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Resumo

As Instituicoes de Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo (ICTs) sao importantes entes para o desenvolvimento da economia
devido a sua capacidade de geracédo de conhecimentos e tecnologias. O objetivo deste estudo foi analisar trés
instituicoes com experiéncias em gestdo de transferéncia de tecnologia, sao elas: a Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp); a Universidade Estadual de Sao Paulo (USP); e a Universidade de Brasilia (UnB). Assim,
foi realizado um levantamento bibliogréfico na base de dados do Portal de Periédicos da Capes e Google Scholar.
Apesar dessas universidades ja atuarem no ambito da transferéncia de tecnologia (TT) ha mais de dez anos, elas
ainda enfrentam dificuldades no que se refere a selegao das criagdes com potencial de comercializagao que serdao
protegidas e, também, a falta de metodologias de valoracdo das tecnologias. Entretanto, mesmo diante dessas
dificuldades, percebe-se um amadurecimento das agbes realizadas pelas Agéncias e Nicleos de Inovacao Tecnoldgica
(NITs), que vém trabalhando para atender o aumento da demanda de protecoes e transferéncias e se adequarem
ao novo marco regulatério de inovagao.
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Abstract

The Institutions of Science, Technology and Innovation (ICTs) are important entities for the development of the
economy due to its capacity to generate knowledge and technologies. The objective of this study was to analyze
three institutions with experiences in Technology Transfer Management and Intellectual Property, namely: the State
University of Campinas (Unicamp); the State University of Sao Paulo - USP; and, the University of Brasilia - UnB.
For this purpose, a bibliographic survey was carried out in the Capes Periodic Portal database and in the Google
Scholar. Although these universities have been working in the field of Intellectual Property for more than 10 years,
they still face difficulties in the selection of creations, which can be protected, with potential for commercialization
and also do not have well defined methodologies for valuing technologies. However, even in the face of these
difficulties, there is a maturation of the actions carried out by the agencies and NITs, which has been working to meet
the increase in the demand for protections and transfers and to adapt to the new innovation regulatory framework.
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Préaticas de Transferéncia de Tecnologia: uma andlise multicasos

1 Introducéo

A partir da capacidade humana de observar, aprender, adaptar e criar, adquirida ao longo
da sua evolugao, foram realizadas as primeiras criagbes ou invencbes humanas, defendidas
pelo economista como sendo ideias ou modelos iniciais de melhoramento ou desenvolvimento
de novo produto ou processo, nos quais o resultando em ganho econdémico que gera riqueza
passam a serem definidas como inovagoes.

Para Angeli, Dias e Filgueiras (2013, p. 263) “[...] inovar implica em dar um destino econé-
mico para uma nova ideia, que pode ser, ou nao, resultado de um invento genuino. A invencao
somente assume maior relevancia econémica quando se transforma em inovacao’.

A Lei Federal n. 13.243, artigo 2°, inciso IV, (BRASIL, 2016), define inovacao como sendo a:

[...] introducdo de novidade ou aperfeicoamento no ambiente produtivo e social que
resulte em novos produtos, servicos ou processos ou que compreenda a agregacao de
novas funcionalidades ou caracteristicas a produto, servico ou processo ja existente
que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho.

O Manual de Oslo informa que ha quatro tipos de inovacao que ocorrem no ambito das
empresas, sao elas: inovacdes de produto, inovacdes de processo, inovagdes organizacionais e
inovacoes de marketing, e os define como sendo:

Inovacoes de produto envolvem mudancas significativas nas potencialidades de pro-
dutos e servicos. Incluem-se bens e servigos totalmente novos e aperfeicoamentos
importantes para produtos existentes. Inovacoes de processo representam mudancas
significativas nos métodos de producao e de distribuicao. As inovacoes organizacionais
referem-se a implementagao de novos métodos organizacionais, tais como mudancas
em praticas de negécios, na organizacao do local de trabalho ou nas relagbes externas
da empresa. As inovacoes de marketing envolvem a implementacao de novos métodos
de marketing, incluindo mudancas no design do produto e na embalagem, na promo-
cao do produto e sua colocacao, e em métodos de estabelecimento de precos de bens
e de servicos. (ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, 2006, p. 23).

No cenério brasileiro, parte das invencoes é realizada dentro do ambiente de ensino e
pesquisa, como academias, universidades e institutos tecnolégicos que sao responsaveis pela
geracao de conhecimento e pesquisa basica e aplicada, porém o capital intelectual fica restrito a
esses ambientes sem beneficiar, efetivamente, a sociedade. Uma das alternativas utilizadas por
esses ambientes é a transferéncia dos conhecimentos adquiridos por meio de publicacao em
periddicos e eventos, entre outros e a transferéncia das tecnologias resultantes das pesquisas por
meio de regramentos juridicos especificos, como contratos, termos de cooperacgao, convénios etc.

O principal objetivo desta pesquisa é analisar trés renomadas Instituicbes de Ensino e Pes-
quisa com experiéncias em gestao de transferéncia de tecnologia e propriedade intelectual, que
produzem conhecimento e inovacao.

No presente estudo foram analisadas instituicbes a partir de informacgoes levantadas na
literatura cientifica sobre trés Instituicoes de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (ICTs) brasileiras:
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por meio da Inova Unicamp; a Universida-
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de Estadual de Sao Paulo (USP), por meio da Agéncia USP de Inovacao; e a Universidade
de Brasilia (UnB), por meio do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnolégico (CDT) da
UnB. Os artigos levantando para comparagao das trés universidades possuem procedimentos
metodoldgicos parecidos, viabilizando assim esta anélise.

1.1 ICTs Brasileiras

As ICTs devem ser reconhecidas por sua fungao de criar e desenvolver conhecimentos e
tecnologias, sendo um importante ente para o desenvolvimento da economia.

O Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao, Lein. 13.243 (BRASIL, 2016), apresenta
o conceito de ICT, segundo o artigo 2°, inciso V, “ICT é um 6rgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, ou pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos legalmente
constituida sob as leis brasileiras, com sede e foro no Pais, que inclua em sua missao institucional
ou em seu objetivo social ou estatutario a pesquisa basica ou aplicada de caréater cientifico ou
tecnolégico ou o desenvolvimento de novos produtos, servicos ou processos”.

Embora o setor empresarial seja o responsavel por colocar as inovacdes no mercado, sao
as ICTs que as desenvolvem. Assim, o setor produtivo e as ICTs devem buscar uma forma de
interagé@o. De acordo com, Matos e colaboradores (2017) essa interagao exerce uma acao direta
sobre o desenvolvimento do setor produtivo, adequando ao mercado, o que é produzido nas
ICTs e, aumentando a sustentabilidade e a competitividade das empresas, por meio da criacao
de novos produtos e servicos que possam atender as demandas dos consumidores, contribuindo
assim para o desenvolvimento da economia regional e nacional.

1.2 Propriedade Intelectual

Quando a inovacao é facil de ser copiada “[...] os mercados néo funcionam bem e os lucros
da inovacao podem chegar aos proprietarios de determinados ativos complementares, mas nao
para os desenvolvedores da propriedade intelectual.” (BURGELMAN, 2012, p. 13).

Propriedade intelectual é um termo legal dificil de ser definido exatamente, pois abarca uma
infinidade de direitos dispares e distintos entre si. Pode-se afirmar que propriedade intelectual
versa sobre a protecao dos objetos resultantes das atividades intelectuais humanas, expressadas
em algum ambiente e afixadas em alguma espécie de suporte, tangivel ou intangivel (MATOS,

2011).

A propriedade intelectual é dividida em duas vertentes: os Direitos de Autor, envolvendo
as producoes intelectuais cientificas, literarias e artisticas, e os Direitos de Propriedade Industrial
que inclui: as invencoes, modelos e desenhos pertencentes a area da industria (concessao de
patentes de invengao, modelo de utilidade e registro desenho industrial); os registros de marcas
de fabrica, de comércio e de servico; as protecdes sui generis (cultivares e topografia de circuitos
integrados); as indicagoes geogréficas (de proveniéncia ou denominacbes de origem) bem como
a repressao da concorréncia desleal e as falsas indicacoes geogréficas.

Para Barral e Pimentel (2007) os direitos da propriedade intelectual sdo instrumentos que
permitem uma posicao juridica (titularidade) e uma posicao econémica (exclusividade). Na
perspectiva de Ley (2009, p. 174), “[...] é a area do Direito que se ocupa das criacoes do in-
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telecto humano, permitindo que o seu idealizador obtenha beneficios do produto ou processo
por ele desenvolvido”.

A propriedade intelectual esta relacionada a apropriabilidade do conhecimento técnico e
tecnolégico que possibilita a obtencao dos beneficios gerados pela inovagao e protege aquele
contra reproducoes ilicitas por parte de terceiros. Ha varios mecanismos de apropriabilidade,
dentre eles, as patentes, segredos de negdcios, direitos autorais e etc.

Em meados da década de 1980, ocorreram as primeiras interagoes entre universidades e
empresas, em projetos com empresas estatais, como a Petrobras e a Telebras, em programas
de pesquisa conjunta que deram origem também as primeiras patentes universitarias (POVOA,
2008). Entretanto, nem toda interagao entre universidades e empresas ocorre com o objetivo
de obter uma nova invencao (RAPINI, 2007).

O aumento nos depésitos de patentes pelas universidades brasileiras comecou a crescer
a partir de 1997 (POVOA, 2008). Esse crescimento esta associado a trés fatores: mudancas
normativas, mudancas comportamentais e evolucao de recursos (financeiros e humanos).

Pévoa (2008, p. 41) afirma que a capacidade que as universidades e instituicbes de pes-
quisa brasileiras possuem de gerar conhecimentos tecnolégicos patentedveis foi construida,
pois é resultado deliberado de politicas governamentais iniciadas desde a década de 1970. “As
politicas implementadas possuiam dois grandes objetivos: a capacitacao dos pesquisadores e o
desenvolvimento da ciéncia e da tecnologia nacional.” Diferente dos Estados Unidos, onde o
sistema é enddgeno, que responde as demandas sociais e econémicas (ROSENBERG, 2000).

Em estudo realizado por Pévoa (2008), verificou-se que o crescimento no nimero de
depésitos de patentes é compativel com o crescimento da producao cientifica, no periodo de
1997 a 2001. Assim, supOe-se que mais resultados patenteaveis tenham surgido. Contudo, sé
é possivel identificar esse fendmeno, dado a mudanga de comportamento dos pesquisadores e
universidades em relacao a propriedade intelectual.

1.3 Transferéncia de Tecnologia (TT)

O Ndcleo de Informacao Tecnoldgica (NIT) da Universidade de Lavras (NINTEC/UFLA)
afirma que o processo de inovacao é efetivado através dos contratos de TT. Pode-se dizer que
a TT é o meio pelo qual, um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos sao
transferidos, por transacao de carater econdmico ou néao, de uma organizacdo a outra, am-
pliando a capacidade de inovacao da organizacio receptora (NUCLEO DE INFORMACAO
TECNOLOGICA DA UNIVERSIDADE DE LAVRAS, 2017).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) define a TT como uma negociacao
econdmica e comercial que deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso
da empresa receptora e o desenvolvimento econémico do Pais.

De acordo com a rede Enterprise Europe Network (EEN), TT pode ser percebida como o
processo de transferéncia de propriedade intelectual (patentes, copyrights, know-how etc) desde
o laboratério até o mercado. E um processo que abrange todo o ciclo de vida de um produto,
desde a ideia inicial até o marketing e a venda do produto (ENTERPRISE EUROPE NETWORK,;
2015).
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A EEN, ou Rede Europeia de Empresas, classifica o processo de TT em dois tipos, depen-
dendo do ambito da mesma, podendo ser vertical ou horizontal:

A transferéncia de tecnologia vertical pode ser definida como o processo de transferir
atividades de 1&D para um ambiente comercial. Este é um processo que envolve fre-
quentemente a gestao de direitos de propriedade intelectual e pode também necessitar
da obtencao de fundos e know-how para traduzir a pesquisa que é feita em produtos
acabados.

A transferéncia de tecnologia horizontal é o processo de obter uma dada tecnologia
que existe num dado mercado e transferi-la para outro mercado, normalmente menos
desenvolvido. Isto pode ser exemplificado pela transferéncia de produtos com algum
tipo de propriedade intelectual para mercados de exportacdo. Normalmente a entidade
que faz a transferéncia tem alguma experiéncia de utilizacdo e venda da tecnologia
no seu ambiente de mercado sendo que a translacdo para um mercado diferente

pode necessitar de algum desenvolvimento ou actualizagao do produto/processo.
(ENTERPRISE EUROPE NETWORK, 2015).

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (2017) considera como tipos de contratos
de TT: as cessdes e os licenciamentos de patentes, desenhos industriais e marcas bem como os
servicos de assisténcia técnica/cientifica e o fornecimento de tecnologia, termo em inglés, kno-
w-how. Também sao registradas as franquias empresariais, garantindo assim um acordo seguro
e conferindo validade perante terceiros.

1.4 Tipos de Transferéncia de Tecnologia

Bekkers e Freitas (2008) elencam véarios canais formais e informais de TT: publicagbes cienti-
ficas em peridédicos ou livros; outras publicacoes, incluindo publicacoes e relatérios profissionais;
participagcao em conferéncias e workshops realizados pelos pesquisadores da universidade; con-
tatos pessoais (informais); emprego de graduados e pés-graduados; contratacao de estudantes
como estagiarios; intercambio temporario de pessoal (programas de mobilidade); projetos de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) em parceria; contratos de pesquisa; financiamento de projetos
de doutoramento; consultoria por membros da equipe da universidade, spin-offs universitarias,
atividades de transferéncia de conhecimento especificas organizadas pelo Escritério de Trans-
feréncia de Tecnologia (ETT) da universidade, uso compartilhado de instalagoes (por exemplo,
laboratdrios, equipamentos) da universidade; e licenciamento de patentes e de know-how.

De acordo com Pévoa (2008, p. 85), “[...] apesar do entusiasmo das universidades com
relacao a transferéncia de tecnologia, é preciso reconhecer que a patente é apenas um dos
mecanismos de transferéncia de tecnologia”.

O autor ainda faz uma critica que a patente é um mecanismo limitado para a atividade de
TT para o setor produtivo, por trés fatores: primeiro, porque a patente tem um tipo especifico
de conhecimento tecnolégico a ser transferido (produto, processo etc.). Entretanto, nas universi-
dades e outros institutos de pesquisa, por exemplo, nem sempre um conhecimento tecnolégico
torna-se patente, tendo as pesquisas gerado outros resultados como know-how, consultorias,
publicacoes etc. O segundo fator limitante é o volume de pesquisas que sao necessérias para
tornar um conhecimento em produto ou processo final, além dos substanciais gastos adicio-
nais em P&D para transforméa-la em um produto comercial. E o terceiro, é o tipo de industria
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a qual se destina — sua capacidade de absorcao e a importancia da patente para essa indistria
(POVOA, 2008).

Em um estudo sobre os retornos de investimento em pesquisa e desenvolvimento industrial
realizado por Levin et al. (1987), verificou-se que apenas a indistria farmacéutica considera
a patente de produtos um mecanismo de apropriacao mais efetivo que os demais (segredo
industrial, vantagens de ser o primeiro etc.). “Enquanto empresas do setor quimico patenteiam
para impedir rivais de patentear produtos substitutos, empresas do setor de telecomunicagoes
de semicondutores usam suas patentes para forcar negociagoes.” (P()VOA, 2008, p. 87).

2 Metodologia

Esta pesquisa situa-se como um estudo de cunho descritivo, de estudos exploratérios sequndo
a visao de Gil (1989). Além disso, possui natureza qualitativa, por abranger vérias formas de
pesquisa que tem a finalidade de “[...] ajudar a compreender e explicar o fenémeno social com
o menor afastamento possivel do ambiente natural.” (GODOI; MELO; DA SILVA, 2006, p. 96).

Dentro dessa estratégia de pesquisa, optou-se por usar como modo de investigacao principal
o estudo de caso, considerado ideal para estudar uma situagéo ou evento particular “[...] cuja
importancia vem do que ele revela sobre o fenédmeno objeto da investigacao.” (GODOI; MELO;
DA SILVA, 2006, p. 121), sendo mais adequado para estudar problemas de forma prética.

Inicialmente, foi realizado um levantamento na base de dados no Portal de Periédicos da
CAPES, utilizando as palavras-chave “Transferéncia de Tecnologia” e “Préaticas de Transferéncia
de Tecnologia”. A mesma busca foi realizada no Google Scholar utilizando as mesmas pala-
vras-chave. As buscas trouxeram mais de 100 resultados, a partir dos quais foram definidos trés
artigos de relevancia para esta pesquisa, levando em consideracgao a profundidade do contetido
e as instituigdes pesquisas.

Com base nesses artigos, escolheu-se o estudo de casos multiplos, pois houve necessidade
de andlise de um conjunto de fenémenos de transferéncia de tecnologias para analise, replica-
cao da teoria e compreensao da dinamica. Para a escolha das instituicbes pesquisadas, foram
utilizados como critérios a intencionalidade e a acessibilidade. As trés instituicdes abordadas
nesta pesquisa foram elencadas por terem suas experiéncias em gestao de TT e propriedade
intelectual descritas e analisadas na literatura cientifica levantada, sao elas: a Unicamp, por
meio da Inova Unicamp; a USP, por meio da Agéncia USP de Inovacao; e a UnB, com o CDT
da UnB, que é também reconhecido como o NIT da UnB.

Entramos em contato com as instituigoes escolhidas para obtermos informagoes atualizadas
quanto ao processo de TT, no entanto até a submissao deste trabalho nao obtivemos retorno.

3 Resultados e Discussoes

Nesta secao serao apresentadas algumas caracteristicas de praticas de gestao da propriedade
intelectual e do processo de TT realizadas pelos NITs de trés renomadas Instituigoes de Ensino
Superior Publicas do Brasil, que possuem longa trajetéria no campo de gestao das inovagoes
produzidas no ambito académico.
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3.1 Inova Unicamp

No Brasil, particularmente, as atividades de TT ganharam espaco na pauta politica a partir
da promulgacao da Lei de Inovacao (Lei n. 10.973/2004), a qual instituiu a criacao dos NITs,
tendo como uma de suas atribuicbes a geréncia da inovacgao e das atividades de TT no ambito
das ICTs (DIAS; PORTO, 2013).

A Inova foi criada por meio de resolucao em 2003, mas ja dispunha de interface para ad-
ministrar a propriedade intelectual da instituicao desde o ano de 1984, sendo assim uma das
ICTs brasileiras com maior experiéncia na realizacao de atividades de TT. Antes da implantacao
da Inova Unicamp, a atuacao em questdes da propriedade intelectual se dava por meio da
Comissao Permanente de Propriedade Industrial (CPPI) e do ETT, que em 1990 incorporou a
CPPI e passou a denominar-se Escritério de Difusao e Servicos Tecnolégicos (EDISTEC) (DIAS;
PORTO, 2013).

A Inova considera trés possibilidades de transferéncia de tecnologia: i) licenciamento de
patentes, ii) fornecimento de tecnologia (know-how) e iii) criacao de empresas spin-offs. Assim
para se conhecer o processo de TT e verificar como se da a gestao da propriedade intelectual
na Unicamp, utilizou-se o artigo dos autores Dias e Porto publicado em 2013.

Depois de protegida a tecnologia, configura-se a tultima etapa do fluxo na Inova Unicamp
que é o processo de comercializacao pela equipe de TT. Um dos métodos para a comercializagao
da tecnologia protegida (patente) é o licenciamento.

A seguir sao apresentados os passos utilizados pela Inova Unicamp no licenciamento de
uma patente de titularidade da universidade.

Quadro 1 - Passos para o licenciamento de uma patente na Unicamp

PAssos ACOES
1 Anélise da tecnologia e elaboracao do seu perfil comercial.
2 Identificacdo de empresas ou empreendedores / oferta de tecnologias.
3 Negociacao.
4 Formalizagao do contrato.
5 Pés-venda.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo, a partir de Dias e Porto (2013)

A elaboracao do perfil comercial de uma tecnologia é uma ferramenta fundamental de
marketing para apresentar a tecnologia por meio de uma linguagem adequada para as empre-
sas. Assim, “[...] todas as patentes da Unicamp recebem esforcos de comercializagao, porém, a
prioridade é para aquelas que: (i) ttm maior potencial de mercado; (ii) sdo desenvolvidas por
grupos de pesquisa de competéncia reconhecida; e (iii) apresentam elevado nivel de robustez”
(DIAS; PORTO, 2013, p. 275).

O potencial de mercado é levado em consideracao com a aderéncia da tecnologia ao
mercado, atestado por meio de estudos. Existem duas formas do NIT Inova Unicamp acessar
o mercado: i) ser procurado por empresas interessados nas tecnologias ja protegidas pela insti-
tuicao ou ii) localizar empresas com perfil adequado para licenciar as tecnologias.
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Segundo Dias e Porto (2013), “[...] além disso, dentre as que a buscam, estao aquelas
encaminhadas pelo préprio pesquisador, em razao de que muitas tomam conhecimento do
trabalho dos cientistas e os contatam diretamente”. O que leva a crer que o grupo de pesquisa
que desenvolveu a tecnologia em questao possuem competéncia reconhecida, inclusive pelo
mercado.

Quanto a questao do elevado nivel de robustez, o Inova realiza a anélise desde o0 momento
em que o pesquisador entra com o pedido de depésito a caracterizacao da tecnologia, onde
pode-se concluir o quao avancada esta a pesquisa.

Quanto a fase de identificacao de empresas (prospeccao), Dias e Porto (2013) afirmam
que o nimero de empresas que procuram a Inova Unicamp é maior que o nimero de empre-
sas contatadas. Entre aquelas que buscam a instituicdo estao as empresas encaminhadas pelo
préprio pesquisador que o constatam diretamente quando tomam conhecimento do trabalho
do cientista. E aquelas que prospectam tecnologias por meio do banco de patentes disponivel
no portfélio tecnolégico no site da instituicao.

Para a fase de negociagao e formalizacao do contrato, a politica de inovacao da Inova Uni-
camp prioriza o licenciamento nao exclusivo para garantir o acesso a tecnologia para empresa
que participou das negociagdes iniciais; visto que, o licenciamento exclusivo ocorre por meio de
abertura de edital e a empresa concorrera com outras eventuais empresas interessadas, assumindo
o risco da competicao. A Inova adota alguns critérios de avaliacao da capacidade de absorcao
tecnoldgica para as empresas candidatas aos licenciamentos exclusivos: “[...] a empresa deve
indicar elementos que comprovem a qualificacdo da equipe técnica, além de experiéncia em
projetos de licenciamento e/ou parceria com instituices de pesquisa e existéncia de uma area
na empresa responsavel pelas atividades de P&D.” (DIAS; PORTO, 2013, p. 275).

A participacao dos inventores se da com a inclusdo de uma clausula de assisténcia técnica
no contrato de licenciamento, no qual sao estipulados os valores pagos por hora, e nao hé limite
de horas. A Inova afirma que ha uma boa receptividade para engajamento nessas atividades
por parte dos inventores, pois além da atividade ser remunerada, os cientistas que solicitam
protecao para sua invencgao querem vé-la concretizada no mercado (DIAS; PORTO, 2013).

Acredita-se que a nova realidade, frente ao novo Marco Legal de Inovacéo, pode alterar as
questoes relacionadas a formalizagédo de contratos uma vez que esse estudo é anterior ao novo
Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (Lei 13.243/2016).

De acordo com Dias e Porto (2013), a transferéncia de know-how ocorre de maneira bas-
tante similar ao licenciamento de tecnologia protegida. Trata-se de uma cessao de uso do co-
nhecimento com a possibilidade de prever clausulas contratuais para salvaguardar seu uso. Na
criacao de empresas spin-off, a Unicamp ainda nao deliberou sobre uma politica que conceda
exclusividade para os alunos inventores que queiram comercializar sua tecnologia. Nesse caso,
nos licenciamentos com ou sem exclusividade os discentes empreendedores devem passar pelos
tramites normais aos quais esta sujeita qualquer outra empresa que tenha interesse em licenciar
uma tecnologia desenvolvida na universidade.
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Quadro 2 - Caracteristicas da gestao da TT na Inova Unicamp

Elementos do modelo de gestio da TT

Inova Unicamp

Polinica de patentemmento

Competéncias em comercializacio

Politica de valorag¢io e negociagio

Politica de precificagio

Forma de licenciamento

Orientagio para o desenvolvimento de
recnologias e engajamento dos
pesqusadores nas atividades de TT

Monitoramento apos a transferéncia

Regulamentagio para a cnagho de spin-
off
Orcamento para deposito no PCT

Ha o patenteamento de todas as cnagdes comunicadas peles inventores
& que atendam aos critérios de patenteabilidade. Nao ha selegdo para o
patenteamento de tecnologias com malores expeciativas de
comercializagio.

Estratégia de marketing em consolidacio, incluindo: (a) construcio do
perfil comercial da tecnolezia na qual a oferta € estmiirada para
empresas que iém aderéncia ae perfil; e (b) anvidades de divulgagdo
com a apresentacdo das recnoelogias em eventos, envio de e-mmls ¢
contatos por relefone.

N0 ha utilizacdo de mecanismos de valoragio de recnologia de forma
estrufurada & sistematica ¢ prevalece a visdo de que o objetivo €
transferir a tecnologia ao valor que as empresas estejam dispostas a
pagar.

Emn geral. o valor de upfFronr € cobrade apenas para o licencimnento de
tecnologias farmacéuticas. ¢ os editais podem definmr ma taxa minina
de rovaliies para as emprésas proponentas.

Sdo priorizados os licenciamentos ndo exclusives.

Os pesquisadores sio compromeridos com o desenvolvimento de
novas teenologias, Em geral. sio predispostos a participarem das
atividades de assessona wéamea junto as empresas ransferidoras.

Incluem atividades estruturadas e sistematicas de apoio a resolugiio de
confliros oun dificuldades no alcance de metas acordadas e
acompanhamenio do recebimento dos relatorios previsios durante o
desenvolvimento da tecnologia e pagamentios.

Mo ha.

Pode haver o pagamento dos depositos em suas fases iniciais. Ja pas
fases nacionais sio de responsabilidade da empresa licenciada on o
pesquisador devera buscar fomento para tal.

Fonte: Dias e Porto (2013)

A figura apresentada a seguir mostra uma proposta de como esta configurada a gestao da

TT na Inova Unicamp.
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Figura 1 - Modelo de gestdao de TT na Inova Unicamp
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Fonte: Dias e Porto (2013)

3.2 Agéncia USP de Inovagdo

A USP atua nas atividades de administracao e transferéncia da propriedade intelectual
desde 1986, por meio do Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos (Gadi)
até a criacao da Agéncia USP de Inovacao em 2005. A USP utiliza trés principais canais para
transferir tecnologia: i) licenciamento de patentes; ii) projetos de P&D em parceria; e iii) fomento
e apoio a criacao de empresas spin-off.

Embora a USP utilize outros canais de TT, propositadamente nao descritos neste trabalho,
incluindo os informais, os trés citados acima sao considerados mais tangiveis devidos a neces-
sidade de formalizacao pela universidade. E, também, em razao dos mesmos serem os canais
mais procurados pelas empresas que buscam a USP como fonte de tecnologia. Dias e Porto
(2014, p. 495) afirmam que “[...] no decorrer das entrevistas, identificou-se que o licenciamento
de patentes é o principal canal de TT utilizado pela USP”.

De acordo com Diretor Técnico de Transferéncia de Tecnologia da Agéncia USP de Inova-
cao, “[...] um dos canais mais importantes de TT utilizados pela USP sao os projetos de P&D
em parceria, cuja formalizagao é feita na area de convénios.” (DIAS; PORTO, 2014, p. 493). A
seguir, apresenta-se o fluxo para a celebracao de um termo de contrato ou convénio na USP.
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Figura 2 - Fluxo para a celebragao de convénios e contratos na USP
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Quanto a criacao de empresas spin-off, “[...] a universidade nao estabeleceu um marco re-

gulatério que ajude o empreendedor a licenciar uma tecnologia que ele mesmo desenvolveu.”
(DIAS; PORTO, 2014, p. 502).

No estudo realizado pelos autores sao descritos os processos de TT da USP e suas caracte-
risticas. A seguir estao elencados alguns desafios na Gestao da TT pela USP, identificados por
meio da descricao relatada na pesquisa.

Quadro 3 - Desafios quanto a gestao de TT na USP

DESsAFIO

Corpo docente carente de maior
conhecimento sobre a politica de PI.

A publicacéo dos resultados dos trabalhos
de pesquisa que geraram uma invencao
antes do depésito do pedido de patente.

Situacgbes nas quais o pesquisador ou
mesmo outra instituicao figura como
titular exclusivo da invencéo.

A USP néo tem uma politica de
patenteamento que avalie o real potencial
de uma invencao para ser protegida
visando um licenciamento futuro.

Taxa média de licenciamento baixa.

1352

CONSEQUENCIA

Causa do baixo nimero de patenteamentos
e invalidagao prematura do processo.

O que infringe um dos critérios de patenteabilidade
e impede que ele seja realizado.

Retrabalho para identificagao e regularizagao
de inimeros processos.

Abastece continuamente seu portfélio com tecnologias
que muitas vezes nao serao comercializadas.

Tecnologias que sao protegidas e nao sao licenciadas
geram apenas custos de registro e manutengao.
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DEsAFIO CONSEQUENCIA

A necessidade de estabelecer critérios para avaliar
quando um depésito de patente deve seguir
A USP nao dispde de orcamento para para o Patent Cooperation Treaty (PCT).
pagar as despesas do processo de

= p =) S S E a necessidade de a agéncia procurar um parceiro
depésito nos 6rgaos internacionais.

para licenciar a tecnologia de maneira que os
custos para o depdsito no exterior sao previstos
no contrato e honrados pela licenciada.

O que dificulta todo o processo de Negociagao,
uma vez que nao ha o registro e controle das
informacoes que possam efetivamente comprovar
os investimentos em uma tecnologia especifica.

Os pesquisadores nao controlam as
informacoes sobre os recursos utilizados
em suas pesquisas de forma estruturada.

Tempo gasto para aprovacao da minuta de Contribui para que uma parcela dos contratos ou convénios
convénio ou contrato e excesso de burocracia. = sejam realizados a margem dos tramites legais da universidade.

Contribuir para que alguns inventores nao conclua o ciclo de
desenvolvimento tecnolégico na qualidade de alunos de pés-
N&o h& um marco regulatério graduacao, dificultando o mapeamento das empresas spin-off,
para criagao de spin-off. ja que ha uma tendéncia de o pesquisador nao associar o
desenvolvimento de futuras tecnologias com o conhecimento
absorvido durante o vinculo que teve com a universidade.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2018)

Figura 3 — Modelo de gestao de TT na USP
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3.3 NIT da UnB

O NIT da UnB conta com o apoio de dois subsetores: o Ntcleo de Propriedade Intelectual
(NUPITEC), responsavel pela protecao dos ativos no NIT; e Agéncia de Comercializacao de
Tecnologias (ACT), responséavel pela elaboracao de materiais de divulgacao e pelo levantamento
de potenciais empresas que possam se interessar pela tecnologia.

Até marco de 2017, o NIT UnB contabilizou 294 ativos protegidos (entre eles 158 paten-
tes, 28 desenhos industriais, 97 softwares, sete cultivares e quatro direitos autorais) que estao
disponiveis para a comercializacao, mas apenas 13 foram licenciados para o mercado, ou seja,
apenas 4,42% de transferéncia realizada. Ressalta-se que sete dos licenciamentos foram para
empresas incubadas no Programa Multincubadora de Empresas do CDT/UnB (FERREIRA;
GHESTI; BRAGA, 2017).

A figura apresentada a seguir descreve como o processo de TT é realizado na UnB. Ela
simula o mapeamento dos processos que sao realizados pela area de TT.

Figura 4 - Processo de Transferéncia de Tecnologia na UnB

Executar Plano | B
de Trabalho

BApresentar
tecnologia

Negaciar
Contrato de
Lizenciamento

Concluir protocolo
de protegio

Prospectar
potenciais empresas
interessadas

Assinar
contrato

Assinar Termo de
Confidencialidade

Tramitar
Contrato de
Licenciamento

Fonte: Ferreira, Ghesti e Braga (2017)

Observa-se que os procedimentos de TT da UnB comecam a partir da solicitacao da
protecao; pois quando protocolada a intencao de depédsito, o NUPITEC informa a Agéncia de
Comercializacao de Tecnologias (ACT) que, em seguida, inicia a elaboracao dos materiais de
divulgacédo e um levantamento de empresas que possam se interessar pela tecnologia. Caso a
empresa demonstre interesse, a equipe encaminha informagées nao confidenciais sobre a tec-
nologia para uma analise inicial. Apds confirmada solicitacoes de maiores informacoes sobre
o ativo é assinado um Termo de Confidencialidade, entre a ACT e a empresa, para troca de
dados adicionais (FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017).

Iniciada a negociacao, o interessado define se a licenca sera com ou sem exclusividade. Para
os contratos sem exclusividade, qualquer empresa pode entrar em contato com a universidade
e solicitar autorizacao de uso e exploracao comercial da mesma tecnologia. Entretanto, para o
tramite de contratos com exclusividade é elaborado um edital publico, seguindo as orientagoes
da Lei de Inovagao. Depois disso, inicia-se a negociacao das taxas de royalties e/ou upfront, bem
como das clausulas do contrato com definicao dos prazos e das obrigacoes das partes. Entao,
a empresa envia uma carta de intencbes, juntamente com os documentos necessarios para
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formalizar parceria com a universidade que, por conseguinte, encaminharéa o processo para o
colegiado do NIT e as instancias superiores da universidade. Depois dos tramites burocraticos

o contrato é assinado e publicado em Diério Oficial e iniciada a transferéncia por meio da exe-
cucao de um plano de trabalho (FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017).

Em relacéo ao tempo de tramitagao dos processos de transferéncia de tecnologia, os mesmos
demoraram em média cinco meses para tramitacao e assinatura. E valido salientar que, nos
contratos com exclusividade, a avaliacao da capacidade de absorcao tecnologica da empresa
é realizada “[...] com base nos documentos fornecidos pelas empresas, que inclui informacgoes
sobre instalagdes, equipamentos e corpo técnico disponivel, ficando o NIT responséavel por ve-
rificar o contetdo e autenticidade das informacoes fornecidas.” (FERREIRA; GHESTI; BRAGA,
2017, p. 347).

As atividades de TT passaram a ocorrer com mais frequéncia na UnB a partir de 2014 dado
o empenho do NIT em divulgar as tecnologias em eventos estratégicos e aces internas para
estreitar parcerias com as empresas incubadas na prépria universidade.

De acordo com Ferreira, Ghesti e Braga (2017, p. 349), as startups incubadas tém demonstrado
interesse crescente em tecnologias desenvolvidas dentro da universidade. Além disso, a universidade
tem adotado uma postura flexivel e favoravel com empresas recém-constituidas, na qual

[...] os licenciamentos realizados para empresas startups nao possuiram upfront e foram
assinados sem exclusividade. A cobranca pelo uso e licenga para exploracao comercial
foi realizada por meio da incidéncia de rovalties sobre o faturamento liquido das vendas
com a tecnologia. Geralmente, levando em consideracao aspectos relacionados a: (i)
maturidade tecnoldgica, (ii) tempo necessario para desenvolvimento de um protétipo
inicial, (iii) custos de producao e (iv) autorizacdes de agéncias reguladoras.

A seguir, tem-se uma analise SWOT do processo de TT na UnB, intuindo visualizar, de
maneira mais objetiva e estruturada, as forcas, fraquezas, oportunidades e ameagas que aco-
metem essa atividade. A partir do Quadro 4, pode-se observar que o campo “fraquezas” foi
0 que apresentou maior destaque. Assim, conclui-se, de maneira geral, que varios processos
internos podem ser aprimorados.

Quadro 4 - Andlise SWOT sobre os processos de transferéncia de tecnologia da UnB

| Forgas mternas [T raquezas nternas
« 204 auvos disponivers  para | ¢ Alta taxa de rotatividade de pessoal
licenciamento. = Falla de mapeamento tecnoldégico interno  da
*  Processos internos bem definidos, universidade,

«  Busca por parceiros apenas apos a prote¢io do ative:
Falta de metodologia de valoragio de tecnologias:

¢ [ficuldade de se entender o Marco Legal de CT&I
por parte da PJU e outras unidades da UnB;

Falta de metodologia de pagamento de rovalties:

* Resolugio mrermna da UnB anterior a Let de Inovagiio:

[nterm
-

j Oportumdades Ameagas
_ |* UnB ¢ referéncia em pesquisa no |#  Falta de regulamentacio do Marco Legal;
:-E' Brasil: ¢ Excesso de cautela das grandes empresas em licenciar
'ﬁ s  Starups  mcubadas  de  cunho tecnologias,

tecnelogico,

Fonte: Ferreira, Ghesti e Braga (2017)
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De maneira geral, a matriz representa os fatores que podem impactar positivamente e ne-
gativamente no potencial de transferéncias de tecnologia da universidade e no rendimento do
NIT bem como demonstra os principais desafios a serem vencidos pelo NIT.

Um dos pontos que impacta diretamente na capacidade de transferir a tecnologia é a busca
por parceiros ocorrer somente depois da protecao intelectual. A prospeccao deve ocorrer durante
todo o processo de desenvolvimento da tecnologia, aumentando as chances de sua transferéncia.
Outro ponto que merece destaque ¢ a falta de uma politica de inovacgao atualizada, documento
fundamental para dar respaldo e legitimidade a todo o processo da transferéncia de tecnologias.

4 Consideragoes Finais

Apesar das trés universidades ja atuarem no ambito da propriedade intelectual a mais de dez
anos, antes mesmo da criacao de suas agéncias e NIT, enfrentam dificuldades no que se refere
a selecao de criacoes passiveis de protecao com potencial de comercializacao acarretam custos
para as institui¢oes na realizacdo da protecdo e sua manutencao e nao possuem metodologias
bem definidas de valoracao das tecnologias o que pode ocasionar perda do valor da tecnologia.

Observando o papel desempenhado pelos NITs das trés ICTs estudadas, conclui-se que
o processo de transferéncia de suas tecnologias se da por meio do licenciamento de patentes.
Além disso, todas se comunicam com o setor produtivo e apoiam a TT a partir do incentivo
ao empreendedorismo, por meio do fomento e apoio a criagao de spin-offs e licenciando suas
tecnologias para as empresas/startups incubadas.

Quadro 5 - Sintese das praticas de transferéncia de tecnologia das ICTs analisadas

Unicamp USP UnB
FLOI fgg;ﬁrgsg %szzztoelgteizs Licenciamento de patentes; Licenciamento de patentes;
(know-how): 8 Projetos, P&D em parcerias; Licenciamento para empresas/
’ Fomento e apoio a spin-offs. startups incubadas.

Criacao de spin-offs.

Fonte: Elaborado pelos autores deste artigo (2018)

As trés instituicoes abordadas nesta pesquisa enfrentam dificuldades em relacao ao processo
de TT, principalmente no que diz respeito a adequacao institucional ao Decreto n. 9.283, de
7 de fevereiro de 2018 (Regulamento ao Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao). Tal
adequacao daré legitimidade e respaldo a todas as a¢des voltadas para a TT.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelas trés instituicoes, nota-se um amadurecimento
das agoes realizadas pelas agéncias e NIT que vém trabalhando para atender o aumento da
demanda de protecdes e transferéncias e se adequarem ao novo marco regulatério de inovacao.
Vale ressaltar ainda que o presente trabalho foi realizado considerando artigos publicados sobre
a Unicamp, USP e UnB, nos respectivos anos de 2013, 2014 e 2017, nao podendo ser possivel
saber o cenario atual das instituicbes em relacao as acoes voltadas a inovacao.
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