No total, foram obtidos resultados de 143 universidades, revelando o seguinte
retrato a época:

e Das 143 universidades, 50 ndo responderam e das 93 respondentes, 26 declararam ter
estrutura designada a propriedade intelectual da universidade;

e A grande maioria dos nucleos foi criada na década de 1990, evidenciando pouca
maturidade das experiéncias com propriedade intelectual no ambito académico;

e A maioria dos nucleos criados pertence a universidades publicas (53,9% federais,
26,9% estaduais e, 19,2% privadas);

e Concentracdo geografica dos ntcleos na regido sul e sudeste (80% dos nticleos);

e Vinculacao institucional do ETT em relagdo a universidade. Em apenas 2 casos os
nucleos sdo ligados ao gabinete da reitoria da universidade, 3 casos a Pro-Reitoria de
Extensdo e 14 casos a Pro-Reitoria de Pesquisa;

e Regulamentacdo interna sobre propriedade intelectual: 36% das universidades ndo
possuem diretrizes. O principal assunto tratado naquelas que determinaram resolugdes
ou portarias sdo patentes, objeto em 94% dos casos (UFRGS, 2002).

Scholze e Chamas (2000) mencionam que entre as universidades e institui¢des
de pesquisa que ja criaram pioneiramente mecanismos institucionais de gestdo da propriedade
intelectual e da transferéncia de tecnologia estio a EMBRAPA, FIOCRUZ, UFSCar, UFRJ,
USP, Unicamp ¢ UFMG. Em alguns casos, outros orgdos dentro da universidade tém
assumido essas atividades como parte de seus objetivos e auxiliado na conducdo de projetos
conjuntos de pesquisa e administracdo de contratos, tal como fundagdes.

Uma andlise global dos dados conseguidos no survey brasileiro sobre nucleos

de inovagdo permitiu afirmar que algumas universidades mantém nucleos de propriedade

¥ Viérias expressdes tém sido utilizadas para se referir aos escritérios de transferéncia de tecnologia, sendo a mais
recorrente “Nucleos de Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia”. A Lei de Inovagdo 2004
denomina tais estruturas de Nucleos de Inovagdo Tecnologica — NIT’s. Assim, esclarece-se que os trés termos se
referem a mesma estrutura.
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intelectual, no entanto, eles ndo cumprem com sua finalidade na pratica, ndo se
caracterizando, por conseguinte, como nucleos propriamente ditos (UFRGS, 2002).

A criacdo de nucleos de inovagao tecnoldgica (NIT’s) nas universidades marca
o momento atual. Isso porque, como se verd na secdo seguinte, tais instituicdes foram
obrigadas a criar tais estruturas para gerir sua politica de inova¢ao. Em consonancia a isso, as
universidades estdo buscando meios para tanto, seja por meio de recursos internos, seja pela
captacdo de recursos externos junto a agéncias de fomento como o CNPq e a FINEP, que tem
dado suporte ao cumprimento da Lei de Inovagdo. Inclusive, esta Gltima abriu recentemente
chamada publica para concessdo de apoio financeiro a projetos de implementagdo e

viabilidade de atividades dos ntcleos (MCT, 2006).

4.3 A Experiéncia Internacional: EUA, Inglaterra e Israel

Dentre todos os paises do globo, os EUA tém apresentado evidéncias de uma
experiéncia mais avangada na transferéncia de tecnologia de instituigdes de pesquisa para o
setor industrial. Entretanto, a atividade de patenteamento no ambito académico e, posterior
comercializacdo do conhecimento, ¢ considerada atividade nova mesmo para eles
(PINHEIRO-MACHADO; OLIVEIRA, 2004).

Um dos motivos pelo qual o EUA estd mais adiantado nessa pratica se deve a
diversas iniciativas governamentais no sentido de aproximar academia e industria, que
terminaram por incluir as universidades como elemento estratégico para seu desenvolvimento
econdmico e tecnoldgico. Os institutos de pesquisa federais assumiram uma posi¢cdo mais
central em politicas dirigidas tornando-se parte da politica industrial direta.

Em contrapartida, paises da Europa e o Japdo adotaram a interacdo entre
academia industria como politica industrial indireta, postura essa mais proxima do modelo
linear de inovagao, no qual a pesquisa cientifica ndo esta articulada a demandas tecnologicas
do setor produtivo. O governo estadunidense alavancou pequenas empresas inovativas por
meio da parceira com fundos de pesquisa basica em universidades, do ensino em hospitais e,
institutos de pesquisa em geral com politicas que encorajavam o uso de resultados de pesquisa
(ETZKOWITZ; STEVENS, 1998).

O sistema de propriedade intelectual do EUA foi aperfeicoado para reduzir os
riscos de investimentos nessas novas empresas de tecnologia. Sucessivas legislacdes editadas
aceleraram e difundiram a prética da transferéncia de tecnologia de laboratérios de pesquisa

(LOCKETT et al., 2005). Reforcando, a criagdo de um sistema federal de apoio a pesquisa nas
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universidades que conduziu a geragao de conhecimento cientifico e tecnoldgico util para o
setor produtivo foi, possivelmente, o mais importante entre todos os estagios conduzidos para
construcao de um sistema de inovagdo maduro (ETZKOWITZ; STEVENS, 1998).

De acordo com Mowery et al. (2001), a partir de 1980 o congresso
estadunidense decretou diversas leis com a finalidade de promover a transferéncia de
tecnologia para industria: 1) The Bayh-Dole Act passou a permitir universidades licenciarem
resultados de pesquisas financiadas com recursos publicos; 2) The Cooperative Research Act,
o qual permitiu a forma¢ao de aliangas cooperativas entre universidades e empresas; e 3) The
Stevenson-Wydler Technology Innovation Act que autorizou publicamente o estabelecimento
de centros para industria em universidades, agilizando o intercambio entre profissionais
técnicos e académicos.

Esse arcabougo legal composto em trés partes representa a maior iniciativa de
politica publica capaz de fazer com que recursos cientificos e tecnolégicos cooperassem para
o crescimento da competitividade e desenvolvimento industrial desse pais (LEE apud
PINHEIRO-MACHADO; OLIVEIRA, 2004). A busca de fontes alternativas para o
financiamento de novas pesquisas, bem como demandas do setor produtivo foram razdes para
essa abertura considerada pioneira internacionalmente (RUIZ, 2005).

Pesquisas recentes tém analisado o impacto do Bahy-Dole Act sobre o
patenteamento nas universidades americanas. Através de uma abordagem institucional foram
estudadas as influéncias internas e externas a academia na decisdo de patentear resultados de
pesquisas. Os resultados revelaram que o nimero de patentes aumentou vertiginosamente,
porém isso ndo induziu a criacdo de mais fundos de recursos para pesquisa aplicada, nem o
Bahy-Dole Act resultou em mais pesquisas aplicadas nas universidades (DAI; POPP;
BRETSCHNEIDER, 2005).

As atividades de patenteamento e seus efeitos no ambito das universidades
norte-americanas tém se apresentado mediante algumas discussdes, conforme importantes
trabalhos argumentam acerca do tema. Alguns autores preferem ndo tentar explicar o recente
aumento da propensdo ao patenteamento nas universidades (GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002). Outros tém alegado que o Bayh-Dole Act ndo teve um impacto grande
no crescimento das patentes dos USA. Para esses, outros fatores contribuiram para esse
crescimento, tais como: investimentos em pesquisas € o surgimento de novas areas de
pesquisas com maior potencial de aplicacdo tecnologica (MOWERY et al., 2001).

Ainda, existem analises que argumentam a necessidade de uma reconsiderago

de conclusdes anteriores que desprezam o impacto do Bayh-Dole, afirmando que este teve
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papel fundamental na determinacdao de um aumento de patentes em determinadas areas em
detrimento de outras. Tecnologias em campos técnico-cientificos mais promissores para
exploragdo comercial passaram a ter prioridade no patenteamento, reforcando o aspecto da
concentragdo de investimentos (SHANE, 2004).

De modo geral, pesquisas feitas com dados empiricos ndo t€ém comprovado
mudancgas na orientacdo da pesquisa universitaria. Isso significa dizer que, a pesquisa basica
ndo esta sendo preterida em funcdo das expectativas de maior cooperacdo com a industria por
meio da pesquisa aplicada (COHEN et al., 1998 apud RUIZ, 2005). Adicionalmente, novas
fontes de financiamento nao t€ém induzido a diminui¢do de recursos publicos para pesquisa.

Sherwood (1992) defende o patenteamento nas universidades, observando que
tecnologias patenteadas e livres para serem comercializadas tém, efetivamente, mais chances
de serem transferidas a sociedade, especialmente porque a exclusividade na exploragdo da
tecnologia faz com que um interessado acredite valer a pena investir mais recursos nela e
desenvolvé-la. Além disso, juntamente com o patenteamento se processam atividades de
marketing, facilitando a conexdo entre as demandas tecnologicas do setor produtivo e a oferta
das institui¢des de pesquisa.

Acerca do desempenho das universidades dos EUA quanto a protecdo e
comercializacao de tecnologias, percebe-se que o volume de recursos mobilizados e a geragdo
de receitas ndo tém precedentes em outros paises. A magnitude do patenteamento pelo setor
académico nos EUA, embora ainda pequena frente a indistria, tem crescido substancialmente
nos ultimos 20 anos. O nimero de universidades engajadas no licenciamento de tecnologias
chegou a 200 e o volume de patentes quadruplicou (MOWERY; SHANE, 2002).

Em 2000, as patentes académicas representaram 2% do total, tendo saido de
menos de 0,5% em 1985. A Universidade da California liderava o ranking com 324 patentes
concedidas apenas naquele ano, seguida do Massachusetts Institute of Technology (MIT) com
152. Explorando um pouco mais a magnitude do patenteamento em universidades dos EUA
verifica-se na tabela 4.2 as 10 universidades maiores depositarias de patentes em 2003 e 2004,
valendo dizer que essas sdo as institui¢des mais experientes do mundo nesse assunto.

O levantamento mais completo de dados dessa natureza ¢é responsabilidade da
Association of University Technology Managers (AUTM), criada especificamente para
organizar dados e apoiar a gestdo tecnoldgica de universidades dos EUA e Canada. Desde
1991, sdo publicados dados regularmente em seu relatorio oficial denominado Licensing
Survey. Em 2004, apenas nos EUA, participaram 381 institui¢des sendo 232 universidades.

Foram introduzidos desde 1998 até 2004, 3.114 novos produtos no mercado de 185
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institui¢des diferentes. Apenas em 2004 foram 10.517 pedidos de deposito de patentes de 184
institui¢des (AUTM, 2005).

Tabela 4.2 - Ranking das 10 maiores universidades depositarias de patentes junto ao

USPTO em 2003 e 2004.
. Number
12“0’;,’;;” PZtezfs i(:tf U.S. University* (Rank in 2003) Pag;‘ t's"f,f% 9
2004*
1 424 University of California (D (439)
2 135 California Institute of Technology 2) (139)
3 132 Massachusetts Institute of Technology 3) (127)
4 101 University of Texas 4 (96)
5 94 Johns Hopkins University @) (70)
6 75 Stanford University (5) (85)
7 67 University of Michigan ®) (63)
8 64 University of Wisconsin (6) (84)
9 58 University of lllinois (20) (39)
10 52 Columbia University )} (61)

Fonte: USPTO (20006).

Quanto as licengas para exploracao de patentes, foram 4.783 em 2004. Dentre
o conjunto de licencas para grandes empresas, em 34,7% dos casos houve exclusividade. No
caso das pequenas empresas esse percentual chegou a 42,1% e 90,9% quando se trata de
novas empresas criadas para comercializar o invento. O retorno econémico do licenciamento
de tecnologia, mesmo sendo ainda muito timido se considerado o orcamento global das
universidades, cresceu expressivamente. Na ultima década os rendimentos aumentaram mais
de 500% saindo de menos de 200 milhdes em 1991 para mais de US$ 1,2 bilhdo em 2000. No
entanto, esses rendimentos sao dominados proporcionalmente por campos tecnoldgicos muito
especificos como a medicina (46% das patentes licenciadas e 55% dos rendimentos de
licencas). Em seguida vém engenharia e fisica com 34% e 24% das patentes licenciadas
respectivamente (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Visto que ndo ¢ necessario aguardar a concessdo de uma patente para
comercializa-la, observa-se que 72% dos licenciamentos de patente para empresas nos EUA
ocorrem em fase de depodsito. A iniciativa para acordos de licenciamento de tecnologias nos
EUA costuma partir de um contato do inventor com alguma empresa ou pessoa-chave, isto
ocorre em 56% dos casos. Os esforcos de marketing e prospeccdao de negocios do ETT

representam 19% dos casos. Finalmente, as empresas buscam as universidades em apenas
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10% dos casos. Duas razdes principais para o desinteresse das empresas seriam: o bindmio
“baixa expectativa X alto risco” e receio dos pesquisadores da induastria relacionado a
substitui¢do de seus postos de trabalho (GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Os contratos de licenciamento de patentes universitarias sdo semelhantes as
licengas comerciais. Entretanto, eles podem incluir condi¢gdes adicionais que refletem os
objetivos da universidade e o estagio de desenvolvimento das tecnologias. Os termos,
condi¢cdes e pagamento sdo acordados pelo ETT universitario e a empresa. A forma de alinhar
interesses e definir uma cooperagdo para a transferéncia da tecnologia sdo objetos de cldusulas
especificas dos contratos.

Tipicamente, as universidades nao oferecem garantia sobre as tecnologias
licenciadas, limitando suas responsabilidades. O pagamento pela licengca ocorre de duas
maneiras: 1) pagamentos iniciais (entradas) e pagamentos correntes (royalties). Geralmente é
feito uso de pagamento corrente especificando um porcentual minimo anual levando em conta
pagamentos associados com gastos administrativos. Nos EUA, 57% das universidades
recebem pagamentos correntes de rendimentos de licenciamento.

A alocagdo desses rendimentos em sua forma mais comum ¢ a partilha por
igual (33,3%) — inventor, departamento e universidade. A outra forma ¢ 50% inventor e 50%
universidade. Os recursos destinados a universidade, via de regra, sdo repassados para a
unidade e o departamento, procurando fortalecer o grupo de pesquisa que deu origem ao
invento.

A avaliagdo do desempenho da transferéncia de tecnologia tem sido realizada
tomando alguns indicadores relativamente genéricos. Pode-se dividir em dois grupos de
indicadores de andlise identificando-se (inputs) e resultados (outputs) do processo que ocorre
em ETT’s. Com isso, € possivel formular uma fun¢do produg@o. Os insumos considerados
dizem respeito a: i) invengdes por ano; ii) empregados da universidade no ETT; e iii) custos
legais externos associados a protecdo e comercializacdo da propriedade intelectual. Os
resultados a serem observados do processo podem ser mensurados por meio do: i) nimero de
acordos de licenciamento fechados pela universidade no ano; e ii) rendimentos anuais
oriundos de patentes licenciadas (SIEGEL et al., 2003).

Rogers, Yin e Hoffman, (2000) ampliaram um pouco essas sugestdes para
analise e elencaram os seguintes indicadores:

e Numero de inventos pela universidade por ano;
e Numero total de depdsitos de patentes nos EUA;

e Numero de licengas ou opgdes executadas;
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e Numero de licengas ou opgdes de cessao que geram rendimentos;
e Quantidade de novas empresas criadas; e
e Receita total oriunda do licenciamento de tecnologias para a universidade.

Do levantamento desses aspectos propostos por Rogers, Yin ¢ Hoffman (2000)
em 131 universidades por meio de seus escritorios, foram verificadas as seguintes
caracteristicas de universidades mais bem sucedidas: 1) elevada média salarial dos docentes;
2) um alto contingente de pessoas no apoio ao licenciamento de tecnologias; 3) um volume de
recursos mais alto advindo de doagdes, garantias e contratos; e 4) realizacdo de maiores gastos
em P&D de fontes da industria e do governo federal.

A despeito do empenho do governo e das universidades para a formalizacdo da
transferéncia de tecnologia nos EUA, foi observada por Siegel et al. (2004) uma pratica no
sentido oposto entre os professores universitdrios. Muitas vezes, eles tém evitado levar ao
ETT seus inventos, possivelmente, devido a aspectos burocraticos geralmente envolvidos na
protecdo e comercializagao de inventos.

Um estudo com perfil metodoldgico de caracteristicas semelhantes ao presente
trabalho foi desenvolvido junto a duas universidades norte-americanas com maiores
rendimentos oriundos de licengas: Universidade de Columbia e Universidade de Stanford.
Foram pré-selecionados 11 casos de licenciamento de patentes para serem investigados
minuciosamente a fim de entender melhor como as invengdes académicas se transformam em
algo pratico. O papel da propriedade intelectual também foi avaliado enquanto facilitador no
processo (COLYVAS et al., 2002).

A principal variavel observada para a importancia da propriedade intelectual
foi o estagio de desenvolvimento da tecnologia. Para inventos mais embrionarios ela ¢ mais
importante, entretanto, para tecnologias mais desenvolvidas pela industria menos. Cada caso
de licenciamento apresentou suas especificidades, sendo que em alguns casos o uso de
patentes foi fundamental para o éxito do processo bem como o suporte de um ETT. Nao
obstante, outros casos revelaram a ndo imprescindibilidade da protecdo e acompanhamento
especializado, sem os quais a tecnologia poderia ter chegado ao mercado.

Acerca de relatos oriundos da experiéncia estadunidense, vale ainda mencionar
que a propriedade intelectual universitdria tem sido objeto de negociacdo de “equity
positions” em empresas, emergindo deste modo como mecanismo de comercializacao de
tecnologia. Nessa perspectiva, onde a universidade recebe participacdo aciondria em
empresas, ela também assume interesse no crescimento da empresa. Em 1992, 40% das

universidades tinham participagdo nos lucros de companhias licenciadas, ja em 2000 era de
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70% o percentual de universidades com pelo menos um acordo de participacdo aciondria
(FELDMAN et al., 2002).

Prosseguindo, trés principais razdes explicam as vantagens desse mecanismo
para licenciamento de patentes. A primeira diz respeito ao fato da universidade tomar parte e
poder reclamar futuros lucros auferidos por esta, sendo que a op¢ao deve ser consistente com
a incerteza inerente a pesquisa académica. A segunda razao ¢ o alinhamento de interesses
entre a universidade e a empresa, visto que a primeira se torna proprietaria da companhia,
mitigando possiveis conflitos e disputas entre as partes quanto a conhecimentos e a
propriedade intelectual. Por fim, a terceira razdo se refere a possivel visdo de que a sociedade
fortaleca mutuamente a credibilidade das instituigoes envolvidas. Com isso, a universidade
demonstra um perfil empreendedor, e, para empresa, pode-se esperar maior facilidade para
conseguir fundos de financiamento.

Na Europa, o debate sobre o papel da universidade publica, dentro o qual se
desenrolam questdes como a da transferéncia de tecnologia direta tem ocorrido fortemente. O
novo modelo de regulacio da propriedade intelectual e gestdo tecnoldgica académica
preconizado pelos EUA contribuiram para o despertamento de defensores de uma maior
abertura das universidades a sociedade. Por outro lado, também ha contestadores desse
movimento, pelo que se conhece acerca do dilema “publicar X patentear” (RUIZ, 2005).

Na Europa em geral ha pouca literatura sobre a questdo especialmente porque
ndo esta clara uma ruptura do modelo legal que regula os direitos de propriedade intelectual
nas universidades (RUIZ, 2005). Complementarmente, alguns autores levantam
questionamentos acerca das possiveis conseqiiéncias do crescimento e institucionalizacao das
patentes na academia bem como dos impactos decorrentes de alteragdes na estrutura de
incentivos aos académicos no tocante a publicacdo e protecdo do conhecimento (GEUNA;
NESTA, 2003).

Na Inglaterra ndo hd uma quantidade de dados organizados tanto quanto nos
EUA acerca das atividades de patenteamento e transferéncia de tecnologia. Contudo, nota-se
que as universidades, em sua maioria publicas, t€ém testemunhado mudangas substanciais em
termos de objetivos de pesquisa e¢ fontes de financiamento. A variedade de fundos de
investimento em pesquisa estd aumentando ao passo que o or¢amento publico encolheu dadas
as restricdes orcamentdrias (GEUNA; NESTA, 2003). A corrente de estudiosos mais
cautelosa quanto aos resultados desse movimento alega que ndo ha base empirica suficiente

para asseverar que a universidade podera dispor de mais recursos financeiros e fundos de
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pesquisa, ja que muitos ETT’s sdo deficitarios, anulando, por conseguinte, o argumento de
que a gestao de propriedade intelectual visa retornos financeiros as universidades.

A atividade de patenteamento universitario cresceu na Inglaterra a partir dos
anos 1980. Dados levantados de 13 paises da Europa revelam que a Inglaterra era o pais com
maior numero de patentes de universidades depositadas até 2002. No ultimo quadriénio ela foi
responsavel por 915 de 1.782 patentes levantadas no total dos paises. Quando se toma o peso
das patentes depositadas por universidades frente ao numero global de patentes depositadas, a
Inglaterra demonstra que em 1997 elas representavam 1%, porém, no periodo 1998-2002 ja
eram 3% do total. Quanto as inter-relacdes dessas universidades, observadas por meio dos
depositos de patentes feitos em conjunto, isto ¢, em co-titularidade, a Inglaterra demonstra
maior tradigdo frente a outros paises europeus (RUIZ, 2005).

Considerando o Reino Unido, o primeiro survey realizado sobre
comercializacdo nas universidades foi realizado pela University Companies Association
(UNICO). Em pesquisa realizada em 2001, com uma amostra de 85% de respondentes,
observou-se que 77 universidades desenvolveram 1.402 inven¢des, 743 depdsitos de patentes
e 276 patentes concedidas. Como retorno desse estoque 60% das universidades receberam
menos que 50.000 libras de licencas e 40% ndo receberam rendimentos. Para 68% das
institui¢des, gastos na gestdo da propriedade intelectual foram menores que essa receita
média, no entanto, 14% ndo gastaram nisto. Uma conclusdo rapida desses dados ¢ que os
EUA ¢ o Canada estdo a frente do Reino Unido em termos de rendimentos de licengas ¢ em
numero de patentes depositadas e concedidas (GEUNA; NESTA, 2003).

A gestdo do patenteamento ¢ a escolha na forma de comercializacdo de
tecnologias universitarias variam significativamente no Reino Unido. O niimero de patentes
de universidades ¢ bastante diverso. Isso porque, alguns ETT’s preferem nao ser seletivos
quanto ao potencial de mercado de cada tecnologia, protegendo, portanto, a maioria dos
inventos. Outros procuram verificar primeiramente a viabilidade comercial e, mediante esta,
prosseguem com a prote¢do. Nesse caso, ¢ exigido investimento em pesquisa de mercado
buscando maiores chances de negociacao futura (MEYER; TANG, 2006).

As diferencgas entre as universidades do Reino Unido ndo se limitam a critérios
de patenteamento. Com efeito, elas permeiam todo o processo de transferéncia de tecnologia.
O deposito da patente pode ser feito pelo proprio ETT ou por meio da contratagdo de um
agente externo. No licenciamento, algumas adotam uma abordagem mais “intuitiva” para
negocios enquanto para outras a pesquisa de mercado ¢ imprescindivel. Quanto a divisao dos

rendimentos de licencas, algumas chegam a premiar o inventor com 87,5% até um
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determinado valor nominal recebido, no caso 50.000 libras e percentual decrescente de acordo
com o aumento do valor monetdrio absoluto de retorno, resultando em 22,5% para
remuneragdo que ultrapassar o valor de 500.000 libras.

A pesquisa de Chapple et al. (2005) apontou que a baixa remuneracdo aos
inventores universitarios representa um dos obstaculos a transferéncia de tecnologia. Outro
fator problematico ¢ que a eficiéncia da transferéncia de tecnologia varia em fun¢do do
tamanho da universidade e das areas da ciéncia abarcadas por esta. ETT’s que precisam lidar
com muitas areas diferentes costumam possuir um indice menor de eficiéncia. Além disso,
nao se observam economias de escala nesse tipo de atividade, indicando que ETT’s menores e
mais especializados podem ser mais eficientes.

De modo geral, uma analise mais ampla do sistema europeu de patentes
permite verificar que tal sistema ¢ fragmentado, fazendo com que a utilizagdo de patentes se
torne muito onerosa. Com freqiiéncia, isso induz o pesquisador a preferir publicar e fugir da
alta carga de custos associados ao patenteamento. Esse fato da subsidios a uma das
justificativas para a atividade menos intensa de protecdo de tecnologias nas universidades
européias face as norte-americanas.

A mengao de dados sobre Israel é conveniente, vistos os avangos ja observados
neste pais, e, em especial, porque esse pais possui, a despeito de ser pequeno, um volume de
producdo cientifica qualificada no mesmo patamar que o Brasil. Nota-se que, mesmo sendo
um pais geograficamente isolado dos principais mercados e com problemas de seguranca, a
geracdo de novos negocios de alta tecnologia ¢ vital (CHOREV; ANDERSON, 2006). De
forma especial, politicas efetivas de transferéncia de tecnologia sdo mais cruciais para esse
pais do que para qualquer outro (MESERI; MAITAL, 2001), levando ao fato de que o
governo esta investindo crescentemente em infra-estrutura para o conhecimento em todos
niveis educacionais. O mercado de tecnologia ja esta desenvolvido e disseminado em diversas
areas, tornando a industria de alta tecnologia o maior condutor da economia desse pais.

O gasto israelense em P&D ¢ o terceiro maior do mundo como percentual da
riqueza gerada internamente. Em termos de capital humano, a propor¢do de cientistas e
engenheiros frente a populacdo é de 130 para 10.000 trabalhadores, sendo que nos EUA esse
numero ¢ de 80 e no Japao 75. Disto resulta que, Israel possui a maior taxa de criagao de
novas empresas em relacdo ao tamanho da populacdo (CHOREV; ANDERSON, 2006).

Dentro desse contexto, as universidades israelenses desempenham papel
importante na geragdo de conhecimento ¢ de valor agregado em produtos por meio da

transferéncia de conhecimento. De acordo com publicagdo editorial da revista Managing
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Intellectual Property (2006), algumas universidades em Israel tém obtido €xito em programas
de transferéncia de tecnologia, resultando em invengdes de sucesso e rendimentos
significativos de licenciamentos.

O Instituto Weizmann, um dos maiores centros de pesquisa do mundo, recebe
royalties de uma droga chamada Copaxone utilizada no tratamento de esclerose multipla. A
pesquisa que resultou nesse medicamento foi iniciada em 1971. Em 2004, as vendas desse
produto chegaram a US$ 936 milhdes. A Universidade Hebraica de Jerusalém também
desenvolveu uma tecnologia contra o Mal de Alzheimer, o Exelon. A Novartis, empresa
licenciada, ja faturou cerca de US$ 350 milhdes com o referido produto.

Vale considerar que os beneficios da transferéncia de tecnologia nesse pais tém
sido restritos as universidades ndo reguladas pelo governo. Essas ultimas, incluindo hospitais
e centros de pesquisa publicos, ndo podem licenciar seus inventos. Nao h4d uma regra clara
acerca da comercializacdo de tecnologia por parte do governo, sendo que a propriedade de
inventos ¢ inteiramente dele.

Tendo em vista o sucesso do Bayh-Dole nos EUA e de algumas universidades
mesmo em Israel, o governo israelense esta elaborando ha cinco anos uma nova legislacao
visando permitir as instituicdes publicas de pesquisa desenvolver atividades de transferéncia
de tecnologia, além do delincamento de um conjunto de regras alinhadas a diversas areas
como agricultura, medicina e seguranca.

As universidades israeclenses adotam diferentes estruturas legais para
comercializar tecnologias. A Yissum, por exemplo, ¢ uma companhia proprietaria exclusiva
dos conhecimentos oriundos da Universidade Hebraica de Jerusalém com o objetivo de criar
negocios com a industria a partir de inventos dos cientistas da universidade (MESERI;
MAITAL, 2001). Suas atividades incluem: avaliacdo de projetos; patenteamento de inventos;
desenvolvimento de estratégias de licenciamento, negociacdo de licencas; apoio a
pesquisadores que desejam criar empresas para levar ao mercado seus inventos; e
coordenacdo de pesquisas conjuntas entre pesquisadores e a industria (YISSUM, 2006).

Na Yissum, o processo de transferéncia de tecnologia ocorre através dos
seguintes passos: 1) recebimento de descobertas de pesquisadores, sejam professores, alunos
ou técnicos; 2) o invento ¢ submetido a uma avaliagdo comercial e, paralelamente, a invengao
¢ revisada pelo ETT junto com o inventor; 3) regularizacdo dos direitos de propriedade
intelectual e busca de alternativas de financiamento; 4) desenvolvimento de uma estratégia de

licenciamento considerando riscos técnicos ¢ de mercado e a decisdo pela protegdo por
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patente; e 5) juntamente com os inventores busca-se localizar entidades interessadas no
desenvolvimento da tecnologia e negociacao de licenca de exploragao.

Acerca do sucesso na transferéncia de tecnologias, foram estudadas seis
universidades israelenses que se destacam nessa pratica. Os projetos desenvolvidos por elas
foram analisados com vistas a proposi¢ao de 15 fatores de sucesso e 20 fatores para aceite ou
rejeicdo dos mesmos. Foi observado que a logica adotada nas avaliagdes € a mesma
empreendida pelo setor privado, especialmente por investidores de risco, permitindo concluir
que a fonte primaria de possiveis fracassos na gestdo de tecnologias ndo se deve a essa fase do
processo (MESERI; MAITAL, 2001).

Adicionalmente, observaram que os ETT’s adotam dois principais eixos de
acdo: alguns focam no licenciamento de patentes para empresas ja estabelecidas, enquanto
outros centram-se na formagdo de novas empresas. Os primeiros objetivam sua andlise para o
produto ou tecnologia propriamente dita, ¢ os da segunda vocacdo procuram investigar

caracteristicas do empreendedor.

4.4 A Experiéncia Brasileira

A transferéncia de tecnologia por meio do licenciamento de patentes
resultantes da pesquisa universitaria ¢ um fato praticamente desconhecido se considerado o
grande nimero de detalhes envolvidos nesse processo bem como os debates a ele inerentes.
Introdutoriamente, cumpre dizer que os estudos encontrados no Brasil acerca dessa tematica
ndo tratam objetivamente desse objeto, mas deixam contribui¢des para este & medida que
lidam com assuntos correlatos, geralmente, mais amplos.

Um olhar para a indistria enfocando o uso da propriedade intelectual revela
que, além da cultura de prote¢do de tecnologias ser bastante timida, a cooperacdo com
universidades ainda possui pouco significado para as empresas. Pesquisa da Confederacao
Nacional da Industria (CNI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) revelou
informagdes sobre o cenario brasileiro, o qual representa o contexto para a comercializagao de
patentes de universidades (4.2). Informagdes complementares advindas da Pesquisa Industrial

de Inovagdo Tecnologica (PINTEC) corroboram o fato de que o aproveitamento da pesquisa

académica pelo setor privado ¢ muito baixo.
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Grau de Importincia
Canais de Transferéncia de Tecnologia Nao utiliza Pouco Importante Muito
Exploragdo de Patentes 79,4 9,1 8,7 2.8
Fornecimento de tecnologias ndo patenteadas 67,2 15 16,3 1,5
Servigos de assisténcia técnica e cientifica 47,9 14,8 32,4 49
Parcerias com terceiros para desenvolvimento 37,1 13,6 39,0 10,4
Aquisi¢do de outras empresas 72,2 12,7 12,1 3,8
Aquisi¢cdo de equipamentos 18,4 8,9 47,9 24,8
Contratagdo de pessoal especializado 25,5 8.9 475 18,2

Quadro 4.2 — Distribui¢do percentual do grau de importancia de diferentes canais de transferéncia de
tecnologia para empresas.
Fonte: Baseado em CNI (2002).

Resumidamente, observa-se que a exploragao de patentes ¢ pouco relevante
para a induastria como canal de transferéncia de tecnologia, ja que quase 80% das empresas
ouvidas disseram ndo utilizd-la. A perspectiva de desenvolvimento de tecnologia apropriada
das empresas ainda ¢ muito baixa, visto que o maior percentual alegado para transferéncia de
tecnologia ainda ¢ a aquisicao de equipamentos. Ademais, a aquisicao de licengas, patentes e
know-how ¢ a fonte de informacdo menos importante para inovagdo. Entretanto, cabe
mencionar que as relagdes cooperativas pro-inovacao das empresas com universidade cresceu
16% entre 2000 e 2003 (PINTEC, 2003), a partir do que se espera um crescimento da
comercializacdo de tecnologia universitaria a partir de pesquisas conjuntas.

Sob a perspectiva das universidades também ¢ verificado que o licenciamento
de patentes ¢ bastante desconhecido ainda enquanto pratica existente nessas instituigdes. Isso
decorre, em grande parte, de uma dificuldade em se afirmar o patenteamento de inventos na
academia, devido a posicionamentos ideoldgicos contrarios a apropriacdo das tecnologias
pelas universidades. Nao obstante, t€ém havido mudangas significativas no entendimento do
valor das patentes, de modo que hoje as universidades passaram do mero posicionamento
ideologico de forma particular para disposi¢do legal a ser cumprida por todas.

Sem esgotar os trabalhos que deram contribuicdes sobre esse processo de
assimilagdo da academia quanto a apropriacdo do conhecimento, alguns autores analisaram
diretrizes politicas, outros aspectos organizacionais e outros ainda relataram casos
internacionais a fim de conhecer a experiéncia externa (FUJINO; STAL; PLONSKI, 1999;
FUJINO; STAL, 2004; FRACASSO; BALBINOT, 1996; SCHOLZE; CHAMAS, 2000;
STAL, 1995; STAL; FUJINO, 2002).

Em resumo, havia uma oposicdo a missdo da universidade a apropriacdo de
seus resultados de pesquisa, sendo que patentear tecnologias era uma atividade vista como um

descumprimento das universidades publicas no que toca sua missao de disseminadoras de
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conhecimento, principalmente por serem financiadas com recursos publicos. Nessa esteira,
um dilema central ¢ que: se o conhecimento deve ser disseminado, como determinar quem
deveria se apropriar do conhecimento produzido pelas universidades publicas? A
comercializacdo de resultados de pesquisa passa, em alguma medida, pela privatizagdo de
certos bens também criados com recursos publicos, levando a possibilidade de abandono da
investigacao desinteressada e estancamento da ciéncia.

Empiricamente, entretanto, a questdo ndo se mostra do mesmo modo
dramatica. Nao se tem observado mudangas significativas na investigacdo académica. Além
de que, as patentes ndo podem ser vistas como fontes de receitas substanciais, visto que sua
comercializacdo ndo gera rendimentos suficientes para o sustento da universidade (RUIZ,
2005). Assim, a comunidade académica se conscientizou sobre a necessidade de proteger o
conhecimento por ela criado, seja para estimular a atividade inventiva, seja para ndo permitir
que alguns agentes privados se apropriassem das tecnologias sem qualquer retorno as
universidades ou, ainda, para favorecer mecanismos de transferéncia de tecnologia a
sociedade.

Para uma reflexdo e andlise da situacdo brasileira acerca do licenciamento de
tecnologia faz-se mister identificar a estrutura de oferta de patentes pelas universidades e
como tém sido geridas. Alguns subsidios s3o encontrados no levantamento conduzido pela

UFRGS (2002):

[...] ha uma diversidade de situa¢des no campo da gestdo da propriedade intelectual
nas universidades brasileiras, podendo vislumbrar-se um cenario em que ha muito a
ser implementado, incluindo a estruturag@o de nticleos de propriedade intelectual de
transferéncia de tecnologia naquelas instituigdes de ensino e pesquisa brasileiras
que ainda ndo o fizeram, a intensificagdo das atividades de comercializacdo e
licenciamento de tecnologias e patentes e, finalmente, a legitimac@o desses nicleos
na estrutura organizacional das instituigdes (UFRGS, 2002, p.23, grifo nosso).

Se as patentes constituem-se em pressuposto ao licenciamento de tecnologia
devidamente protegida, a geracdo de ciéncia a aplicagdo de conhecimentos ¢ que permite a
criacdo de objetos passiveis de patenteamento. Tal alegacdo pode levar a impressdo falaciosa
de que o Brasil, em ndo possuindo grande nimero de patentes, tem um fraco desempenho
cientifico. Contudo, essa questdo ¢, se ndo o maior, um dos maiores desafios ao contexto de
desenvolvimento tecnologico brasileiro, a saber, transformar ciéncia em produtos

tecnoldgicos que cheguem a sociedade e que gerem riqueza para o pais.
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Conforme descrevem Stal e Fujino (2005, p.3), o Brasil optou em um
momento anterior, pela ado¢do do modelo linear de inovagdo, ou science push, onde
prevalecem os investimentos em ciéncia para que, posteriormente, as empresas utilizem os
conhecimentos gerados para o desenvolvimento de produtos e processos. O resultado dessa
politica foi que, a despeito do alcance de indices razoaveis de artigos cientificos publicados
em periodicos internacionais (0,4% para 1,4% em 2001), observou-se um desenvolvimento
muito aquém do desejavel em indicadores de tecnologia, tais como niimero de patentes.

Para efeito de comparagdo, as autoras citam Buainain (2003) no tangente aos
dados de depdsitos de patentes brasileiras e coreanas no escritorio de patentes americano, no
qual os depdsitos brasileiros passaram, no mesmo periodo, de 23 para 110, ao passo de que o
desempenho da Coréia assumiu resultados de outra grandeza, passando de 17 para 3.538
depositos de patentes.

Historicamente, as universidades de todo o Brasil eram, em 1978, titulares de
apenas duas patentes em vigor, fato que evidencia um total desconhecimento do valor e da
importancia do sistema patentario hd menos de 30 anos (PEREIRA; NOGUEIRA, 1989).
Possivelmente j& havia tecnologias oriundas de pesquisas universitarias, no entanto, parte
delas eram protegidas em nome de empresas ou dos proprios inventores.

Assumpgao (2000) realizou estudo buscando constatar como as universidades
brasileiras vém utilizando as patentes como mecanismo para apropriagdo de suas tecnologias.
Foi realizado um levantamento dos pedidos depositados no Brasil de 1990 a 1999 em nome de
universidades e outras instituicdes de ensino superior brasileiras. Para efeito de andlise e de
verificacdo de reacdao das universidades brasileiras frente a nova legislagdo no ano de 1997, a
Lei de Propriedade Industrial, a década de 1990 foi dividida em trés periodos, a saber, 1990 a
1993, 1994 a 1996 e, por fim, 1997-1999.

Os resultados do estudo demonstraram um total de 355 pedidos universitarios
depositados nos anos 1990. No primeiro periodo, a média anual de pedidos foi de 31. No
segundo periodo o niimero de pedidos cai para 22, e volta a subir no terceiro periodo
atingindo uma média de 54 pedidos por ano.

Em relagdo a natureza dos pedidos de patentes, foram em sua grande maioria,
patentes de invenc¢do (PI) compondo o percentual de 90%. J& os modelos de utilidade (MU),
além da inferioridade em termos de numero, sua maior expressividade (50% dos pedidos) se
deu no primeiro periodo (1990-93). No total foram 36 pedidos de MU ao longo da referida
década, sendo 19 no primeiro periodo. A tabela 4.3 organiza os dados conseguidos acerca das

institui¢des depositarias, tipos de patente, periodo e totais.
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Tabela 4.3 — Pedidos de patentes depositados por universidades no Brasil.

Instituicio 1990-93 1994-96 1997-99 | Total Geral
PIL ([MU| PI | MU | PI | MU

UNICAMP 34 [ 03| 19 | 03 | 66 | - 125
USP 37 04 | 08 | 01 | 23 | 03 76
UFMG - - 12 - 23 | 04 39
UFRJ 12 | - 14 5 05 | - 31
Outras 21 | 12 | 10 | 02 | 35 | 04 84
TOTAL 104 | 19 | 63 | 06 | 152 | 11 355
TOTAL GERAL 123 69 163

MEDIA ANUAL 31 22 54

Fonte: Assumpgao (2000).

Como se observa, a Unicamp obteve destaque como a maior depositaria de
patente entre as universidades e instituicdes de pesquisa em geral. No entanto, mesmo ela e a
USP, segunda maior, demonstraram forte queda de pedidos no periodo intermediario, quando
a média anual cai para 22 pedidos por ano. Uma das razdes para tal fato é, segundo o autor, a
alta complexidade e morosidade dos tramites para obtencdo de uma patente além da auséncia
de acompanhamento profissional e especializado por parte das universidades no tocante a
propriedade intelectual.

Considerando a evolugdo do pedidos de patentes depositados por universidades
brasileiras, observa-se um forte crescimento de depositos apos 2001(figura 4.4). Dados mais
recentes relativos ao periodo 1999 - 2003 divulgados pelo INPI comprovam essa tendéncia
verificada. A Unicamp demonstrou forte interesse no sistema de patentes, tendo depositado no
periodo 191 patentes e consolidando-se como a maior depositante brasileira. E a primeira vez
que uma universidade ocupa esse posto, tendo superado inclusive empresas de grande porte

nacionais e internacionais (figura 4.5).
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Tabela 4.4 — Maiores depositantes de pedidos de patente no Brasil no periodo de 1999 —

2003.
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Fonte: Adaptado de INPI (2006).

17 38 22 g0 53

UHICAMP 191
PETROBRAS 30 25 20 43 48 177
ARNO 26 37 14 28 43 148
MULTIBRAS 12 12 27 28 31 110
SEMEATC 14 13 16 18 41 100
VALE DO RIO DOCE 15 +] 15 27 25 58
FAPESP 1 1 10 36 35 53
EMBRACO 14 13 28 & 16 51
DAMNA 1 20 23 21 G 71
. UFMG 2 =] 17 23 15 i3]
. JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS i} 18 17 16 5] G4
. JOHMSOMN & JOHNSOM 12 16 11 12 5 fili]
. USP 7 7 13 20 fiti]
. JACTO 15 23 T 5 a4
. USIMIMAS 7 14 11 i 10 48
. ELECTROLUX 12 [+] -] g 3 45
. MATHEUS RODRIGUES 10 5 L] 12 11 44
. EMBRAPA ] 10 11 3 42
. CNPq -] 3 10 15 42
CLAUDIO LOURENCO LORENZETTI 12 4 10 4 3 40

TOTAL

Em geral, a coleta de dados sobre o numero de patentes universitarias

depositadas e concedidas mostra-se ainda dificil. Ha, ndo raras vezes, discordancias entre

diferentes estudos que tratam esses dados. O volume de patenteamento pelas universidades ¢é

relativamente pequeno, mas pode-se observar uma tendéncia de crescimento. Comparando o
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total de depodsitos de pedidos de patentes no INPI em 2001, revela-se que 5% dessas
aplicacdes procedem do meio académico (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2005).

De acordo com dados publicados em publicacdo oficial da FAPESP (2005) —
“Indicadores de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo em Sao Paulo”, o peso das universidades e
institui¢des de pesquisa no esforco total de patenteamento no Brasil e no Estado de Sdo Paulo
¢ expressivo. Considerando o periodo de 1990-2001, das 20 maiores depositarias de patentes
no pais, quatro instituicdes aparecem. A Unicamp lidera o ranking entre essas instituigdes
com 147 pedidos depositados entre 1990-2001, seguida pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecudria (EMBRAPA), Universidade de Sdo Paulo (USP) e Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG). Destaca-se que a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) ¢ a
USP tém patentes registradas em mais de 20 diferentes subdominios tecnologicos revelando
um grau de diversificagdo maior do que o de grandes empresas instaladas no Estado.

Ao se verificar a presenca de trés universidades publicas, Unicamp, USP e
UFMG entre as vinte organizagdes que mais depositaram patentes no INPI no referido
periodo, pode parecer que ocorre uma forte relagdo das universidades com o mercado e suas
contribui¢des para inovacdo. Entretanto, isso ocorre devido a um fraco desempenho da
industria, sendo que grande parte das patentes depositadas no Brasil pertencem a nao-
residentes, isto ¢, protegdo de tecnologias de empresas estrangeiras para exploracao
monopolista no mercado brasileiro.

Ademais, fazendo uma comparagdo com EUA, observa-se que o total dessas
mesmas trés universidades brasileiras somados dez anos (108) corresponde a 1,8% das
patentes de universidades estadunidenses (5.917) (AZEVEDO, 2005). O estudo de
Assumpg¢do (2000) corrobora essa afirmativa demonstrando que o profissionalismo e a
autonomia executiva foram caracteristicas marcantes na ruptura ocorrida nesse pais, o que
resultou na alavancagem da comercializagao de tecnologia.

Em relagdo ao licenciamento de patentes, as universidades brasileiras se
encontram em estdgio prematuro devido ao fato de serem poucos os casos de licenciamento e
concessao para exploracdo econdmica dos inventos protegidos pela propriedade intelectual
(CHAGAS, 2004). Como se observa, até 2002 a pratica de licenciar patentes por
universidades no Brasil praticamente inexistia, mesmo porque a grande maioria de
instituicdes nem se quer protegia suas criagdes, passo inicial para comercializagdo de
tecnologia patenteada. Entretanto, o cendrio politico e a mentalidade acerca da propriedade

intelectual nas universidades tém mudado sensivelmente nos ultimos 4 anos. Conforme
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destacado pela Lei de Inovacao, todas ICT’s deverdo criar seus nucleos de inovagdo e
cooperar com outros agentes para transferir resultados de pesquisas a sociedade.

A Unicamp criou, em 1990, seu ETT com o objetivo de repassar os
conhecimentos cientificos e tecnologicos gerados na universidade. O meio para realizagdo do
objetivo proposto foi criar situacdes para o contato de pesquisadores e empresarios,
divulgando informagdes tecnologicas e prestando assisténcia técnica e juridica (STAL, 1995).
Mais recentemente, em 2003, foi criada através da resolugdo GR Nr.51 a INOVA, Agéncia de
Inovacdo da Unicamp, cujo objetivo especifico ¢ estabelecer uma rede de relacionamentos da
universidade com a sociedade a fim de incrementar as atividades de pesquisa, ensino e avango
do conhecimento.

Sua atuagdo tem sido marcada por uma postura mais arrojada em dire¢do ao
licenciamento de patentes da universidade, evidenciando a organizagdo mais avangada no
Brasil quanto ao trato da propriedade intelectual e licenciamento de patentes. Em catalogo de
patentes disponivel na internet ha 423 patentes concedidas ou depositos de patentes para
serem consultadas e as marcas somam 51. Quanto ao licenciamento, ja foram feitos acordos
de exploracdo de 12 patentes, sendo que 2 empresas licenciadas ja iniciaram sua produgdo em
2004. Os pontos de destaque vao para o fato das patentes licenciadas estarem distribuidas em
diferentes setores de mercado envolvendo empresas de todos os portes, sobretudo empresas
nacionais (UNICAMP, 2006).

Na UFSCar, o papel do ETT ¢ desempenhado pela Fundag¢do de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (FAI). Por meio dela foram
intensificadas, a partir de 2002, as atividades de protecdo e comercializagdo da propriedade
intelectual da universidade. Em 2005, um levantamento preliminar acerca do patenteamento e
licenciamento de patentes revelou uma atividade mais intensa no ano de 2003 quando foram
depositadas 10 patentes, das quais 8 de inveng¢do e 2 de modelo de utilidade. Dessas, 3
patentes de invengao deram origem ao processo de pedido de patente fora do pais através do
PCT. Quanto ao licenciamento das tecnologias, a pesquisa revelou que apenas um contrato de
exploracdo de tecnologia tinha sido consolidado para uma empresa, no entanto, 11 estavam
em processo de negociacdo (GARNICA; TORKOMIAN, 2005b).

A USP criou em abril de 2004, a Agéncia USP de Inovagdo. Tal 6rgao, ligado a
Reitoria, incorporou as atividades do Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de
Inventos (GADI) que, foi estabelecido em 1986 tendo como principal atribui¢ao efetuar todos
os procedimentos necessarios para o depdsito e acompanhamento de uma patente (STAL,

1995). A mudanca significativa com a criagao da Agéncia USP de Inovacdo se deve a uma
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nova postura ndo apenas voltada a prote¢ao de tecnologias, mas comprometida em transferir a
sociedade tecnologias que possam favorecer o desenvolvimento econdmico e social do Estado
de Sdo Paulo e do pais, desenvolvendo inclusive atividades de prospeccdo de oferta
tecnoldgica interna e demanda tecnoldgica externa (USP, 2006).

Esses exemplos sdo apenas ilustrativos de transformagdes significativas no
campo da propriedade intelectual universitaria no Brasil. Considerar o avanco desse processo
¢ relevante, pois, a partir da consolidacdo de uma cultura de patenteamento e a estruturagdo de
orgdos especializados na comercializagdo de patentes ¢ que se esperam avangos significativos

no campo do licenciamento.
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5. METODO DE PESQUISA

Uma dissertacdo de mestrado, como a que aqui se apresenta, relata uma
pesquisa que busca, sobretudo, uma reflexdo sobre o tema ou problema expondo idéias de
forma ordenada e fundamentada, evidenciando um trabalho de sistematizacdo da literatura
existente acerca do tema (TAFNER; TAFNER; FISCHER, 1999). Uma pesquisa, para ser
cientifica, necessita de um método, o qual pode ser definido como “uma série de regras para
tentar resolver um problema”, sendo que no método cientifico, essas regras sao bem gerais e,
ainda, ndo estdo destituidas de falha (GEWANDSZNAJDER, 1989, p.3).

Assim, a pesquisa pode ser definida como “um procedimento racional e
sistematico que tem como objetivo proporcionar respostas a problemas que sdo propostos”
(GIL, 2002, p.17). Uma vez que ndo se dispde de informacao suficiente para responder ao
problema, ou entdo quando a informacdo disponivel se encontra em tal estado de desordem
que ndo possa ser adequadamente relacionada ao problema, é requerida uma pesquisa.

A pesquisa desenvolve-se ao longo de um processo que envolve inumeras
fases, desde a adequada formulacao do problema até a satisfatoria apresentagdo de resultados.
Para isso, o projeto inicial para desenvolvimento de uma pesquisa cientifica necessita, a rigor,
de um problema claramente formulado, os objetivos bem determinados, assim como um plano
de coleta e analise dos dados (GIL, 2002).

Para Taylor e Bogdan (1984), o termo “metodologia” se refere a maneira pela
qual os problemas sdo abordados e a busca por suas resolugdes. Nas ciéncias sociais, tal se
aplica no sentido de como a pesquisa ¢ conduzida. Observando-se a necessidade de expor
devidamente os detalhes acerca desta pesquisa, este capitulo contém as seguintes secoes:
problema de pesquisa, tipologia e objetivos da pesquisa, abordagens de pesquisa, os métodos

de procedimento da pesquisa e pesquisa de campo.

5.1 Problema de Pesquisa

A atividade cientifica desenvolve-se a partir de problemas, a partir dos quais
segue-se uma observacdo que pressupde, inerentemente, um critério para escolher. Entre as
observagdes possiveis, adotam-se aquelas que supostamente sejam relevantes para o problema
em questdio (GEWANDSZNAJDER, 1989). Com isso, tem-se que o pesquisador possui

intrinsecamente uma visao propria de mundo, pelo qual conduz seu trabalho.
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De acordo com Roesch (1999, p.122), na pesquisa cientifica, a escolha do
método depende de uma postura filosofica sobre a possibilidade de investigar a realidade. Na
visdo da autora “h4 duas tradicdes em ciéncia: positivismo e fenomenologia, ou método
quantitativo e qualitativo. A estes estdo associadas certas suposicdes e implicacdes
metodoldgicas”. Segundo Taylor e Bogdan (1984), o positivismo tem sua origem nas ciéncias
sociais. Ele busca os fatos ou causas de fendomenos sociais aparte do estado subjetivo dos
individuos. Enquanto filosofia, o positivismo desenvolveu-se como um paradigma distinto ao
longo dos ultimos 150 anos. Algumas proposicdes associadas a ele sdo: independéncia, isento
de valor, hipotético-dedutivo, operacionalizagdo, reducionismo, generalizagdo e analise
“cross-sectional” ou transversal (ROESCH, 1999).

J& o paradigma fenomenoldgico parte da perspectiva de que o mundo e a
“realidade” ndo sdo objetivos e exteriores ao homem, mas socialmente construidos e recebem
um significado a partir do homem. A perspectiva teérica da fenomenologia tem uma longa
histéria associada a filosofia e a sociologia. Ela estd comprometida com a compreensao do
fendomeno social da perspectiva de seus proprios atores, isto €, como as pessoas percebem a
realidade (TAYLOR; BOGDAN, 1984).

Desse modo, o posicionamento filoséfico adotado neste trabalho estd mais
alinhado a fenomenologia. Esta tradi¢dao possui intima relagdo com a idéia de “construtivismo
social”, o qual refere-se ao processo em que as pessoas definem situacdes de maneira seletiva
e subjetiva a partir do esquema de referéncia pessoal de crencas e valores que desenvolveram
ao longo de suas vidas (ROESCH, 1999).

Dentro disso, tendo como pressuposto um posicionamento filosofico, o
pesquisador formula, a partir de inquietacdes e curiosidades, problemas a serem investigados
por ele. O problema de pesquisa pode ser definido, em seu sentido estrito, como “uma questao
relevante que nos intriga e sobre a qual as informagdes disponiveis sdo insuficientes”
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p.150).

Para Cervo e Bervian (1983), a pesquisa parte de uma duvida ou problema e,
com o uso do método cientifico, busca uma resposta ou solucdo, de modo que os trés
elementos sdo imprescindiveis. Isso porque, uma solugdo poderd ocorrer somente quando
algum problema Ilevantado tenha sido trabalhado com instrumentos cientificos e
procedimentos adequados.

Nesse sentido, o tema da transferéncia de tecnologia e da propriedade
intelectual em seu aspecto gerencial e a articulagdo entre diferentes atores que compdem o

sistema de geragao de tecnologia tém evidenciado uma necessidade de melhor conhecer os
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aspectos processuais, aspectos de dificuldade e de forca na constitui¢ao de um relacionamento
que favoreca a efetiva transferéncia de tecnologia em dado ambiente institucional. Em
especial, pouco se sabe acerca de como as universidades estdo estruturadas quanto a
propriedade intelectual, seu desempenho na protecdo de tecnologias e transferéncia ao setor
produtivo, o que conduziu as seguintes questdes norteadoras desta pesquisa: como as
universidades publicas do Estado de Sdo Paulo estdo estruturadas para a transferéncia de
tecnologia por meio da propriedade intelectual? Qual o desempenho dessas universidades
quanto ao patenteamento e transferéncia de tecnologias por meio de contratos com

empresas? Como ocorre e quais fatores dificultam ou apdiam esse processo?

5.2 Tipologia e Objetivos da Pesquisa

Uma vez definida a questao de pesquisa, sao tragados objetivos que norteardo o
esforco do trabalho do pesquisador. Pois, toda pesquisa cientifica deve, necessariamente,
possuir um objetivo determinado a fim de saber o que vai buscar e o que pretende no alcance
dos resultados (LAKATOS; MARCONI, 2001).

Para que uma pesquisa cientifica seja capaz de contribuir ao estado da técnica
como um conhecimento novo, necessita da definicdo clara de um problema que conduza aos
objetivos da pesquisa, a adogdo de um conjunto de passos ou métodos para obtengdo da
resposta a pergunta formulada e, por fim, a indicagdo de um grau de confiabilidade dos
resultados conseguidos. Com isso, pode-se, de acordo com Selltiz et al. (1974) dividir em
quatro amplos agrupamentos, os objetivos de uma pesquisa, quais sejam:

e Familiarizacdo do pesquisador com o fendomeno, ou obtencdo de uma nova
compreensdo deste, freqiientemente com a finalidade de tornar possivel a formulagao
de um problema de pesquisa mais preciso ou criar novas hipoteses;

e Apresentar precisamente as caracteristicas de uma situagdo, um grupo ou um
individuo especifico, podendo ou ndo fazer uso de hipdteses iniciais;

e Averiguar a freqliéncia da ocorréncia de algo ou, em que estd relacionado a outra
ocorréncia partindo, geralmente, de uma hipdtese inicial especifica; e

e Verificar a hipotese de haver relagdo causal entre variaveis.

Os estudos desenvolvidos com objetivos de aproximagdo com o tema,
conforme identificado no primeiro grupo sdo denominados exploratérios ou formuladores.
Acrescenta-se também que tais se referem, geralmente, a descoberta de idéias e intuigdes

(GIL, 2002). Ja os estudos que objetivam detalhar uma situagdo ou fato, nos quais a exatidao ¢
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considerada fundamental, s3o chamados descritivos, conforme os grupos dois e trés. Por fim,
a verificagdo de hipoteses causais exige processos que permitam inferéncias a respeito da
causalidade, estudos esse que compreendem o quarto grupo, tais como experimentos.

Vale considerar que esses diferentes tipos de pesquisa nem sempre sdo
nitidamente separaveis. Uma pesquisa pode conter elementos de duas ou mais fungdes
descritas como caracteristicas de diferentes tipos de estudo, a exemplo do presente estudo que
assume caracteristicas de um estudo descritivo, no entanto, ¢ de cardter predominantemente
exploratério. Isso porque, ainda ha pouca massa critica de informagdes acerca do assunto,
além de que seus resultados nao poderao ser extrapolados nem generalizados.

Em corroboracao a isso, assevera Roesch (1999, p.131) que “se o propdsito do
projeto € explorar um tema que foi pouco estudado, utilizam-se pesquisas exploratorias”.
Ainda, Gil (2002) reitera a relevancia das pesquisas exploratérias tendo em vista sua
contribuicdo para a evolucdo do tema de pesquisa, visando torna-lo mais explicito e a
construir hipoteses. Nessa perspectiva, o estudo ora proposto trata-se de uma pesquisa
exploratdria, cujo objetivo geral &: apreender como estdo estruturadas as universidades
publicas do Estado de Sao Paulo quanto a sua regulamenta¢do de propriedade intelectual e
processos de transferéncia de tecnologia para empresas, buscando identificar forgas e

obstaculos a essa pratica.

5.3 Abordagens de Pesquisa

O método utilizado em uma pesquisa se adapta as diversas ciéncias a medida
que o objeto escolhido impde determinadas limitagdes e oportunidades para sua investigagao.
O interesse e a curiosidade do homem pelo saber levam-no a investigar a realidade sob os
mais diversificados aspectos e dimensdes, sendo que cada abordagem admite niveis diferentes
de aprofundamento e enfoques especificos do objeto de estudo dependendo dos propodsitos do
mesmo e da qualificacdo do pesquisador (CERVO; BERVIAN, 1983).

Em se tratando de pesquisas no campo da administracdo, bem como em outras
areas do conhecimento, ha basicamente duas abordagens de pesquisa, pesquisas quantitativas
e pesquisas qualitativas. Bryman (1989) faz basicamente duas distingdes basicas entre as duas
abordagens. A primeira ¢ que a distingdo quantitativa/qualitativa nao se refere a presenga ou
auséncia de quantificacdo. Na verdade, o enfoque implica iniciar com conjuntos de conceitos

amplos e de idéias cujo contetido vai consolidando-se durante o processo de coleta. Nesse
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sentido, ndo se trata, portanto, de um enfoque diferente de coleta, mas uma forma diferente de
conhecer.

A segunda distingdo ¢ a énfase na perspectiva do individuo pesquisado.
Enquanto na pesquisa quantitativa o pesquisador parte de conceitos a priori sobre a realidade,
o pesquisador qualitativo sai a campo ndo estruturado, justamente para captar as perspectivas
e interpretagcdes das pessoas. Nesse caso, a reflexdo tedrica ocorre durante ou quase no final
do processo de coleta de dados (BRYMAN, 1989). Contudo, a despeito de confrontarem em
seus propositos e caracteristicas, as pesquisas quantitativas e qualitativas se complementam,
de modo que a realidade tratada por ambas interage dinamicamente. Disso resulta nao
dicotomia entre elas, mas uma grande e relevante drea comum entre elas (YIN, 2001).

A abordagem de pesquisa qualitativa ¢ adequada aos estudos exploratorios e
seus métodos de coleta e andlise de dados (ROESCH, 1999). O método qualitativo permite ao
pesquisador estudo em profundidade e detalhe de determinadas questdes (PATTON, 1990),
sendo conveniente o uso deste método no presente estudo, ja que, fatores de apoio e
obstaculos ao processo de transferéncia de tecnologia por meio do licenciamento de patentes
ainda ndo foram, num primeiro momento, indicados e explorados de forma a constituir um
conhecimento solido sobre o tema.

De igual maneira, o entendimento de como ocorre o processo de transferéncia
de tecnologia, seus passos e a constatacdo das relagdes existentes entre os agentes carece de
um estudo em profundidade acerca das percepgdes, expectativas e satisfacdo de cada agente
no processo, procurando identificar pontos criticos e pontos de apoio inerentes a este.

Segundo Taylor e Bogdan (1984), a pesquisa qualitativa ¢ mais do que um
conjunto de técnicas para coleta de dados, trata-se de uma abordagem do mundo empirico. O
quadro 5.1 sintetiza as caracteristicas da pesquisa qualitativa.

Com tais caracteristicas, percebe-se que a pesquisa qualitativa ndo trata de
verificar a freqiiéncia em que um fendmeno ocorre, ou mesmo, de medi-lo. Parte-se de
questdes ou focos de interesses amplos, que se definem a medida que o estudo se desenvolve,
envolvendo a obtencdo de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos

pelo contato direto com pesquisador (GODOY, 1995a).
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Pesquisa Qualitativa e Caracteristicas do Pesquisador

Pesquisadores desenvolvem conceitos, idéias e assimilam

E indutiva padrdes nos dados. Desenho flexivel de pesquisa;

Pessoas ou grupos ndo sdo reduzidos a variaveis, mas
Visdo holistica vistos como um todo, considerando o contexto de seu
passado e as situagdes em que eles se encontram;

Sensivel a sua influéncia sobre as pessoas| Mesmo sendo impossivel extinguir tal influéncia, levam

entrevistadas isso em consideragdo em suas analises;
Entende as pessoas a partir de suas Da énfase nas pessoas que estudam para entender como ela
proprias estruturas de referéncia percebem o mundo;
Procura deixar de lado suas crencas, | Andlise dos fatos como se estivessem ocorrendo pela
perspectivas e predisposicoes primeira vez;
Considera viaveis todas as Nao busca moralidade ou verdade, mas a perspectiva dos
investigados vistos como iguais;
perspectivas
Procura ndo perder o lado humano da vida social,
Andlise humanistica permitindo saber sobre experiéncias das pessoas de forma
pessoal;
Enfatiza validade Esta proximo do mundo empirico, assegurando a

realidade do que ocorre;

Considera todo conjunto ou pessoas como

. Percebe as pessoas ou ambiente como unicos e similares;
seu objeto

Nao refina ou define padrdes. Faz uso de flexibilidade
com base em linhas gerais, ndo como regras.

Quadro 5.1 — Pesquisa qualitativa e caracteristicas do pesquisador.

Fonte: Baseado em Taylor e Bagdon (1984).

FE uma arte

5.4 Métodos de Procedimento da Pesquisa e Pesquisa de Campo

Conforme Yin (2001), a escolha do procedimento ou estratégia de pesquisa
depende basicamente de trés condigdes:
1) tipo de questdo de pesquisa;
2) controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; e
3) o foco em fendmenos historicos, em oposi¢do a fendmenos contemporaneos.
No ambito das pesquisas realizadas em organizagdes podem ser considerados
mais adequados os seguintes métodos de procedimento de pesquisa:

- Pesquisa de Avaliac¢do ou Levantamento (survey): objetiva produzir descri¢des quantitativas

de uma populacao usando instrumentos de pesquisa pré-definidos, sendo recomendado o uso
de uma amostra probabilistica que permita a generalizagdo estatistica. Geralmente, busca-se

avaliar o que est4 acontecendo ou como e porque esta acontecendo.

- Pesquisa-Acdo: possui carater participativo, ja que promove uma interacdo entre oS

pesquisadores e as pessoas envolvidas na situa¢ao investigada. Normalmente estd associada a
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busca de agdes coletivas para encontrar solugdes de problemas, objetivando melhorar ou
mudar certos aspectos da organizagao.

- Pesquisa Experimental: envolve controle e manutengdo de varidveis especificas que se

constituem em objeto para pesquisa. Busca-se desenvolver e testar modelos, que podem ser
fisicos ou matematicos, com a finalidade de explicar o sistema social que esta sendo estudado.

- Estudo de Caso: caracteriza-se por apresentar maior foco na compreensao dos fatos do que

propriamente em sua mensuracao. Investiga um problema contemporaneo dentro da realidade
em que ocorre. A perspectiva desse procedimento de pesquisa permite a utilizacdo de
multiplas fontes de evidéncias, permitindo aprofundar conhecimentos sobre uma dada
realidade (BRYMAN, 1989).

Eisnnhardt (1989) explica que o estudo de caso foca o entendimento da
dinamica presente de fatos/cendrios singulares. GIL (2001) corrobora essa visdo mencionando
que tal estratégia de pesquisa visa ao estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos,
de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossivel
mediante outros delineamentos. Seus propodsitos ndo sdo os de proporcionar o conhecimento
preciso das caracteristicas de uma populacao, mas sim o de proporcionar uma visdo global do
problema ou de identificar possiveis fatores que influenciam, ou sdo por ele influenciados.

Cabe advertir que o estudo de caso nao ¢ um método simplesmente qualitativo,
pois pode fazer uso tanto de evidéncias qualitativas quanto de evidéncias quantitativas. Mas,
centra-se, fundamentalmente, nas questdes do tipo “como” e “por que”, que apresentam
natureza mais explanatoria e lidam com relagdes que se configuram no tempo € no contexto
em estudo (YIN, 1994).

O estudo de caso ¢ utilizado em muitas situagdes, dentre as quais estdo
compreendidas a pesquisa em administracdo publica e os estudos organizacionais e gerenciais
(YIN, 2001), sendo possivel verificar a presenga dessas situagdes como substrato do objeto de
pesquisa deste trabalho. Mais ainda, o processo de transferéncia de tecnologia por meio da
propriedade intelectual gerada em universidades ¢ um fato bastante novo na realidade
brasileira, a respeito do qual ndo se detém abundante volume de informagdo que permita a
elaboracdo de construtos teoricos definidos. Como ndao ha controle dos eventos pelo
pesquisador, e sendo a questdo de pesquisa do tipo “como”, o estudo de caso foi o
procedimento de pesquisa escolhido para a conducdo desta pesquisa.

Como proposicdes tuteis para conduzir o estudo de caso no que se refere ao

processo de coleta e analise de dados, podem ser mencionadas as seguintes:
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1) o processo de transformagdo de ciéncia em produtos tecnologicos ndo ¢€
natural, sendo necessaria a criacdo de mecanismos que favorecam esse processo;

2) as universidades brasileiras, especialmente as publicas, possuem um estoque
de conhecimento passivel de ser aproveitado pelo setor produtivo;

3) A comercializagdo do conhecimento oriundo da academia ¢ uma tendéncia
internacional que esta se mostrando no contexto brasileiro atual;

4) A propriedade intelectual gerada pelas universidades pode ser vista como
instrumento para transferéncia de tecnologia para empresas no contexto da cooperacdo entre
essas duas instituigoes;

5) No Brasil, a cultura de propriedade intelectual no ambito académico ainda
esta sendo desenvolvida de forma lenta e gradual, de modo que resisténcias a ela representam
obstaculos a essa pratica;

6) Aspectos legais externos e internos que expressam a vontade politica dos
agentes do processo de transferéncia de tecnologia influenciam positivamente ou
negativamente esse processo;

7) Aspectos gerenciais ligados ao processo de transferéncia de tecnologia por
meio do licenciamento de patentes ainda sdo, em grande medida, desconhecidos no Brasil, o
que pode representar obstaculos a essa pratica;

8) Os escritdrios de transferéncia de tecnologia exercem apoio fundamental na
comercializa¢do da tecnologia universitaria, mediando diferentes interesses de universidades e
empresas e operacionalizando a gestido de processos com alto grau de especificidade;

9) O processo de transferéncia de tecnologia por meio da propriedade
intelectual gerada na universidade pode ser satisfatorio para ela mesma, gerando retorno
econdmico sobre resultados de pesquisa, € para empresa, ao contribuir com 0O Processo
inovativo.

Uma vez definido o estudo de caso como estratégia de pesquisa e elencadas as
proposicdes que orientam a coleta e analise de dados, ¢ preciso projetar o estudo de caso. O
estudo de caso Unico ¢ considerado cléssico, entretanto, podem ser utilizados casos multiplos
em uma mesma pesquisa. Inclusive, a situacdo mais freqliente nas pesquisas sociais ¢ a
adogdo de estudo de casos multiplos ou estudo multicaso, pelo qual sdo proporcionadas
evidéncias inseridas em contextos diferentes, concorrendo para elaboracdo de uma pesquisa
de melhor qualidade. Para isso, a metodologia necessita ser mais apurada e o tempo de

execucao de pesquisa deve ser ampliado (GIL, 2002).
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Esta pesquisa fez uso do estudo multicaso, sendo as universidades publicas
instaladas no Estado de Sdo Paulo os cinco casos estudados. A fim de ilustrar como as
diferentes universidades gerem sua propriedade intelectual e a utilizam em contratos de
transferéncia de tecnologia, foi estudado em profundidade e em carater ilustrativo um contrato
de cada uma das universidades, permitindo estrutura-los em etapas e a identificar fatores de
dificuldade e de apoio presentes nesses processos de transferéncia de tecnologia.

Para operacionalizar o estudo multicaso e obter dados acerca do objeto de
estudo, foi realizado um trabalho de campo. Com esta parte do trabalho, objetivou-se a
obtencdo de dados empiricos que subsidiassem a andlise da realidade investigada. Neste
trabalho, foram entrevistados gestores dos ETT’s a fim de tratar sobre as politicas de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia das universidades. Além disso, também
foram entrevistados docentes inventores de tecnologias e respectivos empresarios parceiros
das universidades para a estruturagdo conceitual do processo de transferéncia de tecnologia a
partir de relatos multilaterais. Quanto a escolha das universidades para estudo, utilizou-se de
escolha ndo-probabilistica e intencional.

As entrevistas realizadas permitiram ainda a elaboracdo de um estudo
ilustrativo sobre a conducdo de processos de transferéncia de tecnologia nas universidades
tendo como base contratos assinados com empresas parceiras. Este estudo dos contratos de
transferéncia de tecnologia objetivou ilustrar efetivos processos de transferéncia de tecnologia
em andamento nas universidades, ndo representando, por conseguinte, dados absolutos sobre
a pratica dessas instituicoes.

Com o fim de abarcar as universidades com maior produtividade cientifica, de
reconhecida exceléncia em pesquisa e com alguma experiéncia na prote¢do e comercializacao
do conhecimento, foi verificado que tais critérios estdo supridos ao tomar-se como referéncia
as universidades publicas do Estado de Sao Paulo, quais sejam: Universidade de Sao Paulo
(USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Universidade Federal de Sdo Paulo (Unifesp) e Universidade Federal de Sao
Carlos (UFSCar). A Universidade Federal do ABC (UFABC), recém criada em 2006, foi
excluida do estudo pelo fato de que a mesma ainda ndo desenvolveu pesquisas que resultaram
em inventos patenteados até 0 momento da execugdo deste trabalho.

Ainda, em corroboracdo ao prestigio de algumas das universidades
selecionadas, destaca-se a USP, a qual possui maior percentual representativo na producao

cientifica brasileira (FAPESP, 2005), e a Unicamp, que foi a maior instituicdo brasileira
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depositaria de pedidos de patente no periodo de 1999-2003 (INPI, 2006; ASSUMPCAO,
2000; FAPESP, 2005).

Como as universidades publicas do Estado de Sao Paulo estio estruturadas

para a transferéncia de tecnologia por meio da propriedade intelectual?
Questoes do estudo Qual o desempenho dessas universidades quanto ao patenteamento e

transferéncia de tecnologias por meio de contratos com empresas?

Como ocorre ¢ quais fatores dificultam ou apdiam esse processo?

Gestdo da propriedade intelectual para transferéncia de tecnologia em cada

Unidade de andlise . .
universidade.

Identificacdo estatica do objeto de pesquisa considerado o tempo estrito de

Limites de Tempo desenvolvimento da pesquisa (janeiro de 2005 a julho de 2007).

Local Universidades publicas instaladas no Estado de Sdo Paulo.

Confrontagio de diferentes fontes de evidéncias conseguidas por meio de
Validade dos pesquisa bibliografica, analise documental, observagéo direta e entrevistas
construtos com os inventores de tecnologia, com gestores do processo de transferéncia
de tecnologia na universidade e na empresa.

Dados baseados em regulamentagdes institucionais das universidades. Para
Validade interna os processos ilustrativos de transferéncia de tecnologia, construgdo de
etapas de cada um dos processos a partir de fatos que indiquem padroes.
Quais as normas que regem a propriedade intelectual na universidade?
Que mecanismos de transferéncia de tecnologia sdo utilizados?
Como a propriedade intelectual é contemplada no contrato de transferéncia
de tecnologia?
Questoes gerais do  Em quais etapas pode ser dividido o processo de transferéncia de tecnologia
estudo de casos em cada uma das universidades?
Quais obstaculos enfrentados interna e externamente para a realizagdo da
transferéncia de tecnologia?
Quais os fatores de apoio para efetivacao da transferéncia de tecnologia?
Que fatores devem ser considerados para o aprimoramento desse processo?
Quadro 5.2 — Siimula do protocolo de pesquisa.

A unidade de andlise dos casos se refere ao que objetivamente se deseja
descobrir ou melhor compreender, estando relacionada a maneira como questdes iniciais de
pesquisa foram definidas no estudo (YIN, 2001). Neste trabalho, a op¢ao de estudo multicaso
objetiva a verificacdo de padrdes e tendéncias em uma mesma pratica, porém partindo de
diferentes organizagdes. Em decorréncia disto, ¢ admitida a mesma unidade de analise —
gestdo da propriedade intelectual para transferéncia de tecnologia - nas diferentes
universidades consideradas.

Para apoio e referéncia na conducdo do estudo de casos, além de garantir
transparéncia, especialmente se o estudo ¢ multicaso, ¢ recomendada a elaboracao do
protocolo de estudo de casos. Esse instrumento se constitui em uma das melhores formas de

aumentar a confiabilidade do estudo a medida que prové uma visdo global do projeto, os
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procedimentos de campo ¢ a determinacdo das questdes, servindo, ainda, como guia para
elaboracao do relatorio.

No que tange a coleta de dados, as pesquisas qualitativas sdo
caracteristicamente multimetodologicas, utilizando-se de uma grande variedade de
procedimentos e instrumentos de coleta de dados, sendo a observagao participante, entrevistas
em profundidade e analise documental as técnicas de coleta de dados mais comuns, podendo
ser complementadas por outras (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAIJDER, 1998).

Os estudo multicaso, por sua vez, combina diferentes métodos de coleta de
dados, tais como: arquivos, entrevistas, questionarios e observagdes (EISNNHARDT, 1989).
Nesse sentido, a analise da convergéncia ou divergéncia dos dados obtidos procura evitar a
subjetividade garantindo a qualidade dos resultados alcangados, sendo que essa estratégia de
pesquisa se constitui no mais completo dos delineamentos, pois vale-se tanto de dados de
pessoas como de dados de papel (GIL (2002).

De acordo com Eisnnhardt (1989), as evidéncias conseguidas no estudo de
casos podem ser quantitativas (nimeros) ou qualitativas (palavras). Neste estudo, apesar de
ser relevante constatar o volume de patentes depositadas, concedidas e comercializadas pelas
universidades, mais central é compreender a complexidade envolvida no processo de
transferéncia de tecnologia a partir da propriedade intelectual das universidades, no qual
predomina uma andlise qualitativa dos marcos legais internos existentes e das etapas do
processo identificadas, bem como das relagdes existentes entre as organizagdes. Mais
propriamente, as normas internas das universidades e os contratos estudados em cada um dos
casos constituiram a analise documental, tendo sido as principais fontes de informagdo
utilizadas.

Complementarmente, a observagdo participante, a qual propicia a extragdo de
dados da realidade (YIN, 2001), compreendeu também as formas de percepgao das realidades
dos casos da USP e da UFSCar, onde o pesquisador estad inserido e possuia pré-
relacionamentos a época de realizacdo da coleta de dados, limitadamente ao dmbito do ETT
universitario. Ainda, a realiza¢do de entrevistas com gestores do processo de transferéncia de
tecnologia na universidade e na empresa, além dos professores universitarios inventores da
tecnologia, foi fundamental para “permitir explicacdes de dificil descri¢ao, possibilitando a
exploragdo mais profunda das respostas fornecidas através da discussdo promovida pelo
contato pessoal” (SEGATTO, 1996, p.53). Essas entrevistas foram gravadas e transcritas em

sua integra objetivando melhor analise de seu contetido.
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Para as entrevistas, foram utilizados roteiros semi-estruturados diferentes para
cada agente correspondente do processo de transferéncia de tecnologia investigado (inventor,
gestor do processo na universidade e gestor do processo na empresa), porém, 0s roteiros
foram igualmente utilizados entre os diferentes casos com os respectivos agentes do processo.
O objetivo dessa forma de abordagem dos entrevistados foi a manter o foco nas questdes do
estudo ao longo da realizagdo das entrevistas e gerar informacdes passiveis de serem
organizadas e confrontadas. As questdes levantadas, a exemplo de estudos ja realizados com
propositos semelhantes (HARMON et al., 1997), partem de informagdes acerca da tecnologia,
suas caracteristicas, o setor da industria em que se insere, dados gerais de porte e operacao da
empresa licenciada, até informagdes especificas sobre patentes, estrutura de pagamentos,
estagio de maturidade da tecnologia transferida e aspectos qualitativos do processo. A integra
dos roteiros utilizados se encontra no Apéndice I.

Quanto a analise dos dados, conforme asseveram Laville e Dionne (1999),
existem duas abordagens para analise de conteudo, a quantitativa e a qualitativa. Na primeira,
sdo agrupados elementos tirados dos conteidos em categorias destinando importancia a
freqliéncia da ocorréncia de palavras, expressoes e temas. Na segunda, a qual foi utilizada no
presente estudo, a categorizacdo de elementos pode servir de apoio, mas ndo ¢é priorizada a
freqiiéncia de todos os elementos reunidos sob o mesmo assunto como equivalentes, de modo

que o pesquisador fixa-se nas peculiaridades e nuancas que ai se expressam.

Como as universidades publicas do Estado de S3o Paulo estdo
estruturadas para a transferéncia de tecnologia por meio da
propriedade intelectual? Qual o desempenho dessas universidades
quanto ao patenteamento e transferéncia de tecnologias por meio de
contratos com empresas?

Como ocorre e quais fatores dificultam ou apdiam esse processo?

Questoes de pesquisa

Tipo de pesquisa Exploratoria.
Abordagem da pesquisa Qualitativa.
Método de procedimento Estudo de casos multiplos (escolha intencional e ndo probabilistica).

Fontes multiplas: dados primarios (entrevistas e documentos),
Coleta de dados observagdo participante e dados secundarios (publicagdes
institucionais e demais publicac¢des).

Analise qualitativa de contetido. Triangulagdo, cruzamento e

A ¢le s confronto de dados de diferentes fontes de coleta.

Quadro 5.3 — Delineamento ¢ métodos da pesquisa.
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De acordo com Gil (2002), a analise qualitativa de dados constitui-se em um
processo logico e seqliencial de atividades que envolvem uma reducdo e objetivacdo dos
dados, a categorizacdo desses dados e sua interpretagdo. Nesse sentido, o conjunto dos dados
conseguidos por meio da andlise documental, a observacao participante e as entrevistas foram
triangulados a fim de que, por meio de seu cruzamento e confrontacdo, fosse obtido um
conjunto de dados mais consistentes.

Para maior clareza, o quadro 5.3 sintetiza o delineamento e os métodos

empregados nesta pesquisa.

5.5 Limitacées da Pesquisa

A presente pesquisa tal como apresentada possui limitagdes, sendo que o
conhecimento destas permite assegurar o emprego do método cientifico e a busca de solugdes
para eventuais percal¢os impostos no desenrolar do trabalho.

Primeiramente, devem ser ressaltadas as limitagdes decorrentes da adogao dos
métodos cientificos empregados. O método qualitativo combinado com a estratégia de
pesquisa ndo permite o extrapolamento dos resultados, nem tampouco, generalizagdes para
outras situacdes, de modo que os resultados alcangados ndo indicam padrdes de toda a
populacdo, mas buscam responder especificamente a pergunta de pesquisa para a amostra
selecionada. Ademais, vale dizer que, como uma pesquisa exploratoria, nao se trata de buscar
com a empiria apenas uma analise conclusiva, mas o langamento de novas perspectivas de
estudo, o aprofundamento de questdes inerentes ao objeto de pesquisa e a elaboracdo de
esquemas explicativos que permitam a melhor compreensdo de fatos contemporaneos,
podendo dar subsidios para formulacao de hipoteses.

Também ¢ preciso dizer acerca das dificuldades na fase de coleta de dados. A
analise documental por meio do acesso aos processos das universidades que documentam o
licenciamento de patente apresenta algumas fragilidades, pois ¢é possivel que haja
procedimentos nao registrados por conta da organizacdo interna de cada escritorio de
transferéncia de tecnologia responsavel. No entanto, as entrevistas poderdo suprir tais lacunas
temporais, ndo prejudicando sobremaneira informacdes elementares.

Por fim, vale dizer que a coleta de dados através de entrevista enseja cuidados
especiais quanto a influéncia que o pesquisador exerce diante do entrevistado. Com a ciéncia

disso, foram tomadas todas as medidas para minimizar o viés implicito ao procedimento de
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entrevista, tal como a ndo sugestdo de respostas e comportamento passivo diante das mesmas,

buscando deixar o entrevistado a vontade para expor os fatos e suas percepgoes.



119

6. APRESENTACAO E ANALISE DOS RESULTADOS

Neste capitulo sdo apresentados os resultados alcangados com a realizagao da
pesquisa de campo junto as universidades objeto de estudo, a saber: USP, Unesp, Unicamp,
Unifesp e UFSCar por meio de informagdes conseguidas com os gestores institucionais do
processo de transferéncia de tecnologia, com os pesquisadores docentes e, ainda, junto aos
responsaveis nas empresas que tiveram contratos de parceria assinados objetivando a
transferéncia de tecnologia com as respectivas universidades.

Visando ilustrar como essas instituicdes universitdrias promovem a
transferéncia de tecnologia formal, tem-se o enfoque na descri¢do e apreensao multilateral dos
agentes envolvidos em cada processo de transferéncia de tecnologia. Com isto, a execugao da
pesquisa de campo se caracterizou por uma diversidade de informagdes em torno do tema
coopera¢do universidade-empresa, especialmente no tocante aos meios para implementagao
da inovacdo nas empresas, a partir de conhecimentos gerados dentro da universidade
exclusivamente ou em parceria no desenvolvimento das tecnologias por meio de contratos de
P&D conjunto.

Cumpre esclarecer que as universidades sdo nomeadas com o objetivo de
ampliar o conhecimento sobre a gestdo da propriedade intelectual entre essas proprias
organizagOes e propiciar o aprendizado das experiéncias verificadas com o estudo de casos.
De outro lado, os nomes das empresas foram mantidos em sigilo, bem como informacgdes a
que os entrevistados ndo puderam revelar em func¢do da politica corporativa de cada empresa,
sendo, portanto, denominadas as empresas com as letras A, B, C, D, E.

Operacionalmente, este capitulo estd dividido de forma a propiciar a analise de
cada caso em particular e, posteriormente, uma analise comparativa de dados quantitativos de
desempenho em patenteamento e comercializagdo de patentes pelas universidades, seguindo
para uma ultima abordagem conjunta dos casos de cunho qualitativo. A escolha da ordem de
apresentacao das universidades foi baseada, da maior para menor, tendo como critério o
nimero total de docentes/pesquisadores.

Como a regulamentacdo da propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia nas universidades se expressa por meio de Portarias e Resolugdes, tais termos sao
recorrentemente mencionados. Nesse tocante, vale ressaltar a importancia do aspecto legal
para uma gestdo adequada interna e externa as universidades. Especialmente por se tratarem
de entes publicos, ao exercer suas atividades, as universidades devem estar amparadas em

suas normas legais e pratica-las por meio de atos administrativos.
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As Portarias se referem a maneira como um escaldo inferior ao Governador do
Estado transmite decisdes de qualquer natureza ao andamento de suas atividades
administrativas e sdo exaradas pela Reitoria da Universidade. J4 as Resolu¢des compreendem
o meio pelo qual se exprime a deliberacdo de 6rgdos colegiados em ato de carater normativo
com a finalidade de fixar normas sobre matérias de competéncia do o6rgdo e que sao
resultantes de decisoes vinculadas aos Conselhos Universitarios. Essa introdugdo ao ambiente
normativo da propriedade intelectual nas universidades se deve a relevincia que tais
instrumentos assumem no ambito legal e operacional, determinando, de certa maneira, as

acoes levadas a cabo pelas universidades (CHAGAS, 2004).

6.1 O Caso da USP

6.1.1 A Universidade de Sao Paulo

A Universidade de Sao Paulo (USP) foi criada em 1934 pelo Decreto Estadual
Nr.6.283 por decisao do entdo governador do Estado de Sdo Paulo, Armando de Salles
Oliveira em um contexto marcado por importantes transformacdes sociais, politicas e
culturais, em que a criacdo de uma universidade em Sdo Paulo era relevante para o ensino
superior brasileiro.

Como a maior universidade publica do pais, ela se destaca hoje por ser
responsavel por formar mais doutores do que qualquer universidade dos Estados Unidos,
desenvolvendo pesquisa de ponta passivel de ser assimilada pelo mercado. E a tnica
universidade brasileira entre as primeiras 200 do Ranking Anual do Suplemento de Educacao
do Jornal Britanico The Times. Ela aparece como a 196°. melhor universidade do mundo,
avaliada por quantidade de professores, projetos no exterior € boa imagem dos recém-
formados no mercado (DIMENSTEIN, 2005).

Ao todo a USP possui 77.205 alunos matriculados em 220 programas de pos-
graduacdo, em sua maioria avaliados com notas entre 5 e 7 (onde 7 ¢ a nota maxima) pela
CAPES, e 202 de graduagao. O corpo docente da USP em 2004 era de 5.078 servidores com
percentual de 79% em Regime de Dedicagao Integral a Pesquisa e a Docéncia (RDIDP), no
qual pesquisadores se dedicam exclusivamente as atividades da Universidade. A produgdo
cientifica da USP tem crescido nos ultimos anos. Em 1998 eram 2.588 trabalhos publicados e
indexados no Institute of Scientific Information (ISI) chegando a 4.696 em 2004. Nesse ano
foram cerca de 20.000 trabalhos publicados no Brasil e 6.000 no exterior (ANUARIO-USP,
2005).
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6.1.2 Propriedade intelectual na USP: estrutura e avancos na transferéncia de tecnologia

A normatizagdo da propriedade intelectual na USP teve seu inicio sob a égide
do antigo Cédigo da Propriedade Intelectual de 1971. Uma das primeiras universidades
brasileiras a definir regras bésicas quanto a prote¢do de criagdes intelectuais, em especial
inventos passiveis de serem patenteados, prescreveu a Resolugdo 3.428/1988. A criagdo de
uma estrutura para apoiar essa atividade adveio da instauragdo dessa Resolu¢do. O Grupo de
Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos (GADI), surgiu em 1986 por meio da
Portaria GR 2.087, objetivando efetuar todos os procedimentos necessarios para o deposito
dos pedidos de patentes resultantes de trabalhos desenvolvidos na USP junto ao INPL

Tendo sido exarada em 1988, e, portanto, anterior a nova legislacio
concretizada em 1997 — Lei de Propriedade Industrial, a resolugdo se mostra hoje com uma
abrangéncia bastante restrita, se referindo apenas aos inventos e tratando das relagdes de
direito e obrigagdes em patentes, sendo que os programas de computador, cultivares e direitos
autorais ndo constam dessa legislacdo. No entanto, a estrutura administrativa responsavel foi
assumindo gradativamente, a medida da demanda, o andamento dos processos de todas as
espécies de protecao a propriedade intelectual.

A fim de reorganizar esfor¢os e dar um cardter mais dindmico a gestdo da
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia no contexto da coopera¢do da USP com
organizagdes externas, foi criada a Agéncia USP de Inovagdo por meio da Resolugdo
5.175/05. Este 6rgao cumpre o papel do Nucleo de Inovagdo da Universidade, conforme
previsto na Lei de Inovagdo, além de desenvolver outras atividades adicionais dentro dos
objetivos propostos para sua atuagao.

A Agéncia USP de Inovagdo incorporou as atividades do GADI. Como um
orgdo diretamente ligado a Reitoria da Universidade, foi resultante de um Grupo de Trabalho
(GT) criado pela Portaria do Reitor Nr. 1514 em outubro de 2003. Seu propdsito foi a criagao
de um canal de aproximacdo com o setor privado instalado no pais, tendo por prioridade o
alcance de inovagdes em produtos e processos. Oficialmente criada e operante em abril de
2005, a Agéncia iniciou suas atividades com a missdo de promover a utilizacdo do
conhecimento cientifico, tecnoldgico e cultural produzido na universidade em prol do
desenvolvimento socio-econdmico do Estado de Sao Paulo e do pais. Seu objetivo geral é o
de identificar, apoiar, promover, estimular e implementar parcerias com o setor privado,
governamental, terceiro setor e centros de pesquisa, na busca de resultados para a sociedade.

Até este momento, pode-se observar uma ampliacdo das atividades da estrutura de
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propriedade intelectual, deixando um posicionamento de apoio técnico para ganhar a
dindmica de um ETT voltado para o relacionamento com o meio externo.

Atualmente, a estrutura da Agéncia assume a figura dos P6los USP Inovacdo, a
saber, uma Unidade de atendimento em cada campus da USP (Sao Paulo, Ribeirdo Preto, Sao
Carlos, Piracicaba, Bauru, Pirassununga e Lorena). O Polo da Capital assume um papel
central nas atividades e diretrizes estratégicas da Agéncia. Em cada um desses campi existe a
figura de um Coordenador do Pdlo, designado, quando da formacdo da Agéncia, pelo
Coordenador Geral.

Além disso, os Polos sdo integrados aos Presidentes das Comissdes de
Pesquisa e de Cultura e Extensao Universitaria visando facilitar a penetragdo da Agéncia nas
atividades dos campi. Em termos de pessoal, trabalham diretamente com as areas de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia cerca de 22 pessoas distribuidas pelos
Polos e com diferentes vinculos empregaticios. Somando pessoal administrativo e de
comunicac¢do o numero ¢ de cerca de 30 pessoas.

Retomando a norma legal base na USP, a Resolugdo 3.428 de maio de 1988
deliberada em Conselho Universitario dispde sobre patentes de invencdo resultante de
pesquisas realizadas na USP e sobre a participacdo do inventor em direitos e obrigacdes
nessas patentes de invencao. Os principais aspectos por ela estabelecidos, tendo em vista o
artigo 1°, onde se declaram suscetiveis de pedido de patente os resultados de pesquisas
realizadas na Universidade, sio mencionados a seguir:

A USP deve figurar sempre como requerente em pedidos de privilégio de
invengao, sendo o pesquisador o inventor. O mesmo pode indicar outros membros da equipe,
docentes ou ndo, que participaram do invento, como co-titulares’ da patente, indicando o
percentual a que fazem jus (artigo 2°). Cabe esclarecer neste ponto que ndo ha uma instancia
definida para julgar o mérito de um invento no sentido de indica-lo a protecao por patentes.
Via de regra, o professor solicita a Reitora por meio da Diretoria de sua Unidade, tendo o
ciente da Chefia do Departamento sobre o depdsito de patente do invento, anexando os
documentos necessarios que comprovem as relagdes entre os participantes na pesquisa € 0s
respectivos dados pertinentes. Quando do processo de patenteamento, que inclui entrevistas

de docentes com funcionarios da Agéncia USP de Inovacao, pode ocorrer de ser verificada a

? O termo “co-titulares” utilizado pela Resolugio se refere ao quadro de inventores do pedido de patente. O uso
desse termo pode causar confusdes, ja que, co-titulares se refere, geralmente, as instituicdes requerentes ou
pessoas do pedido de patente. Consultado o Diretor de Transferéncia de Tecnologia da USP, foi dito que trata-se
de engano o uso do referido termo, sendo que na pratica o entendimento deste artigo € como inventor.
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nao conveniéncia do deposito, entretanto, ¢ comum que a maioria dos inventos sejam
depositados.

Independentemente do vinculo do docente com a Universidade e seu regime de
trabalho, ¢ assegurada a divisdo em partes iguais dos proventos de qualquer natureza que
advenham da utilizacao ou cessdo da patente (artigo 3°). Da metade que cabe a USP, 50% sao
alocados na Unidade a que pertence o inventor, para serem utilizados exclusivamente pelo
Departamento em que esté4 lotado (artigo 4°). Caso a pesquisa tenha sido contratada por algum
ente juridico externo a ela ou desenvolvida conjuntamente, mediante clausula de contrato
expressa acerca de eventual pedido de patente, ha divisdo em partes iguais da titularidade
entre a USP e a organizagdo externa, na maioria das vezes empresas (artigo 5°).

As obrigagdes inerentes ao pedido de patente sdo divididas solidariamente
entre a USP e o inventor, inclusive a de custear os gastos com o processo de patente (artigo
6°), sendo que a Universidade cobrara a parte do inventor por meio de desconto da exploragao
econdmica da patente se houver, ou apos o periodo de vigéncia da propriedade incluindo
corre¢do monetaria (artigo 7°). Este aspecto da legislagdo da USP ¢ o mais polémico, sendo
que na maioria das universidades, os custos do patenteamento correm por conta da
universidade, mesmo porque os direitos de propriedade do invento sdo inteiramente dela.

Complementando o aspecto da divisdo de proventos oriundos da utilizagdao ou
cessdo de patentes da USP, os resultados financeiros obtidos pela Universidade advindos dos
contratos sdo distribuidos da seguinte forma: 50% para os inventores a titulo de incentivo,
40,5% para o departamento origem da invencdo para aplicacdo preferencial em pesquisa,
4,5% para a Unidade académica de origem e, por fim, 5% para a Reitoria.

No ambito das pesquisas realizadas em cooperagdo com terceiros, ¢ necessaria
celebracdo de convénio, no qual sdo expressas clausulas de direitos e obrigacdes das partes,
aspectos gerais e de propriedade industrial. Nesses termos, a Resolugdo 4.715 de outubro de
1999 estabelece que os gastos de patenteamento serdo suportados pela organizagdo
contratante (artigo 7°.) Posteriormente a exploracdo comercial da propriedade industrial se
esta ocorrer, parte proporcional dos custos poderdo ser deduzidos do valor a ser repassado
para a universidade.

O desempenho da USP até 2005 quanto as atividades de patenteamento pode

ser visto conforme na figura 6.1. e na tabela 6.1 com maior detalhamento.
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Figura 6.1 — Evolucao temporal do nimero de pedidos de patente depositados pela USP junto ao INPI.
Fonte: Dados da pesquisa concedidos pela Agéncia USP de Inovagdo em 05/2007.

Tabela 6.1 — Caracterizacio dos pedidos de patente declarados pela Agéncia USP de

Inovacgao em 05/2007.
Ano de deposito Comercializagdo
Caracterizagdo dos Total
) 1999 {2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 LEP* | PNL*1
pedidos 99-07
Patentes de o | 8 | 9 | 19|20 |26 |35 |30 | 12|17
invengdo 9 -
Modelos de
utilidade 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
Internacionais % "
(PCT)*2 0 0 2 0 6 0 11 0 0 19 NI*3 NI*3

* Licencas de exploragdo de patentes (LEP).

*1 Processos de negociacdo de licengas de exploragdo de patentes (PNL).
*2 Pedidos de patente com extensdo internacional de protecao.

*3 Nao informado (NI).

Conforme pode ser observado, houve um notavel crescimento dos pedidos de
patentes depositados no ano de 1987, apds o que seguiu-se uma queda ndo regular até¢ 1996.
Apo6s 1997, o numero de pedidos depositados cresce de forma marcante, alcancando em 2005
o namero de 35 depdsitos. Na seqiiéncia uma queda para 30 pedidos foi explicada em func¢do
de problemas na contratacdo de profissionais redatores de patentes, gerando uma fila de
espera de pedidos. Esses dois momentos indicados, em que houve um aumento expressivo de
depositos correspondem provavelmente, no primeiro caso, a criagdo do GADI em 1986 e, no

segundo caso, em 2005, ao inicio da operacao da Agéncia USP de Inovagao.
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Quanto ao licenciamento e transferéncia de tecnologia at¢ 2007, foram 9
licenciamentos de patentes e 2 licengas de software, estando em processo de negociacdo no
periodo corrente 7 pedidos de patente, 1 de marca e know-how e 1 de marca e desenho
industrial. O fato destes licenciamentos terem sido realizados, em grande parte, apds o ano de

2003, indica uma atividade crescente de comercializagdo de tecnologia no ambito da USP.

6.1.3 Estudo ilustrativo de transferéncia de tecnologia na USP

O estudo ilustrativo sobre a transferéncia de tecnologia na USP se refere a um
licenciamento de patente no campo da saude e estética, mais especificamente cosmetologia.
Trata-se de um processo para obter o extrato de uma planta vulgarmente conhecida como
Pariparoba, de nome cientifico, pothomorphe umbellata. A invencao depositada como pedido
de patente junto ao INPI em setembro de 2002 (P10204130-8) surgiu na Faculdade de
Ciéncias Farmacéuticas (FCF) e foi também depositada no exterior, em co-titularidade
envolvendo USP e FAPESP. O tempo de desenvolvimento foi de 7 anos até a realizagdo da
prote¢do, tendo havido financiamento da FAPESP.

Basicamente, a tecnologia tem como resultante a obtengdo otimizada de um
extrato utilizado no preparo de composicdes dermocosméticas para prevencao ou combate ao
dano fotooxidativo na pele, envelhecimento cutdneo ou cancer de pele, além do combate aos
danos resultantes da exposi¢do excessiva aos raios ultravioleta do sol e das lampadas de
bronzeamento artificial. O produto resultante da tecnologia licenciada ja foi langado pela
Empresa A com distribuigdo em ambito nacional.

A Empresa A atua no mercado de cosméticos e produtos de higiene de
perfumaria fundada no final da década de 1960, tendo se expandido fortemente nos ultimos
anos, comercializando produtos em diversos paises no continente americano e, recentemente,
na Europa. Possui cerca de 5.000 funcionarios diretos, sendo 197 na area especifica de P&D,
incluindo a 4rea de desenvolvimento de produto e de gestdo tecnoldgica.

Com relagdo ao desenvolvimento da pesquisa que resultou no pedido de
patente, conforme informou a inventora, docente da USP, os estudos comecaram em 1996
sem o propodsito especifico de se chegar a um objeto patentedvel que viesse a se tornar um
produto. Inicialmente, foi uma idéia relacionada a um projeto de doutoramento com apoio da
FAPESP. A preocupagdo em solucionar problemas da sociedade houve de forma indireta, pois

a planta, objeto de investigacdo, tem sido utilizada largamente pela medicina popular, de



126

modo que estava embutida a possibilidade de que houvesse com os resultados da pesquisa
uma contribui¢do para a area de medicamentos.

A Empresa A tem desenvolvido sistematicamente relagdes colaborativas com
universidades, entretanto, foi a primeira experiéncia ligada a obtencdo de licencas de
universidades brasileiras. No caso especifico, a empresa declarou que estava realizando
pesquisa internamente na mesma area objeto do pedido de patente da USP. De acordo com as
entrevistas, estava havendo desenvolvimento paralelo entre universidade e empresa tratando
da planta pariparoba, sendo que, uma vez deparada com a protecdo intelectual da USP,
tornou-se fundamental obtencdo da licenca para explorar a tecnologia, gerar o produto e
comercializa-lo.

De outra parte, a inventora possuia contato com funciondrios da empresa e isso
também contribuiu para o atentamento da empresa por verificar o que ja existia desenvolvido
sobre a pariparoba. Prosseguindo, a empresa procurou a universidade solicitando o processo
de licenciamento, tendo como principal objetivo a legalidade de uso e exploragao dos
elementos patenteados. Quanto a capacidade técnica de implementacdo da tecnologia na
empresa, a inventora declarou que a empresa estava totalmente habilitada a tornar concreto
um produto.

A sistematica do relacionamento entre empresa e universidade assumiu a
formalidade necesséaria para realizacdo da licenca da patente, isto €, no caso da USP, foi
preparado instrumento juridico Edital de Licitacdo, por meio do qual a tecnologia foi ofertada
a quaisquer entes juridicamente constituidos interessados na sua comercializagdo. Nesse
sentido, as empresas candidatas, uma vez de posse de toda documentagdo necessaria
relacionada a possibilidade de estabelecer contratos com a administragdo publica,
apresentaram propostas de investimento e royalties a serem pagos conforme diretrizes do
licenciamento indicadas no referido Edital. Vale ressaltar que, atualmente, este tipo de
processo nao mais € necessario tendo em vista o disposto pela Lei de Inovagao, bastando a
publicacdo de Edital de oferta de tecnologia pela universidade.

A Empresa A fez a devida apresentacdo de proposta contendo o percentual de
royalties a serem pagos, além de um up-front (aporte inicial de recursos para ingresso no
negbdcio) para assinatura do contrato. Em funcdo do procedimento adotado para
comercializacdo ter sido a licitacdo publica, o contrato de licenga foi elaborado estritamente
dentro das diretrizes do Edital. Disto decorreu a possibilidade de negociar apenas cldusulas
secundarias, ndo permitindo, portanto, um processo de negociagao especifico, inclusive acerca

da remuneracao diante da realidade presente, isto €, o conhecimento da empresa licenciada e
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sua atuag¢ao no mercado. Essa impossibilidade de remodelagao de negdcio € um aspecto que
serd abordado posteriormente.

Outrossim, ndo houve um contrato de cooperagdao técnica envolvendo
desenvolvimento conjunto entre empresa e universidade, restringindo-se o contrato assinado
de 30 meses ao modelo de negodcio realizado, o qual atualmente estd em processo de
renovagdo por igual periodo. A colaboracdo técnica efetiva entre as partes foi definida como
sendo a possibilidade da inventora prestar assessoramento por meio de comunicagdes escritas.
Isto porque, a empresa ndo manifestou interesse no desenvolvimento tecnoldgico que visou o
alcance do produto, ja que, com sua propria estrutura de P&D foi capaz de fazé-lo. Nesse
sentido, o licenciamento tecnoldgico ndo implicou em um processo de desenvolvimento
tecnoldgico conjunto entre as partes.

Nao obstante, a pesquisa e a patente universitaria permitiram a revelacdo de um
conhecimento que se mostrou aderente ao processo de desenvolvimento que a empresa estava
levando a cabo, o qual serviu de suporte para a continuidade dos trabalhos na empresa, em um
segundo momento, de forma mais dirigida. Nesse sentido sim, houve uma espécie de
transferéncia de tecnologia, na perspectiva do aproveitamento da pesquisa universitaria.

Ressalta-se que, todo o processo de patenteamento foi conduzido pelo 6rgdo
oficial da universidade, a época o GADI, o qual interagiu com a empresa para conducdo do
processo de licenga. Segundo a inventora, a atuagdo dessa estrutura universitaria foi essencial
para efetivagdo do negocio, especialmente nos seus aspectos juridicos, administrativos e
financeiros, pois dessa forma seu tempo foi desonerado para esses assuntos. Ademais, o
modelo de negocio proposto na licitagdo precedeu um trabalho de pesquisa e visdo de
mercado, o qual foi feito em colaboragcdo com a inventora, mas, sobretudo pelo GADI.

O papel de cada um dos atores envolvidos no processo, a saber, inventor, ETT
e empresa foi definido pelos entrevistados. A universidade gerou o conhecimento e o protegeu
assegurando a possibilidade de exploragdo monopolista no mercado do produto resultante.
Isto foi fundamental para que a empresa se decidisse por se tornar parceira da universidade. O
ETT efetuou o tramite juridico-administrativo altamente especializado, com o adicional de ser
o orgdo oficial para tratativas negociais dentro da universidade. Nisto, é relevante dizer que
houve uma estratégia de licenciamento da patente, sendo que foi licenciado somente uso para
area cosmética, resguardando a possibilidade de licenciamento da é4rea farmacéutica para
outros usos da mesma tecnologia para outras empresas.

Por fim, a empresa teve o papel fundamental de implementagdo industrial,

producado e distribuicao do produto a sociedade, remunerando a universidade, a qual recebeu
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os pagamentos estipulados em contrato. O langamento do produto pela empresa ndo seguiu o
cronograma inicial, possivelmente, devido a um conjunto de aspectos técnicos inerentes a
tecnologia e estratégicos definidos pela empresa. A figura 6.2 ilustra as etapas do processo de

transferéncia de tecnologia universidade-empresa como neste caso em particular se mostrou.

Pesquisa USP. Patenteamento Empresa Abertura de Empresa Negociacao de
Geragdo de ETT — USP. identifica licitagdo vence licitagao clausulas contrato
tecnologia > > pedido patente [ publica. ETT- [ publica. L USP-Empresa.

Invento. e solicita USP.
licenga.
v

Celebragdo de contrato
USP - Empresa de
exploragdo de patente.

v

Geragdo de royalties
para a universidade.

Figura 6.2 — Etapas do processo de transferéncia de tecnologia da USP.

6.1.4 Dificuldades, fatores de apoio e discussoes

Tomando como pressuposto que os trés principais agentes envolvidos no
processo de transferéncia de tecnologia foram: o inventor, o responsavel pelo processo na
Universidade e a empresa, os mesmos foram indagados acerca de elementos de destaque na
cooperagdo U-E, procurando identificar dificuldades e fatores de apoio observados no
processo particular do licenciamento de patente.

E pertinente destacar alguns aspectos-chave observados no processo de
transferéncia de tecnologia da USP. Primeiramente, a disseminagdo da cultura de propriedade
intelectual tem se mostrado lenta, principalmente devido ao fato de se tratar de uma
instituicdo grande e de articulagdo pouco mais dificultada. Embora se conhega sobre a
possibilidade de patenteamento, a preocupagdo com este assunto ainda ¢ pequena, de acordo
com a percepcao dos entrevistados. No caso em especifico, a aluna pesquisadora ¢ que
sugeriu, primeiramente, patentear a tecnologia e, em conjunto com a docente, procuraram o
ETT.

Como forte fator de desestimulo, possivelmente, ampliando o foco para o
conjunto dos relacionamentos com universidades, a empresa mencionou o longo prazo para
assinatura de contrato. Conforme relato, iniciar uma parceria em que a negociag¢do podera se

estender por 1 ou 2 anos milita contra a cooperagdo entre essas instituicdes, cabendo um
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esforco por parte da universidade em minimizar a burocracia interna e equilibrar seguranca
juridica e modelo de negdcio. Adicionando a essa perspectiva, na visdo da empresa, a
definicdo de cldusulas propostas pelas universidades utilizam, de certa maneira, um
pressuposto de fraude na relagdo, gerando morosidade nos tramites necessarios.

A Empresa A enfatizou que a qualidade do documento de patente depositado
pela universidade ora em questdo ¢ excelente. A abrangéncia da protecdo mencionada, a
correta descri¢do das reivindicagdes do documento e a afinidade da linha de pesquisa,
decididamente, conduziram a empresa a procurar a universidade e solicitar a licenga da
prote¢do intelectual e a aproximagao formal com a USP.

Como fator de apoio a todo o processo foi incluido o fato de que, tecnicamente,
os conhecimentos da empresa e da inventora da universidade eram bastante alinhados,
sugerindo uma facilidade acerca da seguranca do relacionamento tomado em seus aspectos de
transparéncia e confianga no contetido das informagdes trocadas. Para a empresa foi muito
boa a relagdo mantida com a universidade, tendo a mesma avaliado como uma “feliz
coincidéncia” a universidade possuir know-how na mesma area técnica especifica de interesse
dela. Contudo, de forma genérica, a maturidade da relagdo entre empresa e universidade,
conforme opinido da empresa, necessita avangar, pois ainda existem preconceitos quanto a
atuacdo e foco de ambas. O indicativo para esta situacao ¢ de avango, mediante as relagdes
crescentes estabelecidas, segundo o executivo da Empresa A, incluindo a men¢do de que a
empresa também ndo esta devidamente preparada para a negociagao.

Para elaboracdo e diretrizes do contrato estabelecido entre as partes, a
remuneracao foi apontada como uma dificuldade no sentido da mensurar o valor da tecnologia
da universidade. O percentual de royalty deve viabilizar o negdcio da empresa. Nesse caso, o
ciclo de vida do produto como apresentado pela empresa ¢ de apenas 3 anos. Este aspecto traz
implicagdes para a defini¢do dessa remuneragdo, o que tem de ser melhor desenvolvido no
contexto das parcerias entre universidades e empresas. Acerca desse elemento e outros
pertinentes a contratos de P&D conjunto e transferéncia de tecnologia, a empresa mencionou
que o estabelecimento dos ETT’s nas universidades, conforme estabelecido pela Lei de
Inovagdo sob a denominagdo NIT, é um grande avango para a profissionalizagdo da area.

A interagdo técnica relativa ao licenciamento da tecnologia se limitou a troca
de materiais escritos, ndo tendo havido reunides ou desenvolvimento conjunto da tecnologia.
Cada ator ficou dentro da sua realidade, entretanto, o objeto central do negocio foi alcangado
j& que a licenca permitiu a empresa langar o produto e comercializa-lo sendo monopolista no

mercado. No ambito da interagdo para gestdo do contrato, a empresa demonstrou alta
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rotatividade de pessoas que geriram esse processo, porém, ndo houve problemas significativos
quanto a isso no relacionamento com a universidade.

Conforme relato do responsavel pela transferéncia na universidade, a empresa
estd bem posicionada no mercado e zela por sua imagem, de modo que ndo eram esperados
qualquer tipo de comportamento ou tratativas da empresa de cunho oportunista ou anti-ético
no processo, o que de fato se confirmou. Nao houve qualquer queixa sobre aspectos de
cumprimento de prazos, aplicagdo de recursos, ou ainda, no relacionamento interpessoal. Foi
destacado pelo entrevistado da universidade o fato de que o licenciamento propiciou a
extensdo da protecdo da tecnologia para outros paises tendo a empresa realizado o custeio. De
outra forma ndo ocorreria a extensao da prote¢ao. Esse fato também deve ser visto como um
beneficio a universidade no contexto dessa parceira.

O quadro 6.1 sintetiza as principais dificuldades e fatores de apoio

mencionados pelos entrevistados no caso da USP.

Agentes do processo

de transferéncia de Dificuldades Fatores de Apoio e Estimulo
tecnologia
- Tempo e prazos para efetivagdo dos
objetivos da parceria: - Alta disposig@o das partes para efetivar a
Inventor parceria, incluindo o descobrimento dos
a ) Na universidade quanto aos colegiados | caminhos para realiza-la na modalidade
(docente USP) académicos e 4rea juridica; desejada;
b) Na empresa, incluindo o tempo de - Existéncia de ETT universitario para
langamento do produto no mercado pela orientar, administrar e legalizar o processo.
empresa.
- Como estimulo, o desejo de transformar o
ETT conhecimento em algo 1til a sociedade.
- Modelo de comercializacdo fechado, Nesse sentido, tecnologia de aplicagdo

; 3 { 5- iaca i mais direta pode favorecer;
(A época GADI). ?aQ ﬂe~x1ve’1 pro .negoc1a(;ao em virtude da p
icitacdo publica;

(il At - Possibilidade de remuneragdo para o
ual: Agéncia

~ - Valoragdo da tecnologia. Mensurar pesquisador e para a universidade;
USP de Inovag@o) . .
aspectos financeiros envolvidos com a
remuneragao no contexto da parceria - Disseminag¢do da universidade como
colaboradora direta do desenvolvimento
econdmico e social
- Burocracia juridico-administrativa da A i . .
R - Existéncia de 6rgdo na universidade que
universidade resultando em prazo - .
. . entenda a empresa e administre a parceria;
Empresa A estendido para assinatura de contrato;

- Inegéavel mérito cientifico, tecnologia e
conhecimentos de alta qualidade, incluindo
a patente.

- Pouca maturidade de ambas as
instituigoes em rela¢do a parceria. Pouca
tradi¢do na interagdo.

Quadro 6.1 — Dificuldades e fatores de apoio observados pelos agentes do processo de transferéncia de
tecnologia da USP.
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6.2 O Caso da Unesp

6.2.1 A Universidade Estadual Paulista

A Unesp foi criada em 1976, sendo a mais nova Universidade dentre as
mencionadas para estudo. Seu surgimento ¢ resultado da incorporacao de Institutos Isolados
de Ensino Superior do Estado de Sao Paulo. Essas Unidades Universitarias, criadas em sua
maioria nas décadas de 1950 e 1960, situavam-se em diferentes pontos do interior paulista
com a missdo principal de formar pessoal qualificado para abastecer o mercado do interior do
Estado de Sao Paulo, inclusive em suas diversas areas do conhecimento técnico, bioldgico e
humanistico. Entretanto, observava-se uma dificuldade em administrar esse conjunto de
instituicdes, carecendo, portanto, de uma identidade propria entre as Instituigdes.

A Lei 952 de 30 de janeiro de 1976 foi a responsavel pela criagdo da
Universidade que assumiu a dire¢ao de todo o conjunto de Escolas. Esse aspecto resultou em
uma peculiaridade que distingue Unesp das demais universidades: ¢ a tnica universidade
presente em, praticamente, todo o territorio paulista com uma estrutura multicampi presente
em 23 cidades em todo Estado, sendo 21 no interior; um no litoral e um na Capital do Estado.
Em 2005 os dados gerais da Unesp indicaram um total de 33 faculdades e institutos que
oferecem 117 cursos de graduagdo para 31.171 alunos e 105 programas de pds-graduagdo
para mais 9.620 alunos. Em termos de projetos de pesquisa, sdo 5 mil em desenvolvimento
em mais de 1.900 laboratérios. O corpo docente contabiliza 3.354 professores mestres e
doutores (UNESP, 2006) que tém obtido um desempenho significativo de 7% de toda
producdo cientifica brasileira indexada no ISI (Web of Science) no ano de 2004 (FAPESP,
2005).

6.2.2 Propriedade intelectual na Unesp: estrutura e avancos na transferéncia de

tecnologia

A Unesp tem demonstrado, entre as outras universidades abarcadas por este
estudo, ser a que menos avancou no sentido de implementar ag¢des articuladas visando gerir
sua propriedade intelectual, em particular no tocante a patentes, e a decorrente transferéncia

de tecnologia por meio do licenciamento. Em 1982 tiveram inicio as tratativas visando o
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estabelecimento de uma regulamentagdo para a area de propriedade intelectual na
universidade. De forma mais relevante, em abril de 2000 foi exarada a Portaria Nr.162 que
dispunha sobre a protecdo e a transferéncia de tecnologia no ambito da Unesp.
Complementarmente, em agosto do mesmo ano foi editada a Portaria do Reitor que indicava
os membros da Comissdo de Patentes.

Mais adiante, em julho de 2002 foi adotada a Portaria Nr. 314, revogando a
anterior com foco no estabelecimento de regras que viabilizassem a transferéncia de
conhecimento técnico-cientifico a sociedade. Inicialmente, essa legislagdo se mostrava
abrangente ao nao restringir seu escopo ao patenteamento de invengdes, mas se referindo a
todos os direitos de propriedade industrial pertinentes a legislagdo brasileira, estabelecendo,
entre outras disposi¢des, que o 6rgdo incumbido da gestdo da propriedade intelectual era a
Fundagdo para o Desenvolvimento da Unesp (FundUnesp). A transferéncia de tecnologia
também era permitida por meio do licenciamento tendo a Unesp sempre como titular dos
direitos de propriedade industrial.

A legislacdo em vigor na Unesp, Portaria Nr. 424, foi exarada em setembro de
2006 sob o seguinte preambulo: “Estabelecer regras para a transferéncia de tecnologia e
registro da propriedade industrial no &mbito da UNESP”, revogando todas as disposi¢des
anteriores. Seu escopo ¢ o da propriedade industrial de cunho inclusivo no sentido de proteger
todo o bem gerado com os recursos e meios da universidade. Ela ainda ¢ inclusiva no sentido
de mencionar claramente que quaisquer pessoas envolvidas nas atividades de P&D da
universidade, abrangendo discentes, estdo submetidas as regras estabelecidas. A propriedade
dos direitos ¢ sempre da universidade, podendo ser compartilhada com outras instituicdes
geradoras do projeto que resultou na patente, desde que definidas em documento contratual
envolvendo os participantes (Artigos 1 e 2), sendo que esses direitos podem ser cedidos,
vendidos ou licenciados visando sua exploragao.

As despesas de custeio do processo de patenteamento sdo arcadas pela
universidade, podendo ser ressarcida quando dos proventos econdmicos da exploracio
comercial da tecnologia. Nesse sentido, os proventos econdmicos desta exploragdo sao
distribuidos na proporc¢ao de 1/3 aos inventores, 1/3 para a Unidade Académica de origem e
1/3 para a Pro-Reitoria de Pesquisa para apoiar novas invengoes, sendo que os custos do
patenteamento devem ser deduzidos do montante pecunidrio a ser distribuido (Artigos 4 e 5).

Deve-se ressaltar que estd assegurada a possibilidade da celebracdo de
convénios para transferéncia de tecnologia, indicando que a Unesp pode se aliar a outras

institui¢des com essa finalidade. Outro aspecto importante ¢ a indicagdo de uma analise de
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viabilidade para efetivacao ou nao do deposito de patente, podendo o inventor prosseguir por
sua conta propria € em seu favor a protecdo da tecnologia em caso de renuncia pela
universidade (Artigo 3). A figura do Nucleo de Inovagdo Tecnolodgica (NIT) ¢ designada pela
Pro-Reitoria de Pesquisa (Artigo 2), entretanto, hé ligagdo direta deste 6rgdo com Gabinete do
Reitor para agilidade nas decisdes. A Portaria ainda declara sua aplicagdo com respeito a
quaisquer contratos, convénios e acordos outros de P&D indicando uma amplitude da
aplicacdo da propriedade intelectual (Artigo 8).

O desempenho da Unesp quanto ao patenteamento e licenciamento tem
crescido de forma ndo constante nos ultimos anos, conforme pode ser observado na figura 6.3.
Isso porque, conforme informou o entrevistado, nos tltimos anos a universidade tem passado
por seguidas adequacdes quanto a 4rea de propriedade intelectual, inexistindo também um
orgdo formalmente constituido institucionalmente para sua gestdo até o ano de 2006 e que
estd sendo criado em 2007. Disto observa-se em uma comparacdo com o numero de
pesquisadores ativamente engajados em atividades de pesquisa e os numeros de
patenteamento e licenciamento, pouca expressividade da protecdo por patente, refletindo o
trato mais recente da area por esta universidade. A figura 6.3 e a tabela 6.2 detalham os dados

conseguidos junto ao profissional responsavel na Unesp.
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Figura 6.3 — Pedidos de patente depositados pela Unesp no periodo 1999 — 2006.
Fonte: Dados da pesquisa junto a Pro-Reitoria de Pesquisa — Unesp.

Quanto aos dados de patentes internacionais, hd pedidos da Unesp com
extensdo da protecdo fora do Brasil, entretanto, os mesmos sdo conduzidos por escritorios
particulares e ndo estdo sob a gestdo oficial do ETT da Unesp. A ordem de grandeza segundo
informado pelo gestor na universidade ¢ de 5 pedidos internacionais. Quanto a

comercializagdo, de acordo com relato dos entrevistados, ainda nao foi efetivado um contrato
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especifico de licenca de exploragdo de patente, sendo que, atualmente, estdo sendo

conduzidos 4 processos de negociagdo com empresas com esse fim.

Tabela 6.2 — Caracterizacio dos pedidos de patente declarados pelo ETT- Unesp em
05/2007.

Ano de deposito Comercializa¢ao

Caracterizagdo dos
pedidos
Patentes de invengdo

1999 | 2000|2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total LEP* PNL*1

4 1 2 16 17 4 9 0 53

Modelos de utilidade 0 0 1 0 1 ) 0 0 4

* Licencas de exploracdo de patentes (LEP).
*1 Processos de negociacdo de licencas (PNL).

Outros tipos de contrato, em especial, de cooperacdo técnica com empresas, ja
foram assinados pela Unesp, nos quais constam clausulas de co-propriedade de futuras
patentes e, inclusive, o percentual de royalties da exploragdo das mesmas pela empresa. Esse
fato demonstra também um avancgo significativo para valorizagdo do conhecimento gerado
pela universidade e comercializagdo do mesmo. Adiante ¢ descrito um desses processos como

ilustragdo ao processo de transferéncia de tecnologia na Unesp.

6.2.3 Estudo ilustrativo de transferéncia de tecnologia na Unesp

As iniciativas para comercializagao do conhecimento em forma de patentes na
Unesp sdo bastante recentes, embora, de forma isolada, possivelmente existam casos de
cooperagdo da universidade com empresas que foram realizados mas ndo tém dados
sistematizados. De fato, mesmo em fung¢do da inexisténcia de um ETT, os dados acessiveis
acerca desta pratica na universidade sdo escassos. Dentro disso, nao foi localizado processo
especifico de licenciamento de patente da Unesp para empresa. Isso conduziu a pesquisa, no
caso da Unesp, para o estudo de um contrato de cooperagdo técnica com empresa visando
desenvolvimento de tecnologia em conjunto, incluindo tecnologias previamente alcangadas no
ambito da Unesp, e no qual ja se prevéem clausulas de propriedade intelectual tratando de
licenciamento de patentes futuras oriundas dos trabalhos do projeto.

Este formato de contrato estudado no caso da Unesp, e também a exemplo do

caso da Unifesp adiante apresentado, enriqueceu as perspectivas de discussao sobre a inser¢ao
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da propriedade intelectual na cooperagdo universidade-empresa tendo em vista ser uma
modalidade de parceria que envolve previamente o licenciamento de futuras patentes,
percentuais de remuneracdo em royalties a serem repassados para universidade bem como a
conducdo dessas tratativas de maneira formal e conjunta entre as partes. Assim, o caso
apresentado se refere ao processo de interagdo da Unesp com a Empresa B, visando o
desenvolvimento final de uma tecnologia de origem do Instituto de Biociéncias, Letras e
Ciéncias Exatas de Sao José do Rio Preto (IBILCE) ainda ndo patenteada.

A Empresa B foi criada no ano de 1987 com atuagdo no segmento agricola
relativo a fabricagdo e comercializagdo de fertilizantes e condicionadores de solo a base de
turfa e folheados organo-minerais, trabalhando ainda com substratos para plantas
beneficiadores para uma producdo ndo agressora ao meio ambiente. Como pequena empresa,
possui 23 funciondrios diretos e 36 representantes comerciais € outros vinculos indiretos,
sendo que para atividade de P&D estao alocados 2 funciondrios em tempo integral.

A tecnologia base de interesse pela empresa e objeto do contrato desenvolvida
no IBILCE /Unesp se refere aos resultados de uma pesquisa de docente do Departamento de
Quimica que tiveram inicio na area de sulfactantes a base de aclcar, tendo em vista a
expectativa da obtengdo de detergentes com alto de nivel de biodegradabilidade.

Prosseguindo, notou-se no processo de pesquisa uma atividade biologica sobre
algumas pragas agricolas, ampliando entdo o escopo da mesma que envolveu também outras
Unidades académicas da Unesp na area de agronomia. Conforme relato do pesquisador, o viés
da pesquisa foi mudando de acordo com os resultados e expectativas de gerar um produto a
ser aplicado e utilizado pela sociedade. Destaca-se que todo o desenvolvimento inicial ndo foi
induzido pela empresa, mas sim orientado pela percepcdo do pesquisador dentro de suas
atividades.

Especificamente, foi a possibilidade de desenvolvimento de um produto
substituto aos carcinogénicos utilizados na produgdo agricola, os quais sdo de dificil
biodegradacdo e fortes poluidores, que motivou a empresa a procurar a universidade quando
do conhecimento da tecnologia por meio de uma publicagdo de matéria na internet consultada
por funcionario da area de P&D da empresa. Vale destacar nesse ponto a atividade de
prospeccao de novas oportunidades tecnologicas pela empresa, a qual contatou o docente e
iniciou uma colabora¢do por meio de testes em campo, dando posteriormente retorno ao
pesquisador sobre a eficiéncia técnica do produto percebida.

Os principais aspectos inovadores do produto em relagdo aos utilizados

tradicionalmente sdo: i) produzido a partir de agucar e odleo de soja, matérias-primas
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abundantes e renovaveis; ii) ndo toxico, evitando uso de protetores entre outros cuidados
pelos aplicadores do mesmo; iii) menor custo de produto para obten¢ao de resultados
semelhantes na lavoura; e iv) maior flexibilidade de tempo aos produtores na aplicacdo e
colheita. Diante desses beneficios vislumbrados com o uso da tecnologia, foi firmado um
contrato de cooperacdo técnica entre Unesp e a Empresa B visando desenvolvimento de
biopesticida e adubo foliar derivado de sacarose e 6leo de soja.

Segundo o pesquisador, o estdgio de maturidade da tecnologia ¢ avangado,
faltando apenas a ampliacdo da escala e implementagdo da producdo efetiva pela empresa.
Para a empresa, a percepcao do grau de maturidade da tecnologia esta entre 60 ¢ 70%. O
tempo previsto de colaboracao ¢ de 4 anos. O delineamento dos trabalhos a serem feitos em
parceira foi realizado pelo pesquisador em conjunto com a empresa. E importante destacar
que, para propriedade intelectual sobre futuros desenvolvimentos em conjunto, estd
determinada co-propriedade na propor¢ao de 50% para cada parte, sendo responsabilidade da
empresa o custeio de todo processo de patenteamento.

Ademais, o ponto mais relevante sobre a valoriza¢do da propriedade intelectual
se refere ao estabelecimento de cldusula firmando a necessidade de celebracdo de contrato
especifico de licenciamento da tecnologia para uso das tecnologias desenvolvidas em
conjunto, tendo previamente a definicdo do percentual de royalties a serem repassados a
universidade no valor de 4% do faturamento sobre o produto. Esse percentual foi uma
proposta da empresa aceita pela universidade apos algumas negociagdes de cunho técnico nao
aprofundado.

Como contrapartida inicial da empresa para realizagdo do projeto, a mesma
estd custeando a constru¢do e reforma de infra-estrutura laboratorial da Unesp com
investimento na ordem de R$ 150.000,00. De acordo com relato do pesquisador, a empresa se
mostrou ativamente interessada na parceria, sendo que ndo havia qualquer relacionamento
anterior da mesma com o docente. Para a empresa, foi determinante na decisao pela parceria
com a universidade, a expectativa de resultados promissores da obten¢do e exploragdo
comercial do biopesticida almejado.

A gestdo do contrato ¢ de responsabilidade da universidade por meio de seu
ETT em conjunto com a empresa. O pesquisador manifestou que a parceria com a empresa
tem enriquecido sua visdo e os compromissos adicionais decorrentes do contrato nao
representam, em nenhuma hipdtese, prejuizo para sua atividade enquanto pesquisador.

Os relacionamentos entre a empresa € o pesquisador sdo sistematicos por meio

de telefonemas e reunides, sendo que a empresa designou um representante para acompanhar
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os trabalhos realizados com acesso irrestrito as informagodes. Nesse sentido, o pesquisador
mencionou que a empresa devera aumentar sua capacidade tecnologica, porém em um
momento posterior ao desenvolvimento, pois até o momento o estagio ainda ¢ de aquisi¢do e
troca de informagdes. Ja na visdo do empresario, a parceria estabelecida tem ampliado suas
perspectivas técnicas, bem como a descoberta técnica de porqués antes ndo conhecidos.

A figura 6.4 ilustra o processo de cooperacao entre a Unesp e a Empresa B
indicando a insercdo da propriedade intelectual e do licenciamento no caso, ressaltando-se que

as caixas pontilhadas indicam expectativa de ocorréncias futuras e ndo fatos verificados.

Pesquisa Unesp. Empresa toma Empresa Celebragdo Contrato r Novas tecnologias |
Geragao de conhecimento. administra de Cooperagao ->| desenvolvidas
tecnologia. > Procura a > amostras. Ba Técnica Empresa — | conjuntamente. I
Publicagio. universidade. Interesse em Unesp. ———— E_ S

P&D conjunto. Premissa: remuneragao r————-———71
pelo uso da tecnologia. | Patentes em |

co-titularidade.

A

Licengas de patentes.
I Geragao de royalties para
universidade. JI

Figura 6.4 — Etapas do processo de cooperagdo universidade ¢ empresa para exploracdo de tecnologia e P&D
conjunto na Unesp.

6.2.4 Dificuldades, fatores de apoio e discussoes

Tomando como pressuposto que os trés principais agentes envolvidos no
processo de transferéncia de tecnologia sdo: o inventor, o responsavel pelo processo na
Universidade e a empresa, os mesmos foram indagados acerca de elementos de destaque na
cooperagdo U-E, procurando identificar dificuldades e fatores de apoio observados no
processo particular referente ao contrato celebrado entre Unesp e a Empresa B.

E pertinente destacar alguns aspectos-chave observados que caracterizam a
gestdo da propriedade intelectual na Unesp e os desafios enfrentados por ela. Tendo em vista
sua distribuicdo geografica dispersa ao longo de todo o Estado de Sao Paulo, a centralizagao
das atividades de protecdo do conhecimento ¢ bastante dificil, especialmente quanto a
disseminagdo da cultura de propriedade intelectual e de um comportamento pro-

patenteamento na universidade. A promocdo de eventos visando essa disseminacdo, o
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atendimento direto e pessoal aos pesquisadores e a assessoria em contratos sdo limitadas
significativamente.

Ademais, a estrutura especializada para gestdo da propriedade intelectual na
Unesp estd em fase de implementagdo, ndo dispondo de recursos humanos suficientes para
uma mobiliza¢do generalizada nesse aspecto. Assim, uma dificuldade verificada na Unesp se
refere fortemente a atual infra-estrutura de gestdo da transferéncia de tecnologia. No caso da
parceria entre Unesp e Empresa B, o inventor tomou conhecimento de um profissional de
apoio a area, o qual mencionou ter sido grande fator de apoio a assessoria prestada.

Por outro lado, o desconhecimento desse servigo prestado pela universidade, e
a incipiéncia do mesmo, revelaram uma dificuldade do ponto de vista mais amplo que se
aplicou a esse caso. Segundo o inventor, a cultura de patenteamento no departamento em que
atua ¢ bastante baixa. Complementarmente, o gestor da area na universidade mencionou a
necessidade de grandes avangos em atividades de incentivo a prote¢do do conhecimento ¢ a
divulgacao sobre o assessoramento institucional aos docentes.

O profissional do ETT destacou a alta disposi¢cdo do docente na parceria com a
empresa, tendo isso somado para a ndo observancia de morosidade de cunho técnico no
delineamento da parceria. De outro lado, os procedimentos internos a universidade de cunho
juridico-administrativo foram tidos como excessivamente burocraticos pela empresa € mesmo
na visdo do ETT. O tempo transcorrido para fechamento de um instrumento juridico final a
ser aprovado foi uma dificuldade observada, podendo ser atribuida ao fato de que o mesmo se
constituiu em novidade enquanto natureza de contrato assinado pela universidade. Somou-se a
i1sso as recentes mudangas na legislacao nacional sobre o tema, de modo que, para futuros
casos, se cré que esse ¢ um caminho ja desbravado, o que poderd acelerar a celebracido de
contratos vindouros.

O inventor mencionou como dificuldade a questdo técnica de ampliacdo de
escala da tecnologia passando para escala industrial. Nao foram destacadas dificuldades de
cunho juridico ou administrativo, o que parece ter demonstrado que, de fato, ndo houve
envolvimento intenso do inventor nesses tratos. Isso destaca a relevancia de um fator de apoio
mencionado pelo mesmo, isto ¢, o fato de ndo ter sido necessario dedicar-se a questdes de
ordem administrativa, uma vez que existiu o devido assessoramento por profissional da
universidade quanto a aspectos financeiros e processuais.

Como primeiro fator de estimulo, o inventor ressaltou a satisfacdo pessoal de
dar utilidade a tecnologia, destacando o fato de ter sido uma pesquisa inicialmente financiada

pela FAPESP e a expectativa de geracdo de retorno social e economico. Também foi
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mencionada a expectativa de retorno financeiro para si proprio, destacando que ¢ favoravel a
esse processo que a titularidade das patentes seja somente das universidades e nao em
compartilhamento com agéncias de fomento quando for o caso.

Forte fator de motivagdo para a empresa foi a verificacdo prévia de que a
tecnologia de fato era efetiva e promissora em termos de mercado. Foram realizados
previamente alguns testes de uso da tecnologia pela empresa, prosseguindo a formalizacao da
parceria. Esta fase pré-formalizacdo foi bastante importante para verificacdo de interesse no
negocio, tendo sido ressaltado esse fato pelo inventor, pois isso favoreceu o ingresso da
empresa e os investimentos realizados pela mesma no contrato assinado.

O empresario destacou como fator de estimulo a honestidade e
comprometimento transmitidos pelo inventor quando das primeiras reunides e contatos,
afirmando ter verificado uma “sintonia” entre ambos. De outro lado, teceu criticas a
morosidade na troca de minutas de contrato com a universidade e também sobre a dificuldade
de localizar as pessoas certas da universidade para tratar do assunto, o que gerou alguma

inseguran¢a momentanea na sua percep¢ao do negocio.

Agentes do processo
de transferéncia de

. Dificuldades Fatores de Apoio e Estimulo
tecnologia
- Determinagao pessoal em levar uma
tecnologia ao mercado;
R - Perspectiva téenica de gestao dos - Possibilidade de retorno financeiro para o
v procelsso§ quanto ao escalor'lamento da inventor e para universidade, podendo ser
tegno ogia. Falta de conhecimentos sobre | ,.-:0. o0 oo 4o ndo co-titularidade de
(docente Unesp) | métodos; inventos com Agéncias de Fomento;

- Existéncia de assessoria juridico-
administrativa da universidade para
organizacao, legalizagdo e gestdo do

- Demais dificuldades relegadas a um
plano secundario

contrato.
- Morosidade da 4rea administrativa e - Alta disposi¢do do docente inventor na
juridica da universidade em efetivar o parceria e dedicagdo efetiva;

ETT (NIT — Unesp

. ~ contrato;
em implantacgao)

- Empresa comprometida ¢ aberta a
negociagao.

- Incipiéncia de praticas de formalizagao
de parcerias semelhantes dentro da
universidade.

- Vinculagao direta do ETT e Reitoria da
Universidade.

- Burocracia juridico-administrativa da
universidade resultando em prazo
estendido para assinatura de contrato;

- Tecnologia ja avangada e testada com alta

Empresa B expectativa de retorno financeiro;

- Confianga apreendida em contato com o

- Dificuldade em manter-se informado . . .
docente pesquisador da universidade.

sobre andamento do processo.

Quadro 6.2 — Dificuldades e fatores de apoio observados pelos agentes do processo de cooperagdo técnica e
transferéncia de tecnologia da Unesp.
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6.3 O Caso da Unicamp

6.3.1 A Universidade Estadual de Campinas

A Unicamp foi criada pela Lei Estadual Nr. 7655, de 28 de setembro de 1962 ¢
teve seu campus instalado oficialmente em 5 de outubro de 1966. Como uma entidade
autarquica Estadual de regime especial possui autonomia didatico-cientifica, administrativa,
financeira e disciplinar. Os recursos financeiros que a mantém, tal como com a USP e Unesp,
advém do Estado e instituigdes nacionais e internacionais de fomento. Destaca-se, quando da
criacdo da Unicamp, um perfil voltado a pesquisa aplicada, propiciando uma aproximagao
bastante forte com seu entorno.

Dados de 2005 apontam a Unicamp como uma Universidade que se firmou
como uma das principais entre as instituicdes de ensino superior do pais. Com 5 campi, sendo
o principal localizado na cidade de Campinas, possui 72 Unidades de Ensino e Pesquisa, 2
hospitais, 23 Centros multidisciplinares, Centro de Educag¢dao Tecnoldgica, 2 Colégios
Técnicos e 24 Bibliotecas. Sdo 57 cursos de Graduacdo no quais se distribuem 16.313 alunos
e 127 cursos de Pos-Graduagdo que somam mais 15.393 alunos. O corpo docente composto
por 2.105 docentes, tem o indice de 95% doutores ou formagdo superior. A produgdo
cientifica quantificada em 2005 revelou um total de 2.354 artigos publicados em periddicos,
sendo 1898 publicacdes indexadas no ISI. De maneira geral, a Unicamp concentra 15% de
toda a producdo cientifica brasileira e cerca de 10% da Pés-Graduacao nacional (UNICAMP,
2006).

6.3.2 Propriedade intelectual na Unicamp: estrutura e avangos na transferéncia de

tecnologia

Ainda em 1984 a Unicamp criou a Comissao Permanente de Propriedade
Industrial (CPPI), constituida por 5 membros representantes das diversas areas da Instituig¢ao.
A finalidade central era zelar pela prote¢do de criagdes intelectuais correspondentes a

privilégios de invengdo e conexos. Nesse momento, o trabalho de orientacdo a comunidade e
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acompanhamento do deposito de patentes era feito por essa comissao, inclusive a assinatura
de convénios e contratos, entretanto, a atividade de transferéncia de tecnologia estava
dissociada das atividades de protecdo a propriedade intelectual.

Em 1990, foi criado o Escritorio de Transferéncia de Tecnologia (ETT), que
assumiu, entre outras tarefas, o levantamento do potencial tecnolégico da Universidade, além
de trazer demandas do setor produtivo. Nesse momento, o ETT nao estava envolvido na
interacdo direta entre a Unicamp e empresas, mas se limitava a conceder informacdes e
orientar sobre o cumprimento dos interesses da Universidade. Sua estrutura de pessoal tinha
um Diretor, 4 técnicos e mais 3 pessoas de apoio. Mais adiante, a CPPI foi incorporada pelo
ETT que teve seu nome alterado para Escritorio de Difusdo e Servigos Tecnologicos
(EDISTEC).

Em 2003, foi extinguido o EDISTEC por meio da Portaria GR Nr. 51 de
23/07/2003, que constituiu a Agéncia de Inovagdo da Unicamp, INOVA, tendo como
vinculacdo institucional o Gabinete do Reitor. Seu escopo de atuacdo enquanto estrutura de
propriedade intelectual compreende agdes relativas ao estimulo de parcerias entre a Unicamp
com empresas, apoio técnico a projetos cooperativos, estabelecimento de parcerias
estratégicas de médio e longo prazo com entidades publicas e privadas com foco na inovagao
e conhecimento, apoio a implantagdo do Parque Tecnologico em Campinas, estimulo a
criacdo de novas empresas de base tecnoldgica, aprimoramento do papel da incubadora da
Unicamp, e implementagdo da propriedade intelectual por meio do apoio ao registro,
licenciamento e comercializa¢ao dos resultados de pesquisa.

Nessa ocasido a INOVA assumiu uma postura mais arrojada em termos de
protecdo e comercializagdo do conhecimento, sendo que sua estrutura de pessoal cresceu
significativamente. Atualmente, ¢ composta por uma Diretoria de 5 pessoas, 9 profissionais da
area técnica e mais 5 da area administrativa. Ainda sdo membros da equipe INOVA mais 27
pessoas entre bolsistas de projetos aprovados junto a agéncias de fomento, ligados a fundacao
e outras parcerias. A estrutura organizacional foi definida pela legislacdo supra mencionada,
sendo que héd quatro divisdes principais: Diretoria Executiva, Diretoria de Desenvolvimento
de Parcerias, Diretoria de Propriedade Intelectual e Diretoria de Parques Tecnoldgicos e
Programas de Incubadoras de Empresas de Base Tecnologica.

A normatizacdo da propriedade intelectual na Unicamp tem seu primeiro
registro no ano de 1984, com a Portaria GR — 147 — de 26/07/84. O escopo dessa legislacao
era basicamente direito de propriedade intelectual correspondente a privilégios de invengdo e

conexos. Entretanto, buscando se adequar ao surgimento de novas formas de protecao da
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propriedade intelectual foi deliberado pelo CONSU A-2 de 26/03/2002, novas disposi¢des
que passaram a abranger a protecao de cultivares e programas de computador (artigo 1°).

Essa legislagdo considera que todo o direito de propriedade resultante de
atividades ligadas a Universidade pertence a ela, independentemente da natureza do vinculo
existente entre a mesma e o inventor. A Unicamp procede, via de regra, ao registro para
protecao. Os custos do processamento de pedidos de prote¢do do interesse da universidade
sdo arcados por ela, porém, havendo licenciamento, o licenciado ¢ responsavel por esses
custos. Conforme artigo 5°, o inventor deve prestar assisténcia técnica e cientifica nos casos
em que ha exploragdo tecnoldgica de inventos no ambito de contratos e convénios.

Quanto a distribuicdo de royalties, as receitas obtidas com exploracao
econdmica de tecnologias sdo utilizadas para pagamento de custos processuais e entdo
divididas em trés partes, sendo uma delas para os inventores e as duas restantes a
Universidade. Da parte da Universidade, metade ¢ direcionada para a Unidade onde foi
desenvolvido o invento na forma de Apoio Institucional e a outra metade para o Programa de
Integracdo, Desenvolvimento e Socializagdo (PIDS), programa de cunho assistencial vigente
na Unicamp. Vale dizer que, se o inventor receber proventos superiores a 100% do seu salario
anual, referente a igual periodo, o mesmo devera direcionar a Universidade 20% do valor que
superar esse limite.

Os resultados obtidos pela INOVA no ambito da Unicamp sdo os mais
expressivos em termos de ETT universitario no Brasil. Conforme ja observado pelo INPI
(2006), ela foi a maior instituicdo depositaria de patentes no ultimo levantamento realizado
totalizando 191 pedidos no periodo de 1999-2003. No total, a carteira de patentes disponivel
ao publico revela o numero de 485 pedidos/patentes. A figura 6.3 demonstra o desempenho
em patenteamento na Unicamp e a tabela 6.5 detalha o periodo recente sobre esses dados.

Os dados de patenteamento da Unicamp permitem afirmar, estritamente sob
esse indicador, ser essa instituicdo a mais avangada na protecdo e comercializacdo de
tecnologias entre as estudadas, tendo também o maior nimero de tecnologias transferidas a
sociedade. E notoria a elevacio do patamar do nimero médio de pedidos de patente
depositados no ultimo qiiingii€énio fechado (2002-2006), o qual assumiu o nimero de 56
pedidos/ano. Na mesma direcdo, a transferéncia de tecnologia por meio de contratos de
licenciamento tem crescido como decorréncia da prote¢do do conhecimento. Foram assinados

32 contratos de licenciamento, envolvendo um nimero superior a esse de patentes.
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Figura 6.5 — Evolugdo temporal do nimero de pedidos de patente depositados pela Unicamp junto ao INPI.

Fonte: Dados da pesquisa concedidos pela Inova — Unicamp em 05/2007.

A INOVA tem utilizado o modelo de contratos de licenciamento “guarda-

chuva”, o qual, na visdo de sua Diretoria de Propriedade Intelectual, simplifica o processo de

negociacdo por meio de termos aditivos onde sdo definidos requisitos da parceria para

desenvolvimento da tecnologia patenteada em produto. Nesse modelo, as bases financeiras

para o licenciamento estdo inseridas na assinatura do convénio e dos termos aditivos

(ERENO, 2005).

Tabela 6.3 — Caracterizacao dos pedidos de patente declarados pela Inova — Unicamp

em 05/2007.
Ano de deposito Comercializagdo
Caracterizagdo dos Total
. 1999 {2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 CLP* | PNL*1
pedidos 99-07
Patentes de 18 [ 37 | 22 | 57| 57|50 | 64 | 55| 15 | 375
Invencdo
32 20
Modelos de
Utilidade 0 2 1 3 3 1 1 0 0 11
Internacionais * *
(PCT)*2 0 0 2 0 0 3 1 4 0 9 NI*3 NI*3

* Contratos de Licencgas de exploracdo de patentes (CLP).

*1 Processos de negociacdo de licencas de exploragdo de patentes (PNL).
*2 Pedidos de patente com extensao internacional de protegao.

*3 Nao informado (NI).
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6.3.3 Estudo ilustrativo de transferéncia de tecnologia na Unicamp

Para ilustrar o processo de transferéncia de tecnologia da Unicamp, no caso
licenciamento de patente, foi escolhida uma tecnologia desenvolvida no Instituto de Quimica
(IQ) em conjunto com a Empresa C. A referida empresa se caracteriza por ser multinacional
com atuacao em diversos segmentos de mercado, entre os quais o de fertilizantes e alimentos.
Com cerca de 25 mil funcionarios diretos em todo mundo, sendo 4 mil funcionarios no Brasil,
o faturamento da Empresa C gira em torno de R$ 2 bilhdes por ano no Brasil. Focando na
parceria ora mencionada, o pessoal alocado em P&D na érea correspondente a tecnologia em
questdo ¢ de 20 pessoas. Brevemente, foi observado que a empresa nao se caracteriza como de
alta tecnologia, tendo forte atuacdo em mercados de commodities.

Adicionalmente, ¢ interessante mencionar que a tecnologia, que diz respeito ao
segmento de fertilizantes da empresa no Brasil, ndo estd ligada aos principais produtos ja
fabricados pela empresa, mas se refere ao aproveitamento de uma matéria-prima a fim do
processo produtivo ja realizado na area de fertilizantes e que despertou a atuagdo da empresa
para um nicho de mercado promissor, de acordo com anélises econdmicas da companbhia.

O desenvolvimento conjunto da tecnologia posteriormente licenciada a
Empresa C teve seu inicio de desenvolvimento em 1995 com uma outra empresa que foi
adquirida pela Empresa C algum tempo depois. Vale ressaltar que essa parceria foi
formalizada por meio de instrumento de convénio entre a Unicamp e a respectiva empresa
ainda em 1995, fornecendo as diretrizes da parceria e assegurando os aspectos da propriedade
intelectual resultante do desenvolvimento do projeto.

Este fato possibilitou, com maior objetividade e seguranga, a continuidade da
parceria com a Empresa C, incluindo a venda e o licenciamento de patentes anteriores a sua
participagdo na pesquisa que eram de propriedade exclusiva da Unicamp. De fato, foram
licenciadas todas as patentes pertinentes ao produto e processo produtivo da tecnologia, sendo
a patente principal de 2004, j4 em co-propriedade, depositada no Brasil e estendida a outros
paises com destaque para os EUA e diversos paises da América Latina.

De forma breve, a tecnologia estd situada em uma interface da quimica
inorganica e fisico-quimica, mais especificamente na area de quimica de coloides e
superficies. Trata-se de um processo de obtencdo de pigmento branco formado a partir de
particulas nanoestruturadas de fosfato de aluminio em substituicdo ao didxido de titanio,

atualmente o Unico pigmento branco utilizado pela industria, tendo como vantagens trés eixos
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principais: 1) ndo ¢ agressivo ao meio ambiente; 2) produzido a custo inferior ao pigmento
branco ja existente; e 3) possui um desempenho superior ao ja existente. A expectativa ¢ de
um mercado mundial na ordem de US$ 5 bilhdes em maior peso na area de tintas, sendo que
estima-se que, em 5 anos de sua comercializacdo, ele possa substituir 10% do didxido de
titdnio atualmente consumido.

Segundo o inventor, a tecnologia desenvolvida diz respeito a uma linha de
pesquisa iniciada em 1976 com orientacdo puramente pessoal do mesmo, de modo que a
observacao de resultados foi conduzindo a pesquisa visando a obtencdo de um pigmento
branco por meio do fosfato de aluminio. O inventor destacou que a obtencao da tecnologia foi
uma tipica situagdo em que se esta procurando algo e tem-se como resultado uma novidade
pela qual ndo se esperava, mas que ¢ promissora do ponto de vista técnico-econdmico.

A aproximagdo da empresa em relacdo a Unicamp se deu com o objetivo de
realizacdo de pesquisa conjunta por meio do convénio estabelecido em 1995. O conhecimento
por parte dela em relagdo a tecnologia da Unicamp foi por meio de um prémio conseguido
pelo trabalho publicado pelo inventor e sua aluna junto a Associacdo Brasileira dos
Fabricantes de Tinta (ABRAFATI). A empresa entdo procurou a universidade interessada em
investir na referida pesquisa, podendo ser percebido com isto um mecanismo de comunicagao
util para o encontro da oferta tecnologica universitaria ¢ a demanda pela empresa.

Prosseguindo, foi firmada a parceria em 1995, que entre o periodo de 1999-
2004 sofreu uma desaceleragdo. Em 2004, com énfase para o interesse € os investimentos da
Empresa C, a pesquisa avangou no sentido do desenvolvimento do produto e escalonamento
da tecnologia visando a producao em grande volume e distribui¢do a potenciais consumidores
de forma preliminar. O tempo de desenvolvimento da tecnologia até o estado em que se
encontrava quando da entrevista era de aproximadamente 10 anos, observando um periodo
intermediario menos intenso em atividades de 5 anos. O estidgio de maturidade da tecnologia
quando licenciada foi considerado avangado para escala laboratorial.

A empresa, embora desenvolva cooperagdo com universidades de forma
sistemdtica, nunca havia procedido nenhuma licenga de patente de instituicdes académicas. O
principal objetivo da empresa no licenciamento foi obter a exclusividade de exploracdo do
mercado, tendo sido crucial a analise de negocio por profissionais da empresa para alavancar
a parceria na forma de investimentos da empresa tanto tecnicamente quanto na gestdo do
projeto.

Da perspectiva legal, o contrato assinado pelas partes ¢ tripartite envolvendo

universidade, empresa e a Fundacao de Desenvolvimento da Unicamp (FUNCAMP), sendo
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que esta ultima ¢ responsavel pela gestdo financeira dos recursos recebidos da empresa. O
contrato de licenciamento da patente foi firmado em 2005 com a Empresa C. Nesse caso, a
Unicamp vendeu parte da titularidade de antigas patentes a empresa por R$ 100.000,00 e o
pagamento de royalties terd o percentual de 1,5% do faturamento bruto com o produto em
especifico. Esse percentual foi definido com base em indice praxe de mercado para a area, nao
tendo sido amplamente discutido entre as partes frente ao negocio estabelecido.

Quanto a implementagdo da tecnologia licenciada, o inventor acredita que a
empresa possui toda capacidade técnica de producdo e de pesquisa para levar ao mercado o
produto e também distribui-lo. Nesse sentido, quanto a cooperagdo existente, novos
conhecimentos e técnicas tém sido incorporados pela empresa em meio a cooperagdo corrente,
aumentando sua capacidade tecnologica relacionada ao produto. A visdo da empresa
expressou semelhanga nesse aspecto.

O delineamento da cooperagdo na perspectiva técnica das contribuigdes das
partes para P&D foi realizado de forma conjunta pela Unicamp e Empresa C, ressaltando-se a
mengdo do gestor na empresa que viu esse processo como um ‘“‘amadurecimento” das
perspectivas de desenvolvimento do produto. Na pratica, considerando a fase de planta piloto
do produto, conta-se com uma equipe de pessoas da empresa envolvendo as areas de
producdo, pesquisa € mercado. A comunicagdo € constante por meio de reunides mensais €
trocas de informacdes on line e por telefone. A cada 3 meses ocorrem reunides para tratar de
novos desenvolvimentos e propriedade intelectual. Esse processo foi avaliado como muito
positivo.

Quanto ao relacionamento com a empresa de forma institucional e, ainda inter-
pessoal, o inventor enfatizou o papel de pessoas especificas dentro das institui¢des, as quais
efetivamente tornam realidade os projetos. Com isso também destacou a importancia de haver
uma empatia entre o inventor da universidade e o interessado pelo lado da empresa, verificada
principalmente pela qualidade da tecnologia e profissionalismo do pesquisador. De modo
geral, o nivel de compromisso e a idoneidade da empresa nos tratos com a universidade foram
considerados positivamente altos.

O ETT destacou o papel do inventor para o sucesso do projeto de transferéncia
de tecnologia, sem a dedicacao do qual poderia ndo vingar o processo. No caso da Empresa C,
a cooperacao do inventor foi tida como bastante satisfatoria.

O papel da patente foi visto como essencial para assegurar a empresa no
tocante a estabilidade de obteng@o de retorno sobre o investimento realizado, principalmente

no que se refere a expectativa de monopolio de exploracao do mercado. O inventor acredita
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que a universidade precisa avancar na disseminacao da cultura de patenteamento capaz de
propiciar um maior numero de pesquisadores que saibam ler, redigir e discutir sobre patentes,
podendo, desta maneira, as mesmas serem redigidas pelos proprios inventores.

O papel do ETT na visdo de um de seus profissionais ¢ essencial do ponto de
vista dos resultados obtidos com as negociagdes de contratos com empresas. A atuagdo dessa
estrutura propicia um volume muito maior de comercializagao de tecnologia da universidade e
com maior qualidade. Com isto, ndo ¢ onerado o tempo do inventor e, por outro lado, a
qualidade das negociagdes ¢ superior gerando royalties maiores. A figura 6.6 ilustra o
processo de transferéncia de tecnologia da Unicamp para a empresa. A caixa pontilhada

indica uma expectativa de ocorréncia futura no processo.

Pesquisa Empresa Convénio de Geragio de Processo de Contrato de
Unicamp. verifica P&D conjunto tecnologia e negociagao ente Exploracao de
Geragdode [ publicagdo. [ entre Unicamp [ patentes emco- [P Unicamp e H» Patentes e P&D
tecnologia Procura a e Empresa. titularidade Empresa. conjunto
Publicagao. universidade. Unicamp e Unicamp e
Empresa. Empresa.
== --= A 2. 1
Geragao de

royalties para
universidade

Figura 6.6 — Etapas do processo de transferéncia de tecnologia da Unicamp.

6.3.4 Dificuldades, fatores de apoio e discussoes

O relato de cada um dos trés entrevistados envolvidos no processo de
transferéncia de tecnologia, a saber, inventor, gestor do ETT e gestor do processo na empresa,
revelaram uma cooperacao ndo restrita ao momento do licenciamento de uma patente ou
conjunto de patentes especificas. Isso deve ser levado em conta em primeira instancia na
descricao e analise do caso da Unicamp, pois o prévio relacionamento formal entre a Empresa
C e a universidade, incluindo o licenciamento de patente com co-titularidade com a empresa
tem implicagdes para os aspectos de destaque observados, expressamente por se tratar de um
relacionamento mais amadurecido entre as organizagdes, bem como pela existéncia de
contratos anteriores de parceira ja assinados entre ambas as instituigdes.

Uma primeira conseqiiéncia desse historico diz respeito a inexisténcia de uma
oferta ou demanda de licenciamento pro-ativamente por uma das partes. Em verdade, ambas

ja estavam realizando P&D conjunto ha alguns anos, tendo sido percepcdo mutua a
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conveniéncia do patenteamento das tecnologias desenvolvidas e posterior efetivacdo do
contrato de licenciamento.

Na visdo do inventor, o papel do ETT foi basicamente o encaminhamento
juridico-administrativo dos processos tendo como forte contribui¢do a elaboracdo do contrato
e sua gestdo. O mesmo relatou que, devido a sua experiéncia em redigir patentes, o servigo
prestado pelo ETT no tocante a redacdao do documento foi menos importante do que o seria
para um pesquisador com menor experiéncia nesta tarefa. Ele também chamou atengdo a
importancia de um ETT deter inteligéncia em propriedade intelectual sobre as decisdes da
protegdo, territdrios € escopos, 0 que no caso necessita avangar ainda. De forma mais geral, o
inventor avalia que ainda faltam estimulos para que os pesquisadores redijam patentes, tal
como ocorre no campo da publicacdo cientifica.

Para o ETT, a maior dificuldade observada foi renegociar o contrato com a
Empresa C. Por tratar-se de negociagdo internacional, de definicdo de clausulas em lingua
inglesa e considerando legislagdo estrangeira, foi um aspecto complicado. Nesse sentido, a
gestora do ETT pensa que a universidade necessita se internacionalizar e adquirir experiéncia
nesse tipo de negdcio. Isso pode incluir capacitagdo de pessoas, diminui¢do da rotatividade
dos recursos humanos e remuneragdo em nivel de mercado para profissionais experientes.

Uma dificuldade observada no processo foi a falta de pessoal técnico
qualificado adequadamente do lado da empresa, mas que foi suprido sob orientagdo e apoio
do inventor. Outra dificuldade foi a dindmica de processos dentro da universidade,
especialmente o tempo demasiado para tramite de contratos que envolvem contratagdo de
pessoal e outros aspectos que exigiam na ocasido uma agilidade, ndo observada de fato.
Complementarmente, a empresa relatou que essa morosidade na universidade para adequagao
de recursos na parceria tem levado a solugcdes mais ageis no sentido de ndo alocar os recursos
na universidade, mas por meio da propria empresa a fim de garantir cumprimento de prazos.

A morosidade de processos decisérios ndo foi exclusividade da universidade,
pois a empresa passou por um periodo determinado de transicdo ao longo da pesquisa que
gerou uma desaceleracdo. Tanto o relato do inventor como da empresa relataram a questao da
alta burocracia e pouca flexibilidade em contratos como obstaculos ao melhor
desenvolvimento da parceria. Entretanto, no aspecto técnico a empresa relatou estar altamente
satisfeita com o profissionalismo da cooperacdo com a universidade com énfase para a
adequada velocidade e qualidade dos trabalhos.

A empresa indicou como ponto de conflito a questdo da publicidade dos

negdcios realizados com a universidade, com foco na divulgacao de informagdes sobre os
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dados do negocio efetivado em revistas de larga circulacdo. Como declarou o gestor na
empresa, trata-se de idealmente resguardar ao méaximo informacdes que, de alguma forma,
revelem a estratégia da empresa.

Aspecto positivo para a gestdo da propriedade intelectual foi a observagdo de
que a empresa contratou escritorios de alta competéncia para gerenciar os pedidos
relacionados ao produto, além de custear toda a protecdo no territorio nacional € no exterior.
Além disso, para a gestdo profissionalizada do projeto, foi contratada uma empresa de
consultoria da area quimica.

Como fatores de apoio levantados foi dado destaque a qualidade e o grande
impacto da tecnologia no mercado em termos de abrangéncia e volume. Uma grande
oportunidade de negdcio favorece os esfor¢os de ambas as partes. Também foi mencionado o
fato de o pesquisador j& possuir um histérico de relacionamento saudavel e motivador com a
empresa, o que acelera o processo de ganho de credibilidade da parceria. Ainda, a
experiéncia do ETT em negociacdo de licenga de patentes foi essencial para sustentar a
atuacdo neste caso de maior vulto que se mostrou relativamente complexo.

Para a empresa, a reputacdo do inventor foi um fator de apoio ao investimento
da empresa na tecnologia, além da perseveranca da universidade no sentido de aguardar as
decisdes internas da empresa sobre o prosseguimento ou nao das pesquisas associadas a
tecnologia, especialmente o engajamento do inventor em apresentar as propostas de
desenvolvimento de processos e produtos quando solicitado e de forma direta com a empresa.
Além disso, o aspecto da formalizagdo e defini¢do em contrato da parceria em seus aspectos
financeiros e operacionais foi muito importante para empresa quanto a seguranga para
investimento, sendo que o processo avancgou efetivamente apds esses tramites. Decorreu entdo
uma integracao das equipes da universidade e empresa favorecendo a solucdo de problemas.

Na visdo geral da universidade sobre o que pode avancar na transferéncia de
tecnologia observou-se destaque para a expectativa de difusdo da cultura de propriedade
intelectual como geradora de um incremento do numero de patentes e aperfeicoamento no
processo de comercializagdo. A Lei de Inovagdo, segundo gestores, realiza avangos, mas do
ponto de vista da comercializacdo gerou alguns impedimentos como o da venda de patentes.
Neste caso ilustrativo a Empresa C nao poderia ter adquirido as primeiras patentes da
Unicamp, pois isto foi feito em periodo anterior a Lei.

Ademais, a necessidade de publicar Edital de oferta de tecnologia e a
apresentacdo de propostas por empresas afeta o sigilo, muitas vezes, estratégico para

empresas, além da revelacdo de dados sobre a propria tecnologia. Esses pontos impactam
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negativamente a eficiéncia da transferéncia de tecnologia, conforme visdo de gestores na

universidade. O quadro 6.3 apresenta de forma sistematizada as principais dificuldades e

fatores de apoio e estimulo observados no caso da Unicamp.

Agentes do processo

de transferéncia de Dificuldades Fatores de Apoio e Estimulo
tecnologia
- Morosidade da area administrativa e
juridica da universidade em efetivar o
contrato; - Contratagdo de empresas especializadas
Inventor na gestdo das patentes e dos projetos de

(docente Unicamp)

- Pouca flexibilidade para realocagdo de
recursos da parceria ou contratacdo de
pessoal devido a forma de gestdo dos
contratos na universidade;

- Pessoal da empresa qualificado em areas
especificas;

P&D pela Empresa C;

- Apoio do ETT para negociacdo do
contrato e encaminhamento interno a
universidade.

- Negociagdo de contrato internacional:
inglés juridico, pessoal qualificado,

- Experiéncia do ETT em licenciamentos

ETT (INOVA - o SR T o
. conciliar legislagdes nacionais; anteriores;
Unicamp)
- Alguma dificuldade no acesso ao - Pré-relacionamento entre as partes
inventor devido a compromissos do favorecendo a mutua confianga;
mesmo.
- Alto nivel de qualidade da tecnologia e
expectativa de retorno financeiro;
- Burocracia juridico-administrativa da - Alto reconhecimento do inventor na
universidade resultando em prazo academia e pela industria na area técnico-
Empresa C estendido para assinatura de contrato e cientifica da tecnologia;

realocacdo de recursos da parceria;

- Publicagdo de informagdes pela
universidade/ETT sobre a parceria.

- Perseveranga da universidade na parceria
em aguardar momentos de transicdo da
empresa;

- Formaliza¢do da parceria por meio de
contratos favorecendo a seguranca juridica.

Quadro 6.3 — Dificuldades e fatores de apoio observados pelos agentes do processo de transferéncia de
tecnologia da Unicamp.

6.4 O Caso da Unifesp

6.4.1 A Universidade Federal de Sao Paulo

A Escola Paulista de Medicina (EPM), fundada em 1933, foi transformada em

Universidade Federal pela Lei no 8.957, de 15/12/94. A Unifesp ¢ uma universidade tematica
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da area da saude dedicada a educacdo, pesquisa e atendimento ao paciente. O seu campus
inclui centros de ensino, pesquisa, treinamentos especializados, hospitais e bibliotecas, entre
outros. Seu corpo docente e técnico, altamente qualificado, a coloca como um centro de
referéncia nacional, ¢ mesmo internacional. Com tradicdo na prestagdo de servicos e
atendimento ao paciente ¢ também um dos maiores centros de exceléncia na formacdo e
titulagao de profissionais da saude no Brasil (UNIFESP, 2006).

A Universidade compreende, entre outras estruturas, 24 departamentos
académicos de ciéncias bdsicas e clinicas. Sdo 5 cursos de Graduagdo nos quais estdo
distribuidos 1.299 alunos e 39 Programas de Pos-Graduagao stricto sensu com um total de
2.755 alunos. De acordo com o Anudrio Estatistico que coletou dados de 2004, o quadro de
docentes da Unifesp ¢ composto por um numero total de 626, sendo 96,6% de mestres e
doutores. Mais de 96,3% desse niimero possui dedicagdo de 40 horas semanais ou tempo
superior as atividades da Universidade, resultando em um montante de produ¢do cientifica
crescente nos ultimos anos. Entre 1998 e 2004 houve um crescimento das publicagdes de
artigos completos em periddicos na ordem de 51%, sendo 1.266 em 1998 e passando para
1.914 em 2004. No total do periodo foram 16.069 artigos publicados em periddicos nacionais

e internacionais e 688 citagdes de trabalhos em periddicos indexados no IS1.

6.4.2 Propriedade intelectual na Unifesp: estrutura e avanc¢os na transferéncia de

tecnologia

A primeira legislacdo interna a Unifesp relacionada a propriedade intelectual
data do ano 2000, sendo que a indicacao de um 6rgdo especifico para tratamento da respectiva
area e também de transferéncia de tecnologia no ambito da Unifesp remete ao ano de 2002.
Nesta ocasido foi editada a principal diretriz interna deste escopo na referida Universidade.
Trata-se da Portaria Nr. 662 de 13 de agosto de 2002, a qual incumbiu a Comissdo de
Marketing Institucional por meio do Nucleo de Propriedade Intelectual (NUPI), a
coordenacdo de todas as atividades relativas a propriedade intelectual (artigo 3°).

A vinculacao institucional do NUPI j4 esteve ligada a Reitoria da universidade.
Posteriormente, o NUPI se tornou subordinado a Pro-Reitoria de Administracdo, sendo que
atualmente conta com uma estrutura bastante enxuta de duas pessoas, sendo um profissional

funciondario e um bolsista de projeto de apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).



152

A redagdo de pedidos de patentes e os respectivos depdsitos junto ao INPI sao realizados por
meio de servigos de terceiros contratados.

As principais atividades e servigos prestados pelo NUPI sao:

e receber e avaliar criacdes intelectuais quanto a adequacdo aos direitos pertinentes e a
adequada forma de protegao;

e providenciar e coordenar a avaliacdo da cria¢do intelectual quanto ao seu valor
comercial, com o auxilio do inventor quando necessério, incluindo o tocante ao
licenciamento para terceiros. A avaliacdo ¢ feita por Comissdes “ad-hoc” especificas
para area cientifica demandada, cabendo ao NUPI coordenar as atividades das
mesmas;

e operacionalizar acdes de processamento de depdsitos de pedido de patente ou
registros, obtencdo e manutencdo dos mesmos junto aos Orgdos nacionais e
internacionais competentes;

e providenciar acdes internas e externas para a transferéncia dos direitos de propriedade
intelectual, na forma de contratos de exploracdo destes direitos tais como, de licenga
de uso ou cessdo de tecnologia e correlatos;

e administrar ¢ coordenar o recebimento e distribuicdo dos ganhos econdémicos
decorrentes dos contratos de exploragao de propriedade intelectual; e

e contratar recursos externos especializados em propriedade intelectual para a execugao
de servicos afins que se fizerem necessarios.

A politica da Unifesp se aplica a todos inventos e modelos de utilidade que se
utilizam dos recursos, meios ¢ informagdes da Universidade, excetuando-se materiais da
biblioteca, sendo que, independentemente do vinculo entre inventor e Universidade, a
titularidade do pedido de patente sera sempre da Unifesp, constando os nomes dos
pesquisadores como inventores. Em caso de comercializacdo da propriedade intelectual, os
recursos auferidos sdo divididos entre inventor(es), a titulo de prémio, e a Unifesp nas
proporg¢des de 30% e 70% respectivamente. Da parte que cabe a Unifesp, o percentual de 30%
dos recursos auferidos ¢ destinado ao(s) Departamento(s) a que pertence(m) o(s) inventore(s),
podendo reservar uma parte a Comissdo de Marketing Institucional a ser dirigida ao NUPIL

Nas hipoteses de convénios ou contratos com outras institui¢des, os percentuais
sdo discutidos caso a caso. Quanto aos custos do patenteamento, ha dois pontos a considerar:
1) se houver parceiro externo, os custos sao divididos; i1) ocorrendo exploragcdo comercial da

propriedade intelectual, dos beneficiarios sao deduzidos os custos de patenteamento, encargos
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judiciais e administrativos na propor¢do devida, excetuando-se os gastos com deposito
nacional. O pagamento dos beneficios pela Universidade ocorre paralelamente ao recebimento
dos royalties pela mesma advindos da organizacao licenciada.

Como regra basica para o patenteamento de inventos, a Unifesp expressa de
forma clara que nao deve haver publicacdo de nenhuma espécie antes de protocolado o pedido
da patente junto ao 6rgdo competente, sendo que a Universidade se compromete a realizar
todas as atividades pertinentes ao invento em carater sigiloso a fim de preservar o requisito da
novidade do pedido de patente. Ainda, as invengdes devem atender a todas as exigéncias do
Comité de Etica em Pesquisa da Unifesp.

O escopo da regulamentagdo interna da Unifesp € bastante amplo, tendo em
vista a inclusdo de discentes, funciondrios, estagidrios, bolsistas, voluntarios e assemelhados,
além de docentes, como possiveis inventores de pedidos de patente. O NUPI analisa o
interesse da Unifesp na protecao da criagdo intelectual, levando em conta para isso critérios de
relevancia social e viabilidade econdmica do produto ou processo entre outros resultados de
pesquisa. Tomando a decisdo de ndo proteger a tecnologia ou conhecimento submetido a
analise, tem o pesquisador o direito de protegé-lo em seu nome, com recursos proprios.

O desempenho da Unifesp até 2006 no ambito das atividades de patenteamento
conduzidas pelo NUPI pode ser observado na figura 6.7 € com maior detalhamento na tabela

6.4.

Z ¢ R Z ¢ R <, <
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O Pedidos de Patente |

Figura 6.7 — Evolu¢édo temporal do nimero de pedidos de patente depositados pela Unifesp junto ao INPI.
Fonte: Dados da pesquisa concedidos pelo NUPI - Unifesp em 05/2007.

Além dos dados de patenteamento demonstrados sobre patentes, a Unifesp
promoveu também a protecdo de outros tipos de prote¢do intelectual, sendo 20 registros de
marca e 7 registros de software. O conjunto dos dados evidencia um crescimento da

preocupacao e das agdes voltadas a protecdo e transferéncia de tecnologias, visto que mais da
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metade das dos dados sdao do ultimo qliinqiiénio. Quanto a comercializagao de tecnologia, nao
foram verificadas licencas de patentes. Apos o ano de 2000 foram comercializados 2 registros
de software, ja tendo gerado royalties para Unifesp e também a efetivacdo de parcerias

utilizando direitos autorais, também gerando royalties.

Tabela 6.4 — Caracterizacio dos pedidos de patente declarados pelo NUPI - Unifesp em

05/2007.
Ano de deposito Comercializagdo
Caracterizagdo dos Total
. 1999 {2000 [ 2001 {2002 [ 2003 [ 2004 | 2005 | 2006 | 2007 CLP* | PNL*1
pedidos 99-06
Fatentes de 21|12 56| 7|5 | N 2
Invengdo
delos d. 0 0
Modelos de
Utilidade 0 0 0 0 0 0 1 0 NI 1
Internacionais
(PCT)*2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5 0 0

* Contratos de Licencas de exploracdo de patentes (CLP).

*1 Processos de negociacdo de licengas de exploragdo de patentes (PNL).
*2 Pedidos de patente com extensdo internacional de protecao.

*3 Nao informado (NI).

6.4.3 Estudo ilustrativo de transferéncia de tecnologia na Unifesp

O estudo de caso da Unifesp, incluindo a busca em analisar um processo
especifico de interagdo com empresa visando transferéncia de tecnologia, revelou a nao
existéncia até momento de um contrato de exploragdo ¢ uso de patentes em que a mesma ¢
titular. A prética da cooperagao tecnologica com empresas e transferéncia de tecnologias
desenvolvidas internamente a ela tem se dado, principalmente, por meio de contratos de
desenvolvimento conjunto com laboratorios da area médico-farmacéutica. A especificidade da
area de conhecimento foco da Unifesp, isto €, a area da saude, envolve a P&D, sobretudo,
ligada as industrias quimica e farmacéutica. Isso permite compreender a natureza desses
relacionamentos, uma vez que o tempo de maturacdo de um produto nessa area costuma ser
mais extenso.

Conforme relato da gestora de tecnologia da Unifesp, a situagdo mais comum
em desenvolvimento conjunto ocorre quando, a partir do descobrimento do uso de uma droga

em animais, busca-se meios para viabilizar as etapas subseqiientes do desenvolvimento de um
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farmaco ou droga com fins de aplicacdo em humanos. Isto se refere a realiza¢ao da pesquisa
clinica ap6s a fase experimental pré-clinica, que ndo exige testes em seres humanos.

Esta fase do desenvolvimento de produtos ¢ altamente custosa para a empresa e
também para a universidade desenvolverem de forma isolada. Tendo em vista que o prazo
para o desenvolvimento de um novo remédio pode levar, em média, entre 12 e 15 anos e o
alto custo de operacionaliza¢dao da pesquisa clinica, torna-se bastante interessante para ambas
as instituicdes cooperarem, de modo que a propria universidade tem levado propostas de
desenvolvimento de produtos para laboratorios de empresas, a fim de conseguir
financiamento e apoio na execu¢ao das pesquisas.

Para aprofundamento e ilustracdo de processo de cooperacdao tecnoldgica
utilizando a propriedade intelectual, foi tomado um contrato de P&D conjunto entre a Unifesp
e a Empresa D visando a continuidade de pesquisas em fase clinica do efeito de uma droga ja
conhecida para um novo uso. Cabe destacar que precede a parceria entre as instituigdes um
pedido de patente prévio depositado pela Unifesp referente ao uso da droga em animais.
Assim, o contrato posteriormente assinado entre a Empresa D e a Unifesp considera a
existéncia dessa propriedade intelectual e prevé a remunerag@o a universidade pelo uso desta
tecnologia pela empresa e outros inventos decorrentes da respectiva parceria.

A titulo de caracteriza¢dao, a Empresa D ¢ uma das 7 empresas de um grupo
empresarial que surgiu na década de 1940. Trata-se de uma grande empresa brasileira da
industria farmacéutica com forte atuacdo em desenvolvimento de produtos, produgdo e
comercializacdo, especialmente para o mercado interno com prioridade para as areas de
cardiologia, ginecologia, pediatria, saide da mulher, sistema neurocentral entre outras. Possui
cerca de 1.164 funciondrios distribuidos em diferentes plantas da empresa, sendo 125
alocados em P&D incluindo a gestdo tecnoldgica dentro da empresa que compreende a area
de propriedade intelectual.

A tecnologia objeto da parceria entre Unifesp e Empresa D se refere a pesquisa
sobre uso de uma substancia de nome amitriptilina, a qual tem sido largamente utilizada com
finalidade terapéutica antidepressiva. Isto ¢, a exata substancia ja conhecida foi observada
como capaz também de gerar beneficios para o tratamento de problemas relacionados ao
aparelho renal de animais e humanos, especificamente calculo renal, problema bastante
comum que acomete milhares de pessoas em todo o mundo. A grande vantagem da descoberta
e implementagdo do produto visado €, segundo o inventor, a obtengdo de um medicamento
eficiente para eliminagdo de calculo renal por procedimento ndo invasivo, evitando

intervengoes de origem da especialidade da urologia e também altos custos dessa terapia.
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Da parte do inventor com relacdo a origem da pesquisa, verificou-se que a
mesma ndo foi dirigida para um propdsito especifico de comercializacdo, sendo opg¢ao
puramente pessoal do inventor o objeto e a conducdo da pesquisa. Diante da necessidade de
recursos para o seguimento da pesquisa que se iniciou com uma orientagdo de aluno de
mestrado, o inventor ¢ a gestora do NUPI tomaram a iniciativa de buscar uma possivel
empresa parceira para celebracdo de um contrato de desenvolvimento conjunto.

Uma vez apresentada pela Unifesp a proposta de desenvolvimento conjunto
com a Empresa D, foram realizadas algumas reunides entre os inventores € um Diretor ligado
a area de P&D da empresa com a finalidade de estruturar as contribui¢cdes de ambas as partes.
Ressalta-se que esse gestor na empresa ja foi docente da Unifesp, tendo sido contratado para,
entre outras funcgdes, captar parcerias estratégicas para a empresa junto a importantes centros
de pesquisa. O desenho da parceria foi feito em conjunto por ambas as partes, sendo que as
interagdes entre o inventor e a equipe de P&D da empresa sdo periddicas com a possibilidade
de revisdes de procedimentos e corregdes se necessarias.

A Empresa D fornece os medicamentos e o placebo para administracio com
pacientes com colica renal aguda chegados ao Hospital do Rim em trabalho coordenado e
executado parcialmente pelo inventor. Além disso, ele também monitora a pesquisa e
promove analises mais diretamente relacionadas a perspectiva de obtencao do futuro remédio,
caso venham a se confirmar os efeitos de resposta positiva ao uso da amitriptilina em casos de
calculos renais.

Pelo fato de se tratar a tecnologia de um novo uso de produto ja existente, o
trabalho de P&D técnico se refere menos a uma manipulacio e operabilidade experimental e
mais a uma aplicagdo da substancia junto a uma popula¢do. Em verdade, nesta fase clinica a
parceria visa principalmente a soma de esforcos, na qual a universidade tem acesso aos
pacientes e domina a metodologia de aplicacdo dos testes e, de outro lado, a empresa fornece
os medicamentos € monitora a pesquisa dirigindo-a as fases subseqiientes que levam a efetiva
definicdo de um novo produto, incluindo 6rgaos de certificagdo governamental.

Na avaliagdo da empresa, o estagio da tecnologia no momento da formalizagdo
da parceria era avangado na propor¢do de 80% em uma escala de 0 a 100% na qual o produto
comercializado representa o percentual maximo. Esse foi um quesito muito importante para a
empresa se decidir pela parceria, no sentido de poder a mesma vislumbrar um retorno mais
breve ao investimento a ser aportado.

O processo de negociagdo do percentual de royalties foi relativamente

tranqiiilo e objetivo, tendo sido langado um percentual ancora pela universidade. A empresa
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apresentou propostas de remuneracdo e o acerto ficou situado entre 4% e 6% sobre o
faturamento liquido'’. A figura 6.8 ilustra o processo de cooperacdo e P&D conjunto entre a

Unifesp e a Empresa D, indicando as caixas pontilhadas fases ainda nado realizadas.

Pesquisa ETT e inventor Celebragdo Contrato r Novas | r |

Unifesp. mapeiam de Convénio de I tecnologias | I Patentes em |

Geragao de g empresas > Pesquisa | desenvolvidas |->| co-titularidade. |

tecnologia. interessadas. Empresa — Unifesp. | conjuntamente. I | |
Contatam a Premissa: remuneragao | | |

Empresa. pelo uso da tecnologia. | T _!

Licengas de patentes.
Geragao de royalties
para universidade.

Figura 6.8 — Etapas do processo de cooperagdo universidade e empresa para P&D conjunto na Unifesp.

6.4.4 Dificuldades, fatores de apoio e discussoes

O estudo de um processo de cooperacdo da Unifesp com empresas com o
proposito de ilustrar como a Unifesp tem conduzido processos de transferéncia de tecnologia,
revelou dificuldades e fatores de apoio que podem ser, resguardadas algumas particularidades
do processo de licenciamento de patentes, assemelhadas aos outros contratos estudados do
ponto de vista da andlise trilateral dos 3 atores-chave envolvidos no processo. Também foi
possivel apreender a utilizacdo da propriedade intelectual no escopo da parceria, o que
converge com as demais analises.

O inventor considerou o apoio do NUPI muito necessario para o devido
processamento do pedido de patente e também para encontrar a empresa parceira disposta a
investir na continuidade da pesquisa, retomando o fato de que esta patente ndo foi objeto
principal do contrato, mas a propriedade intelectual da Unifesp resultante de um momento de
pesquisa anterior.

Quanto a dedicagdo de tempo a pesquisa objeto do contrato com a Empresa D,
o inventor mencionou que o desenvolvimento da pesquisa ocupa um determinado tempo de

suas atividades de docéncia, de modo que seria interessante incluir um aluno de pos-

" A Empresa D solicitou a nio divulgagio do percentual definido na parceria referente aos royalties previstos de
pagamento a Unifesp em caso de comercializacdo de produto decorrente da parceria. A fim de preservar o sigilo
solicitado, mas indicar uma ordem de grandeza, foi possivel mencionar que o percentual definido situa-se entre
4% e 6% do faturamento liquido da comercializa¢do do produto em especifico.
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graduacao na pesquisa a fim de garantir também seu mais rdpido cumprimento. Entretanto,
esta preocupacao do inventor se refere a perspectiva técnica de desenvolvimento da pesquisa e
ndo a perspectiva administrativa das tratativas com a Empresa D, enfoque das preocupagdes
deste trabalho. Quanto aos tramites dentro da universidade do processo juridico-
administrativo ndo houve observacdes, apenas reforcando a relevancia do NUPI para auxiliar
nos encaminhamentos.

O tramite de assinatura do contrato elaborado, o qual previu o desenvolvimento
conjunto de tecnologia entre as partes, discriminando as responsabilidades de cada uma delas
e a propriedade intelectual anterior e acerca de futuros desenvolvimentos, foi avaliado pela
empresa como tendo sido moroso na perspectiva de tempo que a empresa considera ideal. J&
para os inventores foi considerado razoavel, ndo tendo sido enfatizado esse ponto.

Na visdo da gestora do NUPI, o relacionamento institucional com a empresa e
interpessoal foi muito positivo. Em especial, nos aspectos referentes a confiabilidade para
parceria, cumprimento de prazos e aplicagdo de recursos também ndo foi mencionada
qualquer queixa. Particularmente, o papel do NUPI foi intermediar as relagdes, comegando
pelo contato com a empresa e prosseguindo na elaboragdo do contrato e seu
acompanhamento.

Segundo a gestora do NUPI, seria ideal uma dedicagdo de tempo maior por
ambas as partes, inventor e empresa, visando uma intensificacdo das relagdes com foco na
obtencdo dos resultados de pesquisa direcionados ao produto, em especial um particular
esfor¢o da empresa em compreender as necessidades técnicas do inventor.

De modo mais geral, a empresa ressaltou que a universidade esta muito
deficitaria em termos de infra-estrutura de pesquisa e possui dificuldades para gerir projetos
na area de pesquisa clinica, resultando disso a percep¢ao de que hé necessidade de um
incremento em seus recursos € uma maior profissionalizacdo na conducdo de pesquisas de
fase clinica na instituicdo académica.

Como fator de apoio mais geral, os ETT’s foram considerados pela empresa
como importantes canais de acesso ao conhecimento da universidade que pode ser transferido
ou agregado a processos de pesquisas em empresas. De outro lado, pelo viés técnico, o
inventor ¢ a gestora do NUPI indicaram que a empresa estd totalmente capacitada para
prosseguir com a pesquisa e implementar possiveis produtos resultantes do P&D conjunto
com a universidade.

A postura aberta da empresa quanto a elaboracao conjunta do contrato foi vista

como fator positivo pela gestora do NUPI, sendo que alteragdes foram implementadas sem
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maiores complicagdes em um contexto dindmico de negociagcdo. Do lado da universidade,
tomando a postura do inventor, também se verificou grande abertura do mesmo em receber a
avaliacdo sobre sua pesquisa pela empresa, incluindo alguns ajustes necessarios.

Para a empresa, um dos principais aspectos relevantes em sua cooperagdo com
universidades se refere a credibilidade dessas instituicdes. Na avaliacdo da empresa, a
parceria com universidades representa uma chancela de qualidade e confiabilidade de
pesquisas na area biomédica, sendo estratégica a aproximacdo da empresa com instituicdes
académicas de reconhecida exceléncia. Neste contrato analisado ndo foi diferente, pois no
contato com a industria farmacéutica cliente dos produtos da Empresa D, é altamente
relevante a credibilidade de quem desenvolveu os estudos e, sendo de uma parceria com
universidade publica, ¢ transmitida confiabilidade, neutralidade e alta qualidade da tecnologia.

De modo geral, foi percebido que a universidade precisa se profissionalizar no
processo de cooperagdo com as empresas, mesmo para poder transmitir seguranga € como
decorréncia, poder manter posicionamentos que reflitam seus valores na negociagdo. Do lado

das empresas, percebe-se que a visdo predominante de que a universidade tem processos

lentos ainda prevalece, prejudicando um niimero superior de possiveis parcerias.

Agentes do processo
de transferéncia de Dificuldades Fatores de Apoio e Estimulo
tecnologia

- Possibilidade de dar continuidade a uma
pesquisa util a sociedade incluindo a
- Pouco tempo disponivel para execugdo | possibilidade de gerar um produto;

Inventor . .
de tarefas técnicas ligadas ao contrato;

(docente Unifesp) - Apoi.o do ETT para conseg}lir Parceiro,
- Disponibilidade de mais recursos negociar o contrato e encaminha-lo
humanos para desenvolvimento da internamente & universidade;
pesquisa.

- Aprendizado do processo de P&D
conjunto com empresas.

- Mentalidade da empresa e abertura para
analise de propostas de P&D conjunto e

ETT (NUPI) . .. N processo de elaboragdo de contrato;
- Tempo dedicado a interagdo entre

inventor e empresa poderia ser maior. . .
- Existéncia do ETT para facilitar no

monitoramento de oportunidades de
transferéncia de tecnologia;

- Credibilidade da instituicdo académica
como estimulo & qualidade da pesquisa e
para negociacdo com a industria
farmacéutica;

- Burocracia juridico-administrativa da
universidade resultando em prazo

E D . .
mpresa estendido para assinatura de contrato;

- Gestdo de projetos em pesquisa clinica

. . - Existéncia do ETT que facilita contatos e
necessita de melhorias.

organiza a conducdo do processo.

Quadro 6.4 — Dificuldades e fatores de apoio observados pelos agentes do processo de P&D conjunto
envolvendo Unifesp ¢ Empresa D.




160

Como fator de estimulo ao inventor, foi mencionado o desenvolvimento de um
aprendizado quanto as relagdes com empresas e o P&D conjunto, tendo em vista o
aperfeicoamento dessa natureza de relagdo em casos futuros. Com isso, pode-se inferir que o
julgamento do inventor ¢ de que se estd diante de uma boa experi€éncia na perspectiva do
aprendizado e de tornar viavel uma pesquisa que poderia ter estacionado devido a caréncia de
recursos. O quadro 6.4 apresenta e organiza as principais dificuldades e fatores de apoio

observados no processo de cooperacao entre a Unifesp e a Empresa D.

6.5 O Caso da UFSCar

6.5.1 A Universidade Federal de Sao Carlos

A Universidade Federal de Sao Carlos foi fundada em 1968 permanecendo até
0 momento, como a Unica institui¢do federal de ensino superior do Estado de Sao Paulo.
Possui trés campi, sendo o maior na cidade de Sdo Carlos localizada na regido central do
Estado, outro na cidade de Araras ¢ um em Sorocaba em fase de consolidagdo. Iniciou suas
atividades em 1970 com destaque para o curso de graduagdo em engenharia de materiais, o
primeiro da América Latina, o qual tem demonstrado grande potencial no desenvolvimento de
novos materiais e, por conseguinte, a geracao de patentes com freqiiéncia.

Com cerca de 5.800 alunos distribuidos em 28 cursos de graduacdo e 19
programas de pds-graduagdo, totalizando 33 cursos de pos-graduacdo stricto sensu € mais
1.800 alunos, a UFSCar tem um perfil fortemente voltado para a pesquisa. Isso pode ser visto
pelo seu corpo docente com alto nivel de qualificacdo. O percentual de professores doutores e
mestres ¢ de aproximadamente 99%. Isto se traduz em 522 professores e pesquisadores
doutores e mestres, em sua maioria em RDIDP.

A universidade possui 33 departamentos académicos e 250 laboratdrios
divididos em quatro centros: Centro de Ciéncias Biologicas e da Saude, Centro de Ciéncias
Exatas e de Tecnologia, Centro de Educacdo e Ciéncias Humanas e Centro de Ciéncias
Agrarias. Quanto a produgao cientifica da UFSCar, convém relatar um forte crescimento das
citacdes de trabalhos de seus pesquisadores no Scientific Citation Index (SCI). No ano de
1996 foram 178 citagdes, sendo que no ano de 2003 o total de citagdes atingiu o numero de
477, evidenciando um forte crescimento do volume e da qualidade das pesquisas nela

desenvolvidas.
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6.5.2 Propriedade intelectual na UFSCar: estrutura e avancos na transferéncia de

tecnologia

A Fundacdo de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (FAI-UFSCar) ¢ uma entidade privada sem fins lucrativos que gerencia projetos
de pesquisa e extensdo da UFSCar. Criada em 1992 tem apoiado a UFSCar na consecugdo de
seus objetivos (ensino-pesquisa-extensdo), promovendo uma cooperagdo desta com a
Comunidade Universitaria e com a Sociedade. A atuagdo da Fundacdo se da em consonancia
com a Administracdo Superior da Universidade, tendo como um de seus objetivos principais
divulgar e fomentar as atividades de extensdo, os projetos de pesquisa buscando intermediar,
viabilizar e agilizar operacionalmente essas iniciativas (FAI-UFSCAR, 2004).

Dentro dessa estrutura funciona a Divisdo de Propriedade Intelectual, que
gerencia a propriedade intelectual, apoiando a comunidade académica em todo o processo de
patenteamento de invengdes, desde a busca de anterioridade até o deposito de patente junto ao
INPI. Trabalham diretamente na Divisdo de Propriedade Intelectual 5 pessoas. O site
disponivel a comunidade académica e a eventuais interessados na carteira de patentes da
UFSCar ¢ um subdominio do site da FAI, acessando /ink especifico intitulado “Propriedade

Intelectual” (www.fai.ufscar.br). Neste espago hd um conjunto de informagdes Uteis para os

inventores onde podem baixar os documentos necessarios para o processo de patenteamento e
pelo qual interlocutam virtualmente com os servigos da FAI.

Ainda, ha explicita toda legislacdo pertinente e a carteira de patentes da
Universidade contendo informagdes sobre o local de origem do invento na Universidade,
inventores, nimero do pedido de patente no INPI, data de deposito, titulo, reportagem sobre o
invento se houver, ¢ ainda, uma ficha técnica sobre a tecnologia. Este tltimo documento tem a
finalidade de descrever sinteticamente o invento, seu potencial econdomico, mercados e sua
disponibilidade para negociagdo, objetivando, através de uma linguagem menos técnica, atrair
eventuais empresas interessadas na comercializagdo da tecnologia.

O marco inicial e principal legislacdo interna a UFSCar no tocante a
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia ¢ a Portaria GR Nr. 627/03, de 24 de
outubro de 2003. Ela instituiu o Programa de Protecdo a Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia desta Universidade, regulamentando, por conseguinte, os direitos
e obrigagdes relativos a matéria além de tornar claras outras diretrizes.

Essa Portaria considera, de maneira especial, a Lei de Propriedade Industrial, e

o Decreto Nr.2.553/98, sendo o teor deste segundo, as regras relativas a propriedade industrial
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do servidor publico federal. Ainda, tem como base os dispostos na Portaria do Ministério da
Educagdao e do Desporto Nr.322/1998, que regula essa matéria no ambito de entidades do
Ministério da Educagdo e a Resolugcao ConsUni Nr. 448/2003.

Assim, as deliberacdes da Portaria GR Nr. 627 abrangem todos os tipos de
criacdes intelectuais e seus mecanismos de protegdo. Como receita para sua manutengao, o
Programa prevé os proprios rendimentos oriundos da comercializacdo da propriedade
intelectual da Universidade. Nesse sentido, estabelece em seu artigo 3° que todos os direitos
de propriedade industrial gerados por docentes, discentes ou servidores técnico-
administrativos da UFSCar, no ambito de suas atividades de pesquisa, ensino e extensao serao
da Universidade, sujeitos as suas determinacdes. Assim, toda criagdo candidata a obtengao de
privilégio de invengdo ¢ avaliada por uma Comissdo formada especificamente para analisar
preliminarmente acerca da viabilidade juridica e econdmica do pedido de protecdo. A
Comissao Especial de Propriedade Industrial e Difusdo Tecnoldgica (COEPI) também ¢ a
responsavel pela implementacao de agdes que fagam valer o estabelecido pela regulamentagao
(artigo 6°). Desse modo, o inventor ndo arca com custos decorrentes do processo de
patenteamento, sendo esses assumidos integralmente pela Universidade.

Caso um invento sofra julgamento desfavoravel a prote¢do, o inventor pode
recorrer ao ConsUni (Conselho Universitario) solicitando reavaliagdo. Caso permaneca a
negativa, a Universidade concede autorizagdo para que o inventor assuma o risco e deposite a
patente por sua conta, entretanto, ndo abre mao de seu direito de titular da patente, conforme
disposto em Estatuto proprio. Nesse caso, o inventor s6 ¢ reembolsado das despesas com o
patenteamento por meio de recursos advindos da exploragcdo comercial do invento quando da
ocorréncia de resultado positivo dessa atividade.

Quanto aos royalties resultantes da exploragdo comercial de inventos,
deduzidas todas as despesas no processo hd que se considerar duas situagdes. Sem a
participagdo de instituicdes externas, um ter¢o do total deve ser destinado a prépria UFSCar,
um tergo para o inventor'' ou equipe de inventores para cada qual conforme sua contribuigio
na pesquisa, e, o ultimo terco ¢ destinado ao departamento ao qual o inventor estd vinculado.

Em uma segunda situagdo, em havendo participagdo de parceiros externos na
realizagao da pesquisa que resultou em pedido de patente, esses sao assegurados de seus

direitos de propriedade intelectual por meio de um instrumento contratual proprio (artigo 3°,

' Cabe lembrar que a remuneragio dos inventores nio ¢ determinada por seu vinculo empregaticio ou direito por
ser o criador. Na verdade, a Universidade, proprietaria de todo e qualquer resultado de pesquisa, premia o
inventor ou inventores a titulo de estimulo e retorno pela capacidade de geracdo de valor econdmico sobre os
resultados de pesquisa.
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paragrafo 1°), tendo também participagdo na titularidade da patente, de acordo com sua
participagdo na pesquisa.

Em complementacdo a essa legislacdo interna, também ha uma Portaria
especifica para definir o Regimento da COEPI, a qual possui papel importante no sentido de
responsabilizar agentes que implementem a efetiva gestdo da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia na Universidade. A Portaria GR Nr. 637/03 de novembro de 2003
trata do funcionamento, as regras e os aspectos especificos de gestdo do grupo que compde a
COEPI. Sinteticamente, a COEPI possui trés competéncias: 1) Implementar o Programa de
Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia da Universidade; 2) Analisar e julgar a
viabilidade juridica e econdmica dos pedidos de protecdo a propriedade intelectual
encaminhados por docentes, discentes ou técnico-administrativos; e 3) Manter registros de
todos os pedidos de protecdo a propriedade intelectual submetidos a ela (artigo 1°).

As reunides da COEPI devem ocorrer em até 15 dias da apresentagdo do
pedido de protecao a instituigdo credenciada, no caso a FAI. O inventor pode participar da
reunido, mas sem direito a voto, de modo que apenas os trés membros, quais sejam, o Diretor
da institui¢do credenciada, o coordenador do Nucleo de Extensdo Universidade-Empresa e um
indicado pelo Reitor, podem votar. A decisdo da COEPI deve ser comunicada em até 15 dias
sendo os critérios analisados sobre o invento divididos em 6 grupos de quesitos, que tratam
basicamente da originalidade e viabilidade técnica da tecnologia, o grau de maturidade, o
mercado potencial, a perspectiva de licenciamento e identificagdo de fatores de dificuldade
como nivel de controle sobre a propriedade e aprovacao de instincia técnica governamental.
Mais detalhes podem ser vistos no Anexo II.

Os dados de patenteamento e licenciamento que demonstram o desempenho da
UFSCar (figura 6.9 e tabela 6.5) foram conseguidos junto a FAI e, certamente, ndo refletem
toda magnitude do patenteamento pela Universidade devido ao fato de que muitos
pesquisadores, especialmente no periodo anterior a regulamentacao da propriedade intelectual

ndo recorreram a FAI para deposito e gestao de patentes.
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Figura 6.9 - Pedidos de patente depositados gerenciados pela FAI-UFSCar.

Fonte: Dados da pesquisa concedidos pela FAI-UFSCar.
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Tabela 6.5 — Caracterizacio dos pedidos de patente declarados pela FAI - UFSCar em

05/2007.
Ano de deposito Comercializagdo
Caracterizagdo dos Total
. 1999 {2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 CLP* | PNL*1
pedidos 99-07
Patentes de tlr 2] s s | 5] 4] 9| 36
Invengao
4 5
Modelos de
Utilidade 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Internacionais % "
(PCT)*2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 9 NI*3 NI*3

* Contratos de Licenc¢as de exploracdo de patentes (CLP).
*1 Processos de negociacdo de licencas de exploragdo de patentes (PNL).
*2 Pedidos de patente com extensdo internacional de protecao.
*3 Nao informado (NI).

Complementarmente a esses dados, vale considerar os resultados de um estudo

conduzido por Garnica, Oliveira e Torkomian (2006) que objetivou levantar todos os pedidos

de patente de pesquisadores da UFSCar, ndo discriminando a instituicdo depositante. A

comparacao dos dados de pedidos gerenciados pela FAI com o total de pedidos encontrados

em bases de patentes nacionais e internacionais que t€ém como inventores pesquisadores da

UFSCar demonstra que ainda hd um trabalho de regularizacdo de antigos pedidos, além de um

esfor¢o especial da UFSCar quanto a disseminacao da cultura de propriedade intelectual junto

a comunidade académica.
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O estudo revelou o numero de 90 pedidos/patentes, sendo que entre as 78 com
dados disponiveis na base on line do INPI, 16 ja foram concedidas e 3 ja expiraram. Em sua
grande maioria sdo patentes de invengdo (91%) frente a 9% de patentes de modelo de
utilidade, demonstrando inventos com conceitos inventivos mais densos. Em 23% dos casos a
UFSCar ¢ titular dos pedidos/patentes, sendo que nos casos restantes configuram empresas,
institui¢des de pesquisa e centros publicos de pesquisa como titulares. Empresas que de
alguma maneira cooperaram com a Universidade configuram em 47% dos casos como
titulares, o que evidenciou um nivel de parcerias significativo com o setor privado em
desenvolvimento de projetos tecnoldgicos em relagdo ao total de inventos verificados.

Além da atividade de patenteamento, mas ainda no campo da propriedade
intelectual, a UFSCar detém 2 registros de marca e 10 cultivares. Tomando esses dados
apresentados acima, pode-se observar uma atividade crescente de protecdo do conhecimento
na UFSCar, ressaltando-se o alto percentual de licencas de exploragdao de patentes efetivadas
sendo superior a 10% do total de pedidos de patente. Com o indicativo de 5 correntes de
negociacdo de tecnologia, evidencia-se, ainda que em uma escala pequena, uma forte

intensificagdo da transferéncia e comercializagdo de tecnologias nesta Universidade.

6.5.3 Estudo ilustrativo de transferéncia de tecnologia na UFSCar

A atividade de licenciamento de patentes na UFSCar ¢ bastante recente, de
modo que o primeiro contrato de licenciamento e exploracdo de patente por empresa foi
realizado em 2005. At¢ o momento foram 3 contratos de licenciamento, sendo que o
selecionado para o presente estudo foi o primeiro deles. Trata-se de um invento desenvolvido
por um docente do Departamento de Fisica depositado pela FAI no INPI em 2004
(P10402338-2) sob titulo “Processo de preparac¢do de materiais grafiticos magnéticos e
materiais assim preparados” tendo como co-titulares a UFSCar e a Universidade de La
Republica.

Para se chegar ao invento foram trés anos de pesquisa que envolveram o pos-
doutoramento de um pesquisador uruguaio da Universidade de La Republica, orientador de
doutorado de uma aluna na mesma Universidade, ambos sob a supervisdo do docente da
UFSCar. A idéia inicial de pesquisa foi estudar as propriedades fisicas e quimicas da grafite,

sendo que disso resultou a descoberta de um processo quimico que leva a obtencdo do grafite
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magnético por meio da transformag¢ao de um composto puramente organico € nao-metalico - o
carbono grafite - em um ima através de um tratamento quimico de baixo custo.

Quatro aspectos tecnologicos se destacam no invento: 1) utilizam-se reagentes
comerciais de baixo custo; ii) resulta em um magnetismo dez vezes maior do que de processos
com a mesma finalidade e mais caros; iii) trata-se de material organico podendo ser
amplamente utilizado em equipamentos e instrumentos de aplicacdo médica e intracorporea; e
iv) o ferromagnetismo produzido se mantém estavel em temperatura ambiente, o que amplia o
campo de aplica¢ao e uso da tecnologia. No momento ndo se pode delimitar o campo exato de
aplicacao da tecnologia, mesmo porque a invengao foi considerada radical tanto pelo inventor
como pela empresa, podendo, se devidamente adequada, ser utilizada em uma infinidade de
produtos nos campos da nanotecnologia, medicina, comunicagdes, eletronica, detectores,
sensores, biossensores, catalise e separacao de materiais magnéticos.

O inventor, que ¢ engenheiro de materiais e fez pos-graduagdo em Fisica,
relatou que desenvolve pesquisa basica, mas deseja sempre buscar aplicacdo para a mesma.
No caso, a pesquisa se iniciou como pesquisa basica, mas foi assumindo caracteristicas
praticas de aplicagdo conforme foram se observando os resultados preliminares. Assim, a
partir desses elementos aplicaveis, passou-se a objetivar por parte dos pesquisadores um
produto capaz de ser patenteado e comercializado. Encerrada a fase da pesquisa que permitiu
a defini¢do do processo de obtengdo do grafite magnético, o inventor buscou informagdes
sobre empresas potenciais interessadas na tecnologia e localizou a Empresa E'.

A Empresa E atua na area de mineracdo e siderurgia, incluindo carburantes e
materiais refratarios como flates, baterias e pilhas alcalinas. No contexto da parceria com a
UFSCar, o propdsito € extrair, processar € comercializar grafite natural cristalina. Possui cerca
de 680 funcionarios, sendo 20 alocados em P&D, exportando 40% de sua produgdo
principalmente para os EUA, Alemanha e Jap3ao. Foi a primeira experiéncia da empresa em
licenciar uma patente de universidade, entretanto, relacionamentos de cooperacdo com
universidades tém sido mantidos sistematicamente, constituindo-se em uma politica da
empresa.

Uma vez identificada a empresa parceira, o inventor fez contato com o
departamento de P&D apresentando o invento e questionando sobre possivel interesse da

empresa em desenvolver a tecnologia para aplicacdo industrial e seqiliente comercializacao.

'2 A Empresa E é uma empresa multinacional de origem brasileira com cerca de 680 funcionarios. Atualmente,
com sede no Estado de Minas Gerais. E a maior empresa fabricante de grafite natural cristalina com capacidade
de produgdo na ordem de 75 mil produto-unidades de grafite por ano, com 50% desse volume destinado ao
mercado externo (Fonte: Relatos dos entrevistados).
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Houve trés reunides entre o inventor e pessoal técnico e executivo da Empresa E a fim de
aprofundar as discussdes que resultaram no interesse declarado da Empresa E em investir no
desenvolvimento da pesquisa a fim de dominar a tecnologia num momento posterior.

Paralelamente a isso, e j& com contatos da Empresa E, o inventor solicitou a
FAI-UFSCar encaminhar o depo6sito do pedido de patente e explicou que ja estava mantendo
contatos com uma empresa interessada no licenciamento da tecnologia. Desta forma, a analise
de mérito do pedido de patente a ser depositado pela Universidade foi facilitada, visto que ja
havia perspectivas factiveis de licenciamento da patente, o que configura a principal razao do
patenteamento, além da protecdo da propriedade intelectual da universidade.

Aprovado o invento para depdsito, sucedeu paralelamente o depodsito de
patente junto ao INPI e um processo longo de negociacdo com a empresa para delinear no que
consistiria a participagdo da empresa e quais as etapas subseqiientes para a parceria baseada
no licenciamento do pedido de patente. A partir da etapa de prote¢do da tecnologia e, assim
que informada pelo inventor, a FAI passou a atuar sobre o processo como assessora da
Universidade, inclusive quanto a negociacdo com a Empresa E. Foram realizadas trés
reunides com a empresa que visaram a construgdo da parceria de forma a amparar todos os
interesses envolvidos, de forma especial no que se refere ao cumprimento da regulamentagao
interna da Universidade.

Conjuntamente, inventor, FAI e a empresa, considerando o estdgio de
desenvolvimento da tecnologia, definiram um projeto de cooperagdo técnica em que o
inventor ficou responsavel pela continuidade das pesquisas objetivando utilizar no processo
patenteado a matéria-prima fornecida pela Empresa E. Para tanto, foram previstos
investimentos pela empresa da ordem de R$ 300.000,00 para laboratério e demais materiais a
serem gastos no prazo de um ano. Isso porque, o inventor havia utilizado grafite sintética para
os estudos, fazendo-se necessario, entre outros procedimentos, adaptar o processo a grafite
resultante dos processos produtivos da Empresa E. Essa etapa foi necessaria visto que a
tecnologia ndo estava pronta para ser aplicada.

A maior parte dos trabalhos do projeto de cooperacdo ficou prevista para
desenvolvimento nos laboratérios da UFSCar, ficando a cargo da empresa alguns testes e
experimentos realizados no ambito de sua estrutura. Na pratica, representantes da empresa
comparecem mensalmente aos laboratorios da UFSCar no periodo de pelo menos um dia para
reunido com o inventor, troca de idéias e acompanhamento do projeto. Sdo enviados a
Empresa E relatérios trimestrais e o contato entre o pessoal técnico da empresa ¢ o inventor

por meio de mensagens eletronicas e telefone € superior a duas vezes por semana em média.
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Essa etapa de cooperagdo técnica foi definida e assinada em forma de contrato
entre a Empresa E e a UFSCar, tendo passado por todos os tramites burocraticos em ambas as
instituicdes. Neste instrumento legal constam todas as obrigacdes de ambas as institui¢des,
incluindo recursos financeiros e de pessoal aplicados, formas de controle das atividades,
remuneracdo a universidade (up-front e royalties), acordo sobre eventuais propriedades
intelectuais decorrentes desta etapa, entre outras disposi¢des. O percentual de royalties
definido para repasse a UFSCar ficou definido em 3% do faturamento liquido do produto em
especifico objeto da patente. A gestdo dessas disposi¢des do contrato ¢ feita pela FAI em
conjunto com o inventor, se necessario. Ressalta-se que quanto a esse ultimo aspecto,
eventuais pedidos de patente originados da etapa de cooperacao técnica terdo sua propriedade
dividida entre a empresa e a Universidade de forma igualitaria.

De acordo com o inventor, ndo houve at¢ o momento um processo de
transferéncia de tecnologia propriamente dito, pois, ainda que o contrato seja de exploragao de
patente, a tecnologia esta sendo trabalhada e adaptada para ter condi¢des de ser utilizada pela
empresa. Assim, o plano ¢ que ao findar essa etapa de cooperacdo técnica, siga uma etapa de
estudos para implantagdo de planta industrial piloto de producdo na Empresa E, com
participagdo do inventor para ao final obter a produg¢ao em escala industrial e comercializagado
da tecnologia, provavelmente entre os anos de 2007 e 2008.

Entretanto, na visdo da pesquisadora da Empresa E que tem acompanhado os
trabalhos, a empresa tem obtido novos conhecimentos e praticas no que se refere a tecnologia
j& nesta fase de cooperagdao de técnica. Ela relatou que ha uma troca de idéias relevante
durante as reunides com o inventor ¢ demais membros da equipe da Universidade, o que
resulta em um processo de aprendizado acerca da manipulagdo da tecnologia e de seu uso no
ambito da empresa. A figura 6.10 expressa as etapas do processo de transferéncia de
tecnologia ja executadas, com excecdo da possivel geracdo de royalties e pagamento a

UFSCar.

Contato —
inventor com

FAI-UFSCar. Realizacdo
Pesquisa - Patenteamento Processo de Contrato de Cooperagao
UFSCar — FAI — B> Negociagio [ Técnica e Exploragio de
Invento. UFSCar. FAI-UFSCar e Patente entre
Contato Empresa. UFSCar e Empresa.
inventor com
empresa. v

Geragao de royalties para
universidade.

Figura 6.10 - Etapas do processo de transferéncia de tecnologia da UFSCar — Estdgio atual em 09/2007.
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6.5.4 Dificuldades, fatores de apoio e discussoes

Tomando como pressuposto que os trés principais agentes envolvidos no
processo de transferéncia de tecnologia sdo o inventor, o responsavel pelo processo na
Universidade, e a empresa, os mesmos foram indagados acerca de elementos de destaque na
cooperagdo U-E, procurando identificar dificuldades e fatores de apoio observados no
processo que, embora nao concluido, ja favorece em seu estdgio atual uma analise qualitativa
dos aspectos pesquisados.

E pertinente destacar alguns aspectos gerais observados que caracterizam o
caso de licenciamento da UFSCar. Inicialmente, verificou-se que o inventor, docente do
Departamento de Fisica da UFSCar, relatou ndo ter sido induzido por empresas, ou atuado em
pesquisa aplicada buscando um objeto patenteavel e comercializavel. Na realidade, fruto de
pesquisa basica, foi verificada possibilidade de aplicacdo da tecnologia num estado mais
avancado da pesquisa. A partir desse momento foi que o inventor, que j& tinha duas
experiéncias de pedidos de patente depositados, verificou que os resultados de pesquisa eram
passiveis de protecao por patente e comercializagao.

Segundo relatou o inventor, ele mesmo procedeu uma intensa pesquisa acerca
de potenciais empresas interessadas em investir no desenvolvimento da tecnologia. Uma
empresa multinacional com sede na Alemanha o procurou, mas ndo demonstrou seriedade na
possibilidade de parceria. Assim, foi selecionada por ele, inicialmente, a Empresa E, cabendo
ressaltar que ndo havia qualquer pré-relacionamento do mesmo com a empresa. Assumiu
entdo papel fundamental a FAI que, sendo contatada pelo inventor conduziu todos os aspectos
de formalizacdo e burocraticos para implementa¢do do licenciamento da patente. Nesse
tocante, vale ressaltar que apenas o fato de haver um oOrgdo que conhega, centralize e
operacionalize a politica de propriedade intelectual na universidade j& representa um fator de
apoio, pois sua auséncia geralmente resulta no insucesso de iniciativas deste cunho ou,
quando se realizam, ha muitos obstaculos ao cumprimento pleno dos regimentos internos da
universidade.

Contudo, a visdo objetiva da empresa conduziu a idéia de que o processamento
de contratos de parceria e licenciamento da universidade ¢ muito moroso e burocratico. O
Diretor de P&D da Empresa E enfatizou que a parceria deveria favorecer a empresa através

\

de uma facilidade de negociacdo e o estabelecimento de cldusulas favoraveis a empresa,
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especialmente quanto a remuneracdo pelo uso e exploragdo da tecnologia pela empresa.
Ademais, a empresa ressaltou como fundamental o relacionamento de confianca mantido de
forma direta com o inventor, bem como a credibilidade académica do mesmo.

A grande motivagdo da empresa para a parceria foi a alta qualidade técnica e o
invento em si em termos de tecnologia nova e simples com perfil promissor no mercado. Nao
foi feita uma avaliagcdo apurada pela empresa a respeito do potencial de exploragao comercial
e retorno com a tecnologia, entretanto, a invencdo base foi considerada radical, gerando
expectativas de abertura de novos mercados e para uma ampla gama de aplicacdes na
industria. A novidade do material ¢ a expectativa de alto retorno financeiro tornaram a
empresa decidida a investir na parceria. Nesse tocante, a protecdo da tecnologia por patente
foi essencial para a empresa vislumbrar maior retorno sobre investimento.

O reconhecido conceito da UFSCar no tocante as engenharias foi um fator de
estimulo e atengdo a empresa quando do contato com a nova tecnologia e em relacionamento
com o inventor. Somou-se também a isso a perspectiva de um cronograma de médio-prazo em
P&D para implementacdo de um novo produto no mercado e a equipe da universidade
liderada pelo docente de alta qualificagdo e comprometimento com os trabalhos envolvidos na
parceria, sendo esses fatores de apoio a realizagdo da transferéncia de tecnologia.

Um aspecto de destaque enquanto dificuldade observada pela empresa foi o
aspecto burocratico para assinatura do contrato. Pelo viés técnico ndo tém sido observados
problemas e os ajustes necessarios sdo processados de forma conjunta e eficiente, de acordo
com a empresa. Entretanto, o aspecto do negocio, em definir percentual de royalty para
remuneracao a universidade e o processamento interno a universidade e assinatura do contrato
trouxeram criticas da empresa. Ademais, a empresa enfatizou que o numero de taxas cobradas
para efetivacdo da parceria e do contrato sdo altas, onerando para a empresa o seu
investimento em P&D para o mesmo retorno.

Nao houve qualquer queixa da universidade sobre aspectos de cumprimento de
prazos, aplicagdo de recursos ou, ainda, no relacionamento interpessoal com a empresa. Como
beneficio para universidade foi verificado o fato de que o licenciamento propiciou a extensao
da protecdo da tecnologia para outros paises, incluindo Europa, tendo a empresa realizado o
custeio. De outra forma, ndo ocorreria o pedido de patente em outros paises. Esse fato
também deve ser considerado como beneficio a universidade no contexto dessa parceira.

O quadro 6.5 organiza as principais dificuldades e fatores de apoio observados

por cada um dos entrevistados.
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Agentes do processo
de transferéncia de Dificuldades Fatores de Apoio e Estimulo
tecnologia

- Burocracia excessiva na Universidade;
- Escolha da empresa certa (mentalidade da

Inventor - Falta de incentivos ao inventor quanto a | €mpresa);
divisdo dos resultados econdmicos e
(docente UFSCar) | reconhecimento académico e profissional; | - Existéncia de ETT universitario para

administrar e legalizar o processo.
- Cultura de comercializagdo de
tecnologia universitaria pouco
desenvolvida.

- Legisla¢do interna a Universidade
favoravel a comercializacdo de tecnologia;

- Negociacdo das clausulas do contrato
entre UFSCar e Empresa E e
especialmente, defini¢do do percentual de
royalties a ser pago pela empresa;

- Postura pro-ativa da FAI;

- Apoio da Reitoria;

ETT (FAI-UFSCar
( ) - Inventor acessivel e envolvido com o

Processo;

- Estabelecimento do programa de
cooperagao técnica;

- Empresa com departamento de P&D e

- Procuradoria juridica da Universidade X
pessoal qualificado;

pouco especializada em matéria de

propriedade intelectual.
- Empresa com pessoal proprio ou

terceirizado especializado em propriedade
intelectual.

- Tecnologia em si revolucionaria e ndo

- Morosidade no tramite universitario em complexa;

fungdo da burocracia excessiva,

- Alta perspectiva de retorno econdmico

- Custo da parceria com a universidade para exploraciio da tecnologia;

em funcédo da cobrancga de taxas para
efetivacdo de contratos;

Empresa E

- Inventor acessivel e altamente capacitado

Lo tecnicamente;
- Processo de negociacdo envolvendo,

principalmente, a defini¢do do percentual

de royalty para universidade. - Estabelecimento de um cronograma breve

de atividades e execugdo do mesmo;

Quadro 6.5 — Dificuldades e fatores de apoio observados pelos agentes do processo de transferéncia de
tecnologia da UFSCar.

No que diz respeito as estratégias de licenciamento e prospeccao de parceiros,
ndo foram levadas a cabo pela FAI tais atividades, uma vez que a empresa parceira ja estava
estabelecida. Assim procedeu-se licenciamento direto da patente, sendo isto realizado antes da
Lei de Inovacdo. Mesmo assim, foi feita publicacdo de edital de Oferta de Licenca de Patente
no Didrio Oficial. Adicionalmente, o posicionamento da procuradoria juridica da
Universidade foi favoravel a essa pratica com base no entendimento de que a Lei de

Licitacoes (Lei 8.666/93) nao se aplica a oferta de tecnologia.
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O profissional do ETT ressaltou que o papel dessa institui¢ao ¢ fundamental no
apoio a processos de transferéncia de tecnologia como esse devido ao alto nivel de
especificidade das atividades desempenhadas. Assim, nenhum outro 6rgao da Universidade
retne profissionais com as competéncias necessarias para viabilizar a comercializagdo da
tecnologia. Sobre o ETT, o inventor mencionou que se trata da instituicdo que administra o
processo e que € um local onde ele se sente a vontade e valorizado pelos seus trabalhos em
relagdo a patente. Entretanto, acredita que no caso da UFSCar, a FAI poderia dar maior
suporte ao inventor que viabiliza contratos por meio dela.

Ambos os agentes de cunho técnico no processo, o inventor e a pesquisadora
da Empresa E, manifestaram total satisfacdo com o relacionamento interpessoal. Creditaram
um ao outro competéncia técnica ¢ mentalidade adequadas ao processo colaborativo de
desenvolvimento do projeto. Por fim, o inventor avaliou muito positivamente a postura da

empresa no processo descrito, particularmente quanto a colaboragdo no delincamento do

projeto e alta confiabilidade transmitida por esta no cumprimento das tratativas estabelecidas.

6.6 Sintese Comparativa dos Casos

A fim de promover uma organizagdo dos dados dispostos ao longo dos casos
das cinco universidades publicas instaladas no Estado de Sdo Paulo apresentados, e também
de confrontar as caracteristicas de cada um deles, o que se segue sao tabelas que representam
eixos comparativos dos casos, incluindo uma reunido dos aspectos de destaque dos cincos
contratos de cooperagdo e/ou licenciamento analisados como casos ilustrativos de como cada

universidade transferiu ou esté transferindo tecnologia para empresas.

6.6.1 Normatizacio e estrutura para gestao da propriedade intelectual

Conforme pode ser visto na tabela 6.6, a USP e Unicamp apresentaram agdes
na area de propriedade intelectual ainda na década de 1980, sendo em ambas a vinculagao
institucional do ETT a Reitoria da Universidade. No caso da USP, observa-se uma norma
restrita a patentes, ndo tendo sido atualizada até o momento. Disto, vale dizer que, embora
conste nas normas de cada uma das universidades apenas a abrangéncia indicada, tem sido
uma pratica comum a protecdo de outros tipos de propriedade intelectual de forma andloga ao

estabelecido na norma.
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O processo de institucionalizacdo dos ETTs, chamados de NIT pela Lei de
Inovacao, estd ocorrendo de forma simultanea praticamente em todos os casos. Isto porque,
embora as universidades ja estivessem desenvolvendo agdes de propriedade intelectual, a

constitui¢do formal dos NIT’s estd sendo realizada apos a regulamentacao da Lei.

Tabela 6.6 — Normatizacio e estrutura para gestio da propriedade intelectual nas

universidades estudadas.

Nome da Ano da Norma A Vinculacao
Universidade 1*.norma vigente/ano LT ETEE) W B L e institucional
Resolugdo Agéncia USP de o
USP 1988 3 478/1988 Patentes Tnovagdo Reitoria
Portaria Propriedade NIT-Unesp Pro-Reitoria de
Unesp 2000 . .
Nr.424/2006 Industrial (ndo definido) Pesquisa
Propriedade
. Deliberacao industrial, INOVA - o
Unicamp 19841 ConsuA2/2002 | software ¢ UNICAMP Reitoria
cultivares
Nucleo de
. Portaria Propriedade Propriedade Pré-Reitoria de
bimitesyy 2000 Nr.662/2002 Intelectual Intelectual - Administrag¢ao
NUPI
FAI-UFSCar — Reitoria
Portaria GR Nr. Propriedade Divisdo de )
UFSCar 2003 627/2003 Intelectual Propriedade (Convénio
Intelectual UFSCar/FAI)

6.6.2 Aspectos-chave da gestao da propriedade intelectual

A tabela 6.7 evidencia algumas semelhancas na gestdo da propriedade
intelectual nas universidades estudadas. Cabe detalhar o funcionamento de alguns desses
aspectos. A co-titularidade ¢ permitida em caso de uma institui¢do parceira, publica ou privad,
que tenha participado ativamente do desenvolvimento da patente, por meio de recursos
financeiros ¢ humanos, normalmente amparada essa cooperacdo por meio de instrumento
juridico tratando do desenvolvimento conjunto.

Todas as cinco universidades consideram qualquer membro da instituicdo

como inventor que tenha participado do desenvolvimento da patente. Entretanto, geralmente
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se busca como forma operacional realizar os procedimentos internos sob responsabilidade do
docente inventor se houver, seguido do funcionario, pois os mesmos possuem vinculos mais
duradouros com as universidades.

Quanto ao custeio do patenteamento, apenas a resolucdo da USP reza pelo
pagamento em 50% aos inventores e 50% a universidade, sendo que na pratica a universidade
custeia 100% para posterior ressarcimento pelo inventor. Conforme o entrevistado da USP,
estd em processo de atualizagdo da norma legal vigente, devendo ser alterado este dispositivo
no sentido de o inventor ndo mais compartilhar custos de patente. J& quanto ao depdsito
internacional observou-se um padrdo de ndo procedimento de depodsitos internacionais
utilizando orcamento das universidades, especialmente devido aos altos custos. A extensao da
protecdo para outros paises costuma ocorrer mediante apoio de agéncias de fomento, de
empresas parceiras ou em raros casos de solicitagdo especial dentro das universidades, mas

nunca ocorrendo como regra para todos os pedidos de patente.

Tabela 6.7 — Aspectos-chave da gestao da propriedade intelectual nas universidades

estudadas.
i Podem ser Realiza
Nome da Permite . Custeio do depdsito Que atividades
. . considerados . . ..
Universidade Co-titularidade . patenteamento internacional terceiriza
inventores :
através do ETT
Docentes Dividido entre
. ’ . Na R a
USP Sim alunos e universidade e 4o, com edagdo da
S . excegoes patente
funcionarios inventor(es)
Docentes,
Unesp Sim alunos e Universidade Nao Em estruturagao
funcionarios
Docentes, ~ Redacdo da
. . . . Nao, com
Unicamp Sim alunos e Universidade ~ patente
o excecdes .
funcionarios (parcialmente)
Docentes, ~ Redagdo e
. . . . Nao, com
Unifesp Sim alunos e Universidade ~ acompanhamento
. excecdes
funcionarios de patentes
Docentes
. ’ . . Nao, com Redacdo da
UFSCar Sim alunos e Universidade - ¢
.. excegoes patente
funcionarios

No tocante as atividades desempenhadas pelos ETT’s, todos eles contratam

servicos para redagdo de relatorios descritivos dos inventos, isso, devido a alta diversidade de

areas tecnologicas dos pedidos, somado ao alto grau de especificidade e detalhamento
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necessario para obtengdo de um texto de patente que assegure a protegao do conhecimento. A
Unicamp, em particular, também redige pedidos internamente por meio da INOVA. A
Unifesp terceiriza, além da redacdo do pedido, o0 acompanhamento das patentes junto ao INPI.
A Unesp por sua vez ndo possuia praticas estabelecidas no momento da pesquisa por estar em

fase de estruturagdo de seu ETT.

6.6.3 Transferéncia de tecnologia e distribuicio dos proventos econémicos

De acordo com o quadro 6.6 pode se afirmar que todas as universidades estdo
voltadas as atividades de transferéncia de tecnologia. Vale ressaltar que cada institui¢do
possui um perfil, sendo muito semelhantes os casos da USP, Unesp, Unicamp e UFSCar. Em
particular, a Unifesp desenvolve pesquisas na area médica envolvendo desenvolvimento de
farmacos, tornando-se mais comum o uso de parcerias para desenvolvimento conjunto com
empresas ao invés do licenciamento direto de patentes resultantes unicamente da pesquisa da

universidade. Esta ¢ uma peculiaridade do processo de pesquisa na area de medicamentos.

Nome da Permite a Princiais mecanismos formais de TT* Distribui¢do de proventos
Universidade TT* p economicos da TT*
USP Sim Licenga de patentes/softwares/transferéncia de 1/2 Inventor
know-how/convénios de pesquisa 1/2 USP
Unes Sim Licenga de patentes/sofiwares/transferéncia de 1/3 Inventor
P know-how/contrato de cooperagdo técnica 2/3 Unesp
. . Licenca de patentes/softwares/transferéncia de 1/3 Inventor
Unicamp Sim . .
know-how/convénios de pesquisa 2/3 Unicamp
&ni ; ; 30% Inventor
U Sim Convénios de pesquisa/Licenca de
patentes/softwares 70% Unifesp
. Licenga de patentes/softwares/transferéncia de 1/3 Inventor
UFSCar Sim P
know-how/contrato de cooperagdo técnica 2/3 UFSCar

* Transferéncia de tecnologia (TT).
Quadro 6.6 — Transferéncia de tecnologia e distribuigdo dos proventos econdmicos nas universidades estudadas.

Quanto a distribui¢do dos proventos econdmicos oriundos da transferéncia de
tecnologia nas universidades, observa-se um padrao em torno de 1/3 para o(s) inventor(es) a
titulo de prémio, com excecdo da USP que repassa 50% dos proventos. Isso porque, no caso
desta universidade, a prerrogativa ¢ a divisdo em partes iguais dos custos e beneficios, de

acordo com a Resolu¢do 3.428/88. Em geral, no que se refere a divisdo dos recursos
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destinados a universidade se prevé a aplicacdo dos mesmos no departamento de origem do
inventor e sua respectiva unidade académica, havendo sempre um percentual destinado a

administracao da universidade.

6.6.4 Caracteristicas dos estudos ilustrativos de transferéncia de tecnologia nas

universidades

Este topico trata de uma abordagem especifica sobre os estudos ilustrativos de
transferéncia de tecnologia nas universidades, ndo se referindo, portanto ao contexto amplo de
cada uma delas. Entre as muitas caracteristicas passiveis de serem observadas e analisadas
entre os contratos de transferéncia de tecnologia descritos, a tabela 6.8 salienta 6 dessas
caracteristicas. Sendo que o enfoque deste trabalho estd sobre a propriedade intelectual, 4
ocorréncias se referem a processos que possuem uma propriedade intelectual precedente ao
contrato objeto de estudo. Geralmente esses contratos sdo de licenciamento de patentes e

cooperagdo técnica no mesmo instrumento juridico ou separadamente, ou ainda, apenas um

deles.

Tabela 6.8 — Comparativo das caracteristicas dos processos de transferéncia de
tecnologia das universidades estudadas.

Contrato

Nome da Existéncia Tipo de regula Grgu de Percentual de P'r o.-a.twldade
. . de PI maturidade da inicial para
Universidade contrato futuras . royalty ~
precedente PI tecnologia cooperacdo
Contrato de
USP Sim licenciamento Naq s¢ Avangado Nao informado Empresa
com aplica
exclusividade
Contrato de 4%
Unesp Nio Cooperagao Sim Avangado (resultados do Empresa
Técnica projeto)
Contrato de 1,5% )
: . licenciamento . Conjunta
Unicamp Sim Sim Avangado Faturamento
com (co-titulares)
exclusividade bruto
: . Contrato de ) Acabado Entre 4 e 6 % | Universidade
Unifesp Sim . Sim
P&D conjunto (novo uso) (ndo revelado) (ETT)
Contrato de 3% R,
. licenciamento . Intermediério - Universidade
UFSCar Sim Sim Faturamento
com Avangado ral (inventor)
exclusividade liquido
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Outro aspecto relevante ¢ o fato de que todos os contratos assinados
contemplam aspectos de propriedade intelectual, ou diretamente indicando o percentual de
royalties a serem repassados as universidades, ou, ao menos, tratando de regulamentar a
propriedade de futuros desenvolvimentos. Observou-se que alguns deles, em especial o da
Unesp, a remuneragdo ndo esta prevista apenas para o caso de uso de futuras patentes, mas
pelo uso de quaisquer resultados do projeto levado a cabo.

O grau de maturidade da tecnologia, o qual se refere a uma possivel analise
para o nivel de aplicabilidade da tecnologia em produto ou processo a ser utilizado em escala
industrial, verificou-se que, na maioria dos casos, o grau ¢ considerado avangado, o que
representa uma faixa de 70% a 80% em uma escala onde 100% ¢ a tecnologia embarcada.
Esse quesito foi considerado muito relevante para a decisdo pelas empresas em negociar com
as universidades, mesmo porque, quanto maior esse percentual, mais breve se estima um
retorno para o investimento com um menor risco.

Os percentuais de royalties definidos nos diversos contratos demonstraram o
uso de referencial pelo faturamento liquido ou bruto. Esta decisdo esta ligada, possivelmente,
ao tipo de produto, sua respectiva margem de lucro e o impacto dos impostos sob as diferentes
cadeias produtivas. As fragdes definidas em nenhum dos casos ultrapassou o indice de 6%,
sendo que a Empresa A, parceira da USP ndo permitiu revelar o percentual e a Empresa D,
parceira da Unifesp indicou que o percentual estd situado entre 4% e 6%. Vale dizer que, além
dos royalties também foram verificados outros tipos de remuneragdo da empresa parceira a
universidade, a saber, compra de equipamentos, reformas de infra-estrutura fisica de
laboratdrios e, ainda, pagamento direto de valores econdmicos, os quais foram distribuidos de
forma analoga a definida para os royalties.

A observagdo sobre a iniciativa de contato entre as partes, empresa ¢
universidade para inicio do processo de transferéncia de tecnologia revelou uma diversidade
de situagdes. Nos casos da USP e da Unesp, as empresas procuraram as universidades
interessadas na negociacdo. Nos casos da Unifesp e da UFSCar, as universidades foram pro-
ativas na busca de parceiros, com a diferenga que no primeiro o esfor¢o maior foi do ETT e
no segundo do inventor. Na Unicamp, a iniciativa foi de ambos os parceiros pelo fato de que o

desenvolvimento da pesquisa ja vinha sendo feito em conjunto entre empresa e universidade.

6.6.5 Principais fatores de dificuldade e de apoio observados
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Universidade . q 5
/Empresa Dificuldades Apoio/Estimulo
- Modelo “fechado” de comercializagdo da ) ) o o
tecnologia (uso de licitagdo); - Existéncia de escritorio especializado na
L ) . universidade para protegdo e TT*;
-Definigdo de royalties e valoracdo i o
USP/ tecnologica; - Remuneragdo pecunidria da TT* para a
Empresa A universidade e inventor;
D . . o >
- Burocracia excessiva na universidade; ) ]
] ] ) - Alta qualidade da tecnologia e do documento
Morf)slldade. do processo ]}lrldlco— de patente.
administrativo na universidade.
- Pouco conhecimento técnico sobre - Retorno financeiro para o inventor e para a
escalonamento da tecnologia; universidade;
Ui - Morosidade da 4rea juridico- - Confianga da empresa no inventor;
Empresa B administrativa da universidade; - Tecnologia ter sido testada, comprovada e de
P - Acompanhamento do processo e alta expectativa de retorno financeiro;
comunicagdo do mesmo junto a empresa - Suporte juridico-administrativo da
pouco sistematico. universidade.
- Contratagdo de empresas especializadas na
] o o ] gestdo das patentes e dos projetos de P&D pela
- Morpmdgde a area juridico-administrativa | Empresa C;
da universidade; ) . L
o - Apoio e experiéncia do ETT para negociagao
: - Pouca ﬂex1b111dad§ na gestdo do contrato € | do contrato e trimite do mesmo na universidade;
Unicamp/ dificuldade em suprir demandas emergentes ) ) o
da parceira; - Pré-relacionamento entre as partes. Existéncia
9 . .
Empresa C ) de convénio/contrato anterior;
- Negociacdo do contrato de natureza ) )
internacional, uso do inglés-juridico e - Alta qualidade e expectativa de retorno
necessidade de conciliar legislagdes financeiro sobre a tecnologia;
nacionais. - Uso de instrumentos formais para promogao da
seguranca juridica.
- Carenc1a' de recursos humanos para - Apoio do ETT para monitoramento de
desenvolvimento da pesquisa; oportunidades de TT*, conseguir parceiro,
- Tempo dedicado 4 interagdo entre inventor negociar o contrato e encaminha-lo internamente
. e empresa poderia ser maior; a universidade;
Unifesp/ . .
- Morosidade administrativa da - Aprendizado do processo de P&D conjunto
Empresa D . . . .
P universidade resultando em prazo estendido | €OmM €Mpresas,
para assinatura de contrato; - Credibilidade da institui¢do académica como
- Gestdo de projetos em pesquisa clinica estimulo a qualidade da pesquisa e para
necessita de melhorias. negociagdo com a industria farmacéutica.
. A s - Escolha da empresa certa;
- Morosidade no tramite universitario em A P L
funggio da burocracia excessiva, - Existéncia de ETT universitario para
’ administrar e legalizar o processo;
- Fixagdo de percentual de royalties a serem | - Empresa com departamento de P&D e pessoal
pagos pela empresa. Valoragdo tecnologica; | qualificado;
UFSCar/ L . - Empresa ter interlocutor especializado em
- Cultura de comercializacdo de tecnologia ropriedade intelectual:
Empresa E universitaria pouco desenvolvida; prop ;

- Custo da parceria com a universidade em
fun¢do da cobrancga de taxas para efetivagdo
de contratos;

- Alta qualidade, simplicidade e perspectiva de
retorno econdmico da tecnologia;

- Inventor altamente capacitado tecnicamente,

acessivel e envolvido com o processo;

- Estabelecimento de um cronograma breve de
atividades e execuc¢do do mesmo.

Quadro 6.7 — Sistematizagdo dos principais fatores de dificuldade e de apoio observados nos casos ilustrativos de
transferéncia de tecnologia.
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O quadro 6.7 sintetiza os fatores de dificuldade e de apoio que mais se
destacaram quando da realizagdo das entrevistas com atores dos diferentes processos de
transferéncia de tecnologia estudados. Observou-se que alguns aspectos de dificuldade e de
apoio foram comuns, possivelmente porque a natureza dos contratos selecionados ¢
assemelhada. Entretanto, é possivel notar pontos distintos indicados entre os casos.

Com foco nas dificuldades apontadas relativas as universidades, presente em
todos os 5 casos ilustrativos, a morosidade dos tramites juridico-administrativos resultando
em um prazo muito estendido para assinatura dos contratos foi marcante. Essa queixa foi
manifestada principalmente pelas empresas, ndo deixando de ser mencionada em 2 casos
pelos proprios ETT’s e por inventores. Também foi recorrente nos casos pertinentes, a
dificuldade em se definir consensualmente o percentual de royalties a serem pagos pela
empresa pela exploracdo da tecnologia. Trata-se do tema da valoracdo tecnoldgica.

No caso da USP o processo adotado para licenciamento da patente foi o de
licitagdo publica, o que gerou a impossibilidade de negociar o contrato com a empresa em
termos mais especificos, inclusive acerca do percentual de royalties. No caso da Unesp
verificou-se uma dificuldade na comunicagdo da Unesp para com a empresa no sentido de
manté-la informada sobre o andamento do processo de negociagdo. Na Unicamp, a
negociagao com empresa multinacional de um contrato bi-nacional conciliando legislagdes
nacionais foi um aspecto desafiante. Na Unifesp, uma maior interagdo do inventor com
pesquisadores da empresa poderia favorecer uma melhor adequagdo do projeto e sua gestdo.
Por fim, na UFSCar, o inventor relatou acerca de uma cultura pouco desenvolvida de
comercializacdo de tecnologia em seu departamento, o que dificultou, de certa forma, seu
relacionamento interpessoal e os tramites do processo.

Como fatores de apoio citados, foi marcante a existéncia de uma estrutura de
apoio nas universidades, isto é, os ETT’s. Tanto inventores quanto empresas indicaram os
ETT’s como canais uteis de comunicagdo que promovem a organizacao das informagoes,
adequagdo normativa institucional e acompanhamento do processo. A possibilidade de retorno
financeiro para a universidade e inventores também foi destacada como fator de estimulo,
especialmente pelos inventores.

Pelas empresas foi unanime a visao acerca das tecnologias das universidades
como de alta qualidade, confiabilidade e propiciadoras de alto retorno econdmico de sua
exploracdo. No caso da USP, a empresa destacou ainda a qualidade técnica do documento de
patente base para o contrato. No caso Unesp ressaltou-se o fato de a tecnologia ter sido

previamente testada e comprovada como eficaz. Ja no caso da Unicamp, a existéncia de um
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relacionamento prévio em pesquisa com a empresa fortaleceu a confianga entre as partes. A
empresa também elevou a importancia dos instrumentos de formalizacdo da cooperagdao com
a universidade, o que permitiu uma maior seguranca juridica das relagdes estabelecidas.

J4 no caso da Unifesp, onde o contexto de pesquisa ¢ o da area médica, em
particular pesquisa clinica, a credibilidade da universidade agrega valor a empresa por meio
dos produtos em que desenvolve conjuntamente, tendo sido esta credibilidade de suma
importancia para motivar a empresa pelo contrato. Por fim, o caso da UFSCar evidenciou a
importancia de negociar com um perfil de empresa aberto no sentido da parceria com a
universidade. Este perfil de empresa significou neste caso o interesse pela pesquisa € o
investimento nos meios para continuidade de sua realiza¢dao. Ainda, o fato da mesma possuir
departamento de P&D estruturado e interlocu¢do no campo juridico competente da area de

propriedade intelectual foram grandes fatores de apoio ao processo.

6.6.6 Caracterizac¢io do perfil das empresas parceiras

Uma ultima comparacdo entre os casos que, embora ndo se refira de forma
direta ao foco deste trabalho, mais muito Util na caracterizagdo de todos os processos
descritos, ¢ a disposicdo organizada sobre as empresas parceiras das universidades. A tabela
6.9 sintetiza o perfil das empresas que se interessaram pela transferéncia de tecnologia com

universidades e efetivaram contratos com as mesmas.

Empresas parceiras e respectivas universidades
- Empresa A/ Empresa B Empresa C/ Empresa D/ Empresa E/
Caracteristicas USP /Unesp Unicamp Unifesp UFSCar
Principais Cosméticos, Fertilizantes e . . ~
.. .. Fertilizantes e N Mineragdo e
segmentos de higiene e condicionadores . Farmacéutico . .
~ . alimentos siderurgia
atuacio perfumaria de solo
Grande Grande
Porte Grande Pequena o Grande o
(multinacional) (Multinacional)
Total funcionarios
5000 23 25000 1164 680
Pessoal alocado em "
P&D 197 2 20 125 20
Possui setor
especifico de Sim Nio Nio Sim Nio
parcerias
institucionais

* Pessoal alocado em P&D na area especifica relativa a tecnologia licenciada .
Quadro 6.8 — Caracterizagdo do perfil das empresas parceiras das universidades.
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Conforme se pode ver, a maior parte das empresas, isto ¢, em 4 ocorréncias,
sao de grande porte, entre as quais duas multinacionais. Apenas a pequena empresa nao
possui departamento estruturado de P&D, porém destina dois profissionais em tempo integral
para atividades de inovacdo. Quanto aos segmentos de mercado abarcados, verificou-se uma
diversidade entre os mesmos, nido tendo havido relato de uma influéncia direta sobre
quaisquer aspectos favorecedores ou de dificuldade relacionados a determinadas areas
tecnologicas.

Apenas no caso da Unifesp envolvendo pesquisa na area farmacéutica notou-se
que a pratica de P&D conjunto com universidades ¢ mais comum, sendo que a Empresa D
relatou possuir uma ampla rede de universidades parceiras devido aos altos custos de pesquisa
e a relevancia em agregar confiabilidade em produtos da empresa por meio da credibilidade
de instituicdes de pesquisa de reconhecida exceléncia. Em todos os processos estudados, a
percepcao dos inventores com relagdo a capacidade técnica das empresas para implementar a
tecnologia negociada foi altamente positiva. Quanto ao gerenciamento da parceria com as
empresas, foi possivel observar que em dois casos, em especial o da USP, a empresa ja possui
departamento especifico voltado para parcerias tecnoldgicas.

Evidenciando um crescente despertar das empresas para a importancia da
cooperacao tecnoldgica com universidades, a estruturacdo de pessoal voltado exclusivamente
a gestdo de projetos tecnologicos em parceria nas empresas representa um avango muito
relevante no processo de internalizacdo de P&D na industria e da geracdo de tecnologia
nacional, bem como para o estabelecimento de uma aproximacdo da linguagem entre as

institui¢des académicas e empresas.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

O objetivo mais direto deste trabalho foi, no contexto da cooperagdo entre
universidades e empresas, apreender como estdo estruturadas as universidades publicas no
que diz respeito a gestdo de sua propriedade intelectual com foco em sua utilizagdo como
instrumento de transferéncia de tecnologia. Também foi relevante apontar fatores de
dificuldade e de apoio aos processos de transferéncia de tecnologia estudados. Nesta diregao,
foi possivel definir as universidades publicas instaladas no Estado de Sao Paulo envolvendo 3
do governo estadual, USP, Unesp e Unicamp e 2 do governo federal, Unifesp e UFSCar,
como objeto de estudo. Foram mapeadas as politicas de propriedade intelectual e transferéncia
de tecnologia dessas instituicdes e o desempenho de cada uma delas quanto a protecdo de
tecnologias por patentes e comercializacdo das mesmas. Por fim, para ilustrar como tém
ocorrido esses processos de transferéncia de tecnologia, foram realizados estudos ilustrativos
envolvendo contratos de licenciamento de patentes ou de desenvolvimento de P&D conjunto
utilizando a propriedade intelectual.

Tendo em vista esses caminhos percorridos pela pesquisa e, com apoio do
arcabougo tedrico disposto nos capitulos 2, 3 e 4, foi possivel apontar algumas conclusdes do
trabalho, ressaltando-se que, pela sua propria natureza qualitativa com uso do método do
estudo de casos, ndo se tratam de comprovagdes tedricas especificas, mas de
exploratoriamente indicar elementos que permitam uma reflexdo acerca de aspectos-chave da
gestdo tecnoldgica nas universidades publicas, em especial sobre o papel da propriedade
intelectual e da transferéncia de tecnologia formal para o setor produtivo.

A comparagdo entre os casos das universidades teve o objetivo de apresentar
um panorama das praticas em propriedade intelectual nas universidades bem como os estudos
ilustrativos de transferéncia de tecnologia em grande detalhamento, o intento de descrever
esses processos a fim de destacar pontos comuns e diversos, permitindo uma reflexao acerca
de alternativas e dos desafios para transferéncia de tecnologia universitdria para o setor
produtivo.

Este capitulo estd divididlo em duas se¢des, sendo que primeiro sio
apresentadas conclusdes relativas aos casos ilustrativos dos processos de transferéncia de
tecnologia das universidades, de carater mais restrito. Na seqiiéncia, e concluindo, sao
apresentadas consideragdes finais acerca da resposta a pergunta de pesquisa deste trabalho e
sobre o contexto em que estd inserido o objeto de estudo mais geral percebido no processo de

pesquisa.
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7.1 Consideragdes Relativas aos Estudos Ilustrativos de Transferéncia de Tecnologia nas

Universidades

Os estudos ilustrativos de transferéncia de tecnologia identificados e
organizados em esquemas explicativos permitiram mostrar que os mesmos podem ser
comparados entre si de forma geral, correspondendo nessa perspectiva mais ampla ao
verificado na literatura (FRIEDMAN ; SILBERMAN, 2003). As variacdes entre 0s processos
dizem respeito a iniciativa de busca de parceiro pela universidade, o que foi verificado nos
casos da UFSCar e da Unifesp. Outras nuangas observadas correspondem aos diferentes
momentos de execucao do contrato, sendo que o caso da USP demonstrou ser o inico em que
a universidade ja recebeu royalties efetivamente. Para os outros contratos de transferéncia de
tecnologia hd uma expectativa de recebimento dos mesmos, de mais curto-prazo nos casos da
UFSCar e da Unicamp, de médio-prazo no caso da Unesp ¢ de longo-prazo no caso da
Unifesp.

De forma geral, notou-se que os contratos de desenvolvimento conjunto de
P&D ensejam uma maior facilidade na definicdo de aspectos-chave da parceria e da
remuneragdo futura a universidade. Adicionalmente, diante dos casos estudados, pode-se
sugerir que a modalidade de transferéncia de tecnologia expressa no contrato entre
universidade e empresa sofre influéncia do grau de maturidade da tecnologia, sendo que nas
areas da satde pode-se observar uma tendéncia de contratos de desenvolvimento conjunto
maior do que de licenciamento de patentes diretamente. Tecnologias mais acabadas costumam
favorecer contratos de licenciamento com pouca €nfase na cooperagao técnica entre as partes.

Foi constatado que, nas ocorréncias em que o contrato negociado teve o
objetivo de P&D conjunto envolvendo empresa e universidade, o aspecto da remuneracao as
universidades nao apresentou conflitos. O estabelecimento do percentual de royalties a incidir
sobre o faturamento sobre o produto resultante da parceria, embora ndo tenha sido definido
com base em estudos de mercado aprofundados, foi consensual entre as partes devido a
partilha do risco de igual forma. De outro lado, nos casos em que houve o processo de
negociacao relativo ao licenciamento de patentes, foram observadas dificuldades para se
acordar um percentual de remuneragdo entre as partes a ser pago pela empresa.

Em geral, ndo houve relatos dos inventores nem das empresas a respeito de
dificuldades significativas ou impeditivas de cunho técnico na cooperagdo. A comunicacao
entre as partes foi considerada satisfatoria, bem como o comportamento da empresa no

processo de pesquisa e de cooperagao com a universidade, que foi avaliado em todos os
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estudos ilustrativos como bastante positivo. Essa visdo se contrapde a idéia de que muitas
empresas se aproximam de universidades para adquirir conhecimentos ou cooptar pessoas de
forma oportunista.

Em nenhuma das ocorréncias os inventores relataram direcionamento prévio de
suas atividades de pesquisa com foco na obten¢do de patente e possivel licenciamento futuro.
De fato, esse encaminhamento foi dado apds resultados preliminares das pesquisas. Isso deve
ser ressaltado, pois existe uma preocupagdo corrente entre as liderancas académicas
relacionada ao fato do pesquisador perder a caracteristica da neutralidade para o
direcionamento de pesquisas devido a intera¢do com a industria, o que ndo se verificou neste
trabalho.

Concluindo esta abordagem mais focada nos estudos ilustrativos de
transferéncia de tecnologia, foi possivel constatar que o licenciamento de patentes e o
estabelecimento de cldusulas de propriedade intelectual em contratos de transferéncia de
tecnologia ¢ uma realidade para as universidades publicas do Estado de Sao Paulo, cabendo
enfatizar um avanco significativo quanto a valorizacdo do conhecimento dessas instituicdes e
a potencializacdo da inovagdo a partir de tecnologias desenvolvidas internamente ou em

parceria com empresas.

7.2 Consideracoes Gerais

A transferéncia de tecnologia formalizada das universidades publicas no
Estado de Sao Paulo tem crescido em todos os casos. Isso ficou claro a partir do desempenho
em patenteamento e comercializacdo observados ao longo da descri¢do de cada universidade.
Obviamente que qualquer variacdo no nimero de patentes depositadas em um ano especifico
ndo representa retrocesso na magnitude desse movimento, tendo em vista que o surgimento de
inventos a serem patenteados ndo € algo que se possa prever ou mesmo planejar de forma
objetiva. Ademais, em alguns casos, como o da USP, razdes administrativas podem também
gerar um estancamento momentaneo de depdsitos, os quais sdo depositados nos anos
subseqiientes.

Mais especificamente, as universidades estdo se estruturando para uma gestao
da propriedade intelectual mais adequada aos desafios da transferéncia de tecnologia. Neste

sentido, a comercializacdo de tecnologias utilizando contratos que incluem a propriedade
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intelectual mostrou-se presente na realidade dos ETT’s das universidades. Com excecao da
Unesp, todas as universidades ja possuem dados organizados acerca do tema e atendem a
demanda académica quanto a solicitacdo da protecdo de tecnologias. Os ETT’s da USP e da
Unicamp se mostraram mais estruturados em termos de pessoal, ja os ETT’s da UFSCar e da
Unifesp possuem uma estrutura mais enxuta tendo em vista serem universidades com um
numero menor de docentes/pesquisadores.

O caso da USP evidenciou uma disparidade em relagao as outras universidades
quanto a norma legal sobre propriedade intelectual. Com inicio desta pratica em 1988, reza na
USP a norma que assegura aos inventores ¢ a USP responsabilidades mutuas sobre as
patentes. Deste modo, os pesquisadores devem arcar com 50% dos custos do patenteamento e,
por outro lado, terdo direito a 50% dos beneficios resultantes da exploracdo de patentes.
Entretanto, essa pratica pode desestimular a iniciativa pelos pesquisadores quanto a prote¢ao
do conhecimento devido aos custos implicados. Quanto ao repasse dos proventos econdmicos
aos inventores, a Unifesp pratica 30% e as demais universidades praticam a proporc¢ao de 1/3,
conforme consta na Lei de Inovacdo Federal como percentual méximo para este repasse.

Notadamente, foi observado em todos os casos que a elaboracdo e
implementagdo de parcerias para a transferéncia de tecnologia envolvendo universidades e
empresas tém experimentado algumas mudancas no sentido de valorizar devidamente o
conhecimento gerado nas universidades por meio da formalizacdo e remuneracdo as
instituicdes académicas. De outro lado, a profissionalizacdo da gestdo tecnoldgica nas
universidades tem aumentado e o seu aprimoramento permanece como um desafio.

Essas transformacgodes tém ocorrido desde um momento anterior a Lei de
Inovagdo regulamentada em 2005, confirmando que o movimento do governo brasileiro em
direcdo ao marco legal para a area de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, a
despeito de possiveis aspectos especificos, tem, como um todo, aderéncia a realidade das
universidades publicas instaladas no Estado de Sao Paulo.

A Lei de Inovacao foi indicada notadamente como tendo papel de auxilio na
promogdo da cultura de propriedade intelectual, com particular contribui¢do para o deflagrar
de muitas potenciais cooperagdes com o setor produtivo que estavam, de certo modo,
atravancadas pela falta de diretrizes internas as instituicdes. Desse contexto mais amplo,
espera-se um incremento da comercializacdo de tecnologias das universidades que j& se
iniciou nos ultimos 3 anos.

Tem-se como grande avancgo o crescente uso pelas universidades de contratos

com empresas, 0s quais prevéem remuneracao pelo uso de quaisquer resultados do projeto e
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ndo apenas de patentes. Isso ganha importancia no contexto de uma situacdo contemporanea
nos casos em que a empresa, por opcao estratégica, pode nao desejar o deposito da patente.
Neste caso, qualquer uso de resultado do projeto deverad gerar royalties independentemente
dos mesmos serem patenteados ou nao.

Sob o ponto de vista do desempenho em protecdo e transferéncia de tecnologia,
desconsiderando as proporcdes de tamanho das comunidades académicas, e considerando a
experiéncia acumulada pela pratica de transferéncia de tecnologia, a Unicamp ¢ a institui¢ao
mais avancada no que se refere ao nimero de pedidos/patentes. Quanto a transferéncia dessas
tecnologias, ela também se destaca com o maior numero de contratos assinados. A USP
manifestou grande reacdo ao contexto atual, vista a estruturacdo promovida em seu ETT,
tendo também um estoque de pedidos/patentes significativo, porém com iniciativas de
transferéncia de tecnologia mais recente.

A UFSCar demonstrou um grande salto nos ultimos 3 anos quanto a
estruturacdo e efetivacdo de registros de propriedade intelectual, tendo realizado 3
licenciamentos at¢ o momento de uma carteira de patentes de aproximadamente 30
tecnologias. Esse indice de 10% remete aos verificados em universidades estadunidenses mais
experientes nessa pratica como a Universidade da Califérnia e o Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT).

Entretanto, a escala do nimero de processos de protecdo e de negociacdo entre
essas instituicdes dos EUA e as institui¢cdes brasileiras sdo incomparaveis, seja no caso da
UFSCar ou em todos os outros, reafirmando a incipiéncia dessa realidade no Brasil. Os dados
de concentragdo de areas no licenciamento e aplicagdo de recursos de royalties relatados por
Graff, Heiman e Zilberman (2002) evidenciam a distancia entre a experiéncia internacional de
vanguarda em transferéncia de tecnologia para com as universidades estudadas.

A Unifesp tem levado a cabo iniciativas com foco no desenvolvimento de
pesquisas conjuntas, sendo que na area médica os resultados da transferéncia de tecnologia
tendem a ser maiores, porém em um prazo mais demorado. Por fim, a Unesp esté estruturando
seu ETT e buscando centralizar as informagdes e demandas de propriedade intelectual.

Concluindo, foram observados aspectos comuns entre os cinco casos das
universidades no que tange aos desafios emergentes da intensificacdo da atividade de
transferéncia de tecnologia. Em principio, o aspecto da protecdo do conhecimento esta mais
consolidado nas universidades, mesmo porque as ferramentas para sua gestdo ja estdo mais

difundidas. Podem ser destacados os seguintes desafios para todas as institui¢des estudadas:
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e Protecdo internacional da tecnologia: com o advento do mercado global e da
existéncia de mercados promissores principalmente nos EUA, Europa e Japao, em
muitos casos seria ideal a extensdo da patente para esses territorios, porém ndo ha
recursos financeiros para tanto. As alternativas existentes sdo o pleito junto a agéncias
de fomento e a realizacdo de parcerias com empresas que arquem com os custos do
patenteamento internacional;

e Quanto a gestdo de recursos humanos, observa-se a necessidade de fixagdo de pessoal
qualificado nos ETT’s, devido a escassez desse perfil de profissional ¢ a alta
rotatividade de mao-de-obra costumeiramente verificada;

e A morosidade dos tramites internos as universidades mostrou-se como a mais
recorrente queixa dos atores do processo de transferéncia de tecnologia. O desafio ¢
sensibilizar os outros setores da universidade e promover uma reestruturacdo
processual e juridica para os casos de comercializagdo da propriedade intelectual;

e A identificagdo de parceiros empresariais adequados para licenciamento de patentes
ou realizacdo de P&D conjunto mostra-se uma tarefa para o ETT pouco desbravada,
qual seja, a do marketing de tecnologia. Uma das alternativas ¢ dar visibilidade para a
tecnologia a fim de que empresas procurem o ETT; e

e A valoragdo de tecnologia, isto ¢, a mensuragdo econOmica dos inputs (nesta caso
capital financeiro e intelectual aplicados) de pesquisa, bem como de seus resultados
necessita avangar em termos de metodologias mais confidveis e objetivas a fim de

permitir uma negociacdo mais profissional de tecnologias universitarias.

Ao final deste trabalho, cumpre dizer que seus resultados certamente
contribuem para a formula¢do de estratégias de governo e institucionais no sentido de
promover agdes que desobstruam os gargalos identificados, bem como favoregam o maior
aproveitamento da pesquisa académica para o desenvolvimento tecnoldgico brasileiro.
Futuros estudos poderdo analisar quaisquer dos aspectos dos desafios elencados acima, tendo
como referéncia a teoria apresentada neste trabalho e os temas explorados durante a pesquisa

de campo.
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APENDICE I

Roteiros semi-estruturados utilizados nas entrevistas durante a pesquisa de campo

a) Roteiro semi-estruturado utilizado com inventores/pesquisadores universitarios

Interesse pela pesquisa
e O interesse por determinada area de pesquisa € puramente pessoal?
e Que razdes motivaram a pesquisa?
e Havia preocupacao ou interesse em solucionar problemas existentes na sociedade
quando do inicio da pesquisa?

Obtencdo de financiamento e parceiros no desenvolvimento
e Quais orgaos de financiamento participaram da pesquisa?
e Houve facilidade em se obter apoio financeiro para desenvolvimento da pesquisa?
¢ Que instituigdes participaram do desenvolvimento da pesquisa? Quais as principais
contribui¢des de cada uma delas?

Cultura de propriedade intelectual
e Quais as orientacdes vocé recebeu sobre a prote¢ao de eventuais inventos decorrentes
de pesquisas?
e Havia conhecimento sobre o processo de patenteamento?
e Vocé acredita que a cultura de propriedade intelectual estd disseminada em seu
Departamento? E possivel enquadrar essa resposta em termos percentuais? Qual seria?

Caracterizacdo do invento e perspectiva de patenteamento
e A que area cientifica pertence o invento objeto de patente?
¢ Quais setores da industria sdo potenciais interessados pela tecnologia protegida por
patente?
De forma resumida, no que consiste o invento?
Qual o avanco técnico caracteriza o invento em relacdo ao estado da técnica?
Quanto tempo de pesquisa foi necessario até chegar a um objeto patenteavel?
A avaliacdo da tecnologia desenvolvida enquanto objeto de pedido de patente foi
propria? Se ndo apenas, quem auxiliou na defini¢do deste assunto?
¢ Inicialmente, havia perspectiva de que a pesquisa desenvolvida resultasse em uma
invencao passivel de patente?
e Foi a primeira vez que vocé depositou uma patente?
e Qual o estagio de maturidade da tecnologia patenteada, em termos do alcance de um
produto a ser comercializado pela industria?

Questoes processuais
e Quais compromissos adicionais oriundos do patenteamento e licenciamento da
invencdo? Acredita esses compromissos prejudicaram outras atividades
desempenhadas por vocé na academia?
e Foi a primeira vez que vocé teve uma patente licenciada para organizagdo externa, se
houve outras experiéncias, quantas? De forma geral, foram experiéncias positivas ou
negativas?
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Como avalia o apoio do ETT no processo de patenteamento e licenciamento da
tecnologia?

Como foi viabilizada a parceria com a empresa receptora da tecnologia?

Que fatores foram fundamentais, em sua visdo, para que a empresa se decidisse por
licenciar a patente da universidade na qual vocé ¢ inventor?

A empresa receptora da tecnologia possui condigdes para implementar inovagao
tecnologica baseada no invento?

De que forma foi estruturado o processo de transferéncia de tecnologia? E possivel
dividi-lo em etapas? Quais seriam essas etapas?

O processo ja esta concluido? Se ndo, em que fase esta?

Como avalia o relacionamento com a empresa que objetivou a transferéncia de
tecnologia?

Que dificuldades no relacionamento com a empresa foram ou estdo sendo verificadas?
Com relacao a que aspectos?

Vocé acredita que a tecnologia foi, ou estd sendo incorporada pela empresa, em termos
de dominio cientifico e tecnologico que permita a empresa manipular a tecnologia?
Que evidéncias fundamentam sua resposta?

Quais dificuldades foram observadas para efetivamente transferir a tecnologia para
empresa?

Que fatores podem ser apontados como tendo apoiado esse processo de transferéncia
de tecnologia, considerando desde o primeiro momento, quando dos resultados de
pesquisa?

Qual o papel de cada uma das organizagdes envolvidas ao longo desse processo?
Como vocé avalia o papel da patente enquanto instrumento de transferéncia de
tecnologia, conforme verificado nesse caso de licenciamento para empresa?

Quais melhorias possiveis podem ser implementadas por cada uma das organizagdes
envolvidas a fim de que esse processo possa ser aprimorado?

b) Roteiro semi-estruturado utilizado com gestores de propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia nas Universidades

Institucionalizacdo das normas

A Universidade possui normas (Resoluc¢des/Portarias) de propriedade intelectual?
Desde que ano?

Quais as normas que regem a propriedade intelectual na Universidade?

A norma da Universidade estd adequada a quais Leis e Decretos?

As normas da Universidade referentes a propriedade intelectual precisam ser
atualizadas?

A titularidade dos direitos de propriedade intelectual ¢ Unica e exclusiva da
Universidade?

E permitida a co-titularidade para outros 6rgéos piblicos ou empresas privadas?
A instituicdo prevé alguma participacao das agéncias de fomento a pesquisa na
realizacdo da protecao? E quanto aos beneficios pecuniarios?

Qual o meio utilizado para assegurar a participacdo das agéncias?

Existe alguma norma interna na instituicdo que impega a reprodugdo de copias de
livros ou softwares?

Os pesquisadores podem realizar a protecdo da propriedade intelectual por eles
mesmos? De quem ¢ a titularidade neste caso?

O estudante universitario ¢ considerado como inventor pela Universidade?
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Na Universidade, a quem pertence a titularidade de direitos autorais?
Qual o percentual pecuniario destinado aos inventores?

Organizacdo da estrutura de protecdo (escritorio de transferéncia de tecnologia (ETT)

Ha algum 6rgao responsavel pelas atividades de prote¢do na Universidade? Em que
ano foi criado?

Qual a denominagao do ETT? Ja existiram outras denominagdes?

O ETT esté subordinado a qual 6rgdo administrativo da Universidade?

Qual o quadro de pessoal do ETT considerando todos os tipos de vinculos
trabalhistas?

Como ¢ realizada a formagao de recursos humanos nesta area pela Universidade?
Existe um regimento interno para o exercicio das atividades do nucleo?

Que tipos de protecdo a propriedade intelectual sdo conduzidos pelo ETT?

A Universidade utiliza os servigcos do INPI como Promopat, Busca isolada, etc?
Quais sdo os procedimentos internos para realizagdo da prote¢ao na universidade?
A Universidade realiza pedidos de protecdo internacionais?

O ETT atende inventores de outras organizagdes ou isolados?

Qual o principal objetivo do ETT? Prote¢do? Licenciamento? Contratos?
Assessoramento administrativo? Dissemina¢ao da cultura? Normatizagao?

Em sua visdo, quais sdo as deficiéncias do ETT ?

Vocé acredita que a estrutura de pessoal do ETT corresponde a capacidade de
atendimento da demanda interna?

Implementacdo das atividades de protecdo a propriedade intelectual

Hé algum tipo de levantamento dentro da institui¢ao de produtos e processos passiveis
de protecdo?

Ha alguma metodologia de analise prévia para determinar qual conhecimento deve ser
protegido? E realizada busca interna de pesquisas que possam resultar em propriedade
intelectual?

Hé alguma restri¢do a publicacdo de pesquisas passiveis de serem patenteadas?

A Universidade permite a transferéncia de tecnologia de objeto patenteavel? De que
forma? Quantos casos de licenciamento de patentes ja ocorreram?

Como sao distribuidos os recursos financeiros advindos da comercializagao da
tecnologia?

Ha Universidade possui recursos proprios para efetuar o custeio do patenteamento? E
quanto a extensdo para protecdo fora do Brasil?

Ha algum tipo de apoio financeiro para patenteamento por parte do governo federal,
estadual ou municipal? Quais instituicdes implementam essas a¢des?

Ha terceirizagdo de atividades de patenteamento? Como ¢ realizada?

Disseminacdo da cultura de propriedade intelectual

Ha preocupacgao em disseminar o tema da propriedade intelectual pelo ETT? Por meio
de agdes isso tem sido demonstrado?

Percentualmente, como vocé avalia o grau de informagao da comunidade universitaria
a respeito da propriedade intelectual?

Ha disciplinas ou matérias que tratam do tema da propriedade intelectual inseridas nos
cursos de graduagao ou pos-graduagdo da Universidade? Se ndo, vocé cré que isso €
importante?



201

Praticas de gestdo e identificacdo de elementos de destaque no processo de transferéncia de

tecnologia

Como ¢ tomada a decisdo sobre o mecanismo de comercializagdo da patente?

Hé apoio da universidade para o licenciamento de patentes? Que tipo de apoio,
recursos financeiros? Institucional junto a outras institui¢des? Outros?

Quais as principais agdes e o principal papel da estrutura no processo de transferéncia
de tecnologia?

Como avalia o relacionamento com a empresa interessada? (confiabilidade,
cumprimento de prazos e aplicagdo de recursos, relacionamento interpessoal)

Ha algum relato referente ao processo no que tange a empresa estar despreparada para
absorver a tecnologia licenciada?

Como avalia a disposi¢ao do docente na cooperagao técnica com a empresa e durante
o processo de patenteamento?

Quanto foi transcorrido da data da solicitacdo de protecdo até o depdsito da patente?
Em quais etapas pode ser estruturado o processo de transferéncia de tecnologia da
patente para empresa?

Quando a patente foi depositada ja havia expectativa de comercializagdo? Concreta?
Como a empresa teve acesso a informagao sobre a existéncia da patente?

Quais as principais dificuldades enfrentadas neste processo e como podem ser
superadas?

Quais fatores de apoio foram observados, no aspecto macro (regulatorio) e no
andamento do processo de fato?

Que caracteristicas das institui¢gdes envolvidas no processo podem ser indicadas como
favorecedoras a transferéncia de tecnologia?

¢) Roteiro semi-estruturado utilizado com responsaveis pela transferéncia de tecnologia
da empresa licenciada

Dados gerais

Qual ¢ o nimero total de funcionarios da empresa?

Qual ntimero de funcionarios alocados a P&D?

A empresa ja possui pedidos de patentes depositados? Quantos pedidos foram
depositados nos ultimos 5 anos?

Quantos novos produtos foram desenvolvidos e lancados pela empresa nos ultimos 5
anos?

Mercado

A empresa exporta seus produtos?

Quais os trés principais paises de destino?

Quais os segmentos de mercado em que a empresa atua?

Quais as 3 principais tecnologias dos produtos da empresa (até 3)?

Quais as fontes utilizadas para obtengdo dessas tecnologias principais? E possivel
indicar percentual de tecnologias desenvolvidas internamente e externamente?

Qual a politica da empresa para a taxa de inovagao tecnoldgica dos produtos, visa-se
mudangas menores e freqiientes em produtos ou mudangas maiores € menos
freqlientes?
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Cooperacdo com a Universidade

A empresa desenvolve sistematicamente projetos em conjunto com universidades?
Como se iniciam esses relacionamentos?

No processo de cooperacdo da empresa com universidades, ocorre a formalizacdo do
relacionamento? Em que momento?

Qual a expectativa da empresa em relagdo a cooperagao com universidades?
Quantas patentes de universidades a empresa ja licenciou at¢ 0 momento?

Caso de Licenciamento

Como a empresa tomou conhecimento da patente licenciada da Universidade?

Ja havia algum pré-relacionamento com a Universidade em relagdo ao licenciamento
da patente da Universidade? De que natureza?

Que aspectos foram essenciais para a empresa se decidir pelo licenciamento da patente
da Universidade?

Qual o principal objetivo da empresa em negociar a licenca de uma patente
universitaria?

Sob a otica da empresa, quais etapas podem ser identificadas para a obtencao de
licenga da patente?

Como foi delineado o processo de cooperagdao com a Universidade em relagdo ao
licenciamento da patente?

Tecnicamente, como a empresa avalia o grau de maturidade da tecnologia licenciada?
Quanto tempo ¢ estimado para sua aplicacdo em produto a ser comercializado? Qual o
peso desse quesito para a escolha da empresa?

Em termos técnicos, o que estd sendo feito em relagdo ao licenciamento da patente?
Vocé acredita que esta havendo transferéncia de tecnologia em forma de materiais,
conhecimento tacito do processo ou apreensdo de técnicas e métodos de operacao da
tecnologia?

Qual a freqiiéncia dos relacionamentos entre a empresa e a Universidade, isto &,
conversas por telefone, troca de mensagens on line ou impressa, reunioes, etc.?

Ha dificuldades significativas quanto a linguagem e entendimento técnico acerca de
trabalhos desenvolvidos em conjunto com a Universidade?

Que outros obstaculos de forma geral tém sido observados para a transferéncia de
tecnologia?

E possivel identificar fatores de apoio e estimulo ao licenciamento da patente e a
transferéncia de tecnologia da Universidade a empresa? Quais?

Que fatores devem ser considerados para o aprimoramento desse processo indicado?



APENDICE II

ANALISE DA VIABILIDADE JURIDICA E ECONOMICA DE INVENTOS

Critérios

Quesitos que compde o critério

Originalidade e
Viabilidade Técnica

- Foi efetuada busca de patentes?
- O invento ¢é original no nivel internacional?

- H4 um protétipo para demonstra¢ao?

II

Maturidade do
Invento

- A tecnologia ndo ¢ prematura, dado o mercado atual?
- Os possiveis interessados verao sua utilidade?

- O invento estd pronto producdo em escala ou tera de ser
desenvolvido pelo licenciado?

- Quem devera investir mais para torna-lo fabricavel?

I

Mercado Potencial

- Alguém precisa de tal invento?
- Ha produtos similares no mercado?

- Em caso positivo, esta inven¢do € mais barata, melhor que os
similares ou apresenta outras vantagens sobre eles?

- Quem sdo os possiveis clientes para o invento?
- Quais sdo os diferentes mercados para o invento?

- Ha estimativa de mercado atual e futuro?

v

Licenciamento

- O protétipo pode ser usado para facilitar o licenciamento?

- O inventor esta interessado em demonstrar o invento aos potenciais
licenciadores?

Custos

- Sera necessaria patente internacional?

- O faturamento previsto cobrird os custos de patenteamento?

VI

Dificultadores

- Sera possivel impor e controlar o uso da patente?

- Necessita de aprovagdo ou certificagdo governamental?

Tabela 1A — Critérios e quesitos que constituem a analise da viabilidade juridica e econémica a
que se submetem os inventos na UFSCar.
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