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Resumo

O trabalho tem como objetivo analisar os critérios adotados por universidades publicas brasileiras para a manutencéo
ou o abandono de patentes. Realizou-se uma pesquisa exploratéria com 27 instituigdes, identificando-se oito sem
critérios para a descontinuidade dos ativos, principalmente devido a cultura de protecéo para fins de obter melhor
desempenho em rankings de inovagao; nove delas que pretendem definir esses requisitos e dez que ja implementaram
a avaliacao, ainda que de forma nao objetiva ou formalmente regulamentada. Constatou-se que os principais
critérios utilizados para a deposigao sao: consulta de opinido preliminar do INPI sobre a patenteabilidade; anélise dos
aspectos legais, tecnoldgicos, mercadoldgicos e institucionais; tempo decorrido entre o depésito e a formalizagéo de
contrato de licenciamento para a exploracao da invencéo, custo de protecéo e juizo de conveniéncia e oportunidade
dos gestores publicos. Por fim, concluiu-se que a maioria das universidades ainda carece de uma metodologia de
avaliacéo dos casos de abandono de patentes.
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Abstract

This study aimed to analyze the criteria adopted by brazilian public universities for the maintenance or abandonment
of patents. An exploratory research was carried out with 27 institutions and identified eight institutions with no criteria
for the discontinuity of the assets, mainly due to the culture of protection for purposes of better performance in
innovation rankings; nine who want to set these requirements and ten that have already implemented the evaluation,
although in a non-objective or formally regulated manner. The main criteria used for the dismissal are: consultation
of preliminary opinion on the patentability of INPI; analysis of legal, technological, market and institutional aspects;
time elapsed between the deposit and the formalization of a license agreement, cost of protection and judgment
of convenience and opportunity of public managers. Finally, it was concluded that most universities still lack a
methodology for evaluating cases of patent abandonment.
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Critérios Adotados por Universidades Publicas Brasileiras para a Manutengéo ou o Abandono de Patentes

1 Introducéo

Os avangos no campo tecnolégico das ultimas décadas tornaram a inovacao tecnolégica
uma estratégia para a promocao do desenvolvimento econémico, pois, ao inserir, no mercado,
produtos e servicos mais competitivos, gera-se emprego, renda e desenvolvimento. A partir dos
anos de 1990, foram implementadas politicas eficazes para estimular esse fenémeno, que é,
inclusive, um dos eixos estruturantes da atuacao da Organizacéo para a Cooperacéo e o Desen-
volvimento Econémico (OCDE). Nesse cenério, muitos governos passaram a instituir politicas
publicas de incentivo a producao cientifica e tecnolégica, visando ao aumento da realizacao
de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e, consequentemente, de novas tecnologias
(SILVA, 2014; PLONSKI, 2005; MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005).

Nesse contexto, surgiu o que se entende por Segunda Revolucao Académica, em que a
inovacao baseada no conhecimento passa a influenciar mudancas nas estruturas académicas
e nos grupos de pesquisa. A disseminacao mundial de politicas, praticas e inovacoes organiza-
cionais com o objetivo de transformar o conhecimento em atividade econémica e de resolver
problemas da sociedade fez com que as universidades assumissem o papel de geradoras de novas
industrias e empresas. Nesse sentido, conforme pontua Etzkowitz e Zhou (2017, p. 31), “[...] a
presenca de uma universidade empreendedora, cujos professores e alunos buscam ativamente
os resultados Uteis de suas pesquisas é um fator-chave da inovagao regional”.

Outro aspecto resultante das politicas de estimulo foi o fortalecimento dos Sistemas Na-
cionais de Inovacédo, com a promogao de uma maior interacdo entre as Instituices de Ciéncia
e Tecnologia (ICTs), em especial as universidades, as empresas e o governo. Na teoria dos sis-
temas de inovacao, os elementos, as estruturas e as fungdes constituem um sistema em que o
fluxo de tecnologia e informagao entre pessoas, empresas e instituices é fundamental para o
processo inovador (NELSON, 1993; ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). No Brasil, as discussoes sobre
esse tema resultaram na publicacao da Lei n. 10.973/2004, conhecida como Lei de Inovacao,
destinada a promover a produgéo de conhecimento, tecnologia e inovacao no pais (BRASIL,

2004; RAUEN, 2016).

Uma caracteristica importante do Sistema Nacional de Inovacao brasileiro é o papel assu-
mido pelas ICTs, tendo em vista que, segundo o tltimo relatério de indicadores de propriedade
industrial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entre os dez principais deposi-
tantes de patentes residentes no pais, nove sao universidades, sendo oito delas publicas (INPI,
2018). De fato, entre 2000 até 2012, no Brasil, houve um crescimento de 15% de pedidos de
protecao intelectual via patenteamento por essas instituigoes, enquanto os inventores individuais
obtiveram uma queda de 21% e as empresas apresentaram um aumento de 7% (CALZOLAIO
etal., 2018).

Conforme aponta o INPI (2019), “[...] patente é um titulo de propriedade temporaria sobre
uma invencao ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou
outras pessoas fisicas ou juridicas detentoras de direitos sobre a criacao”. Para que uma invencao
seja patenteada, ela precisa atender aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicacao
industrial, previstos no artigo 8° da Lei n. 9.279/1996 (BRASIL, 1996).

A concessao da carta-patente garante ao titular a exclusividade de exploracédo de seu
produto, podendo industrializar, vender ou transferir a terceiros os seus direitos, de forma de-
finitiva ou temporaria. Assim, a patente permite a seu detentor uma reserva de mercado por

Cadernos de Prospecgdo — Salvador, v. 14, n. 2, p. 364-379, junho, 2021 365



Patricia Ziomkowski, Alice Neubert Goncalves, Ana Paula Matei

tempo determinado e, encerrado o prazo do privilégio concedido, a criacao protegida cai em
dominio publico. Em troca, o depositante e o titular da patente estarao sujeitos ao pagamento
dos seguintes custos: taxas correspondentes ao pedido de patente de invencao ou modelo de
utilidade; pagamento do pedido de exame; pagamento de expedicdo de carta-patente e da
retribuicao anual, a partir do inicio do terceiro ano da data do depdsito. Além desses custos,
considerados comuns ao processo de obtencao de uma patente, qualquer obstaculo processual
como exigéncias, subsidios ao exame, restauracOes, dentre outros, estardao sujeitos a novas
retribuicoes a autarquia federal (INPI, 2019).

Para que as instituicoes tivessem um 6rgao em sua estrutura para gerir os assuntos relacio-
nados a propriedade intelectual, a Lei de Inovacao brasileira determinou que as ICTs implemen-
tassem um Nucleo de Inovagao Tecnoldgica (NIT), préprio ou em associacao com outras ICTs.
Entre as competéncias dos NITs estao a gestao da politica de propriedade intelectual, especial-
mente quanto a protecao das criagdes desenvolvidas no ambito da entidade (BRASIL, 2004).

Ainda, com o foco no estimulo a exploragao mercadoldgica das invencbes, o Marco Legal
da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (CT&l), instituido pela Lei n. 13.243/2016 e regulamen-
tado pelo Decreto n. 9.283/2018, ampliou o papel dos NITs para a realizacao de estudos de
prospeccao tecnolégica e de inteligéncia competitiva, com o intuito de ampliar as estratégias
e o relacionamento das ICTs com empresas para a negociacao de acordos de transferéncia de
tecnologia (BRASIL, 2016; BRASIL, 2018; RAUEN, 2016). Esse pode ser considerado um dos
fatores de favorecimento ao fato de que os principais depositantes de patentes residentes no
Brasil sdo as universidades, em especial as publicas, como ja mencionado acima.

Salienta-se, no entanto, que o significativo nimero de patentes de titularidade de universi-
dades ainda nao traz reflexos nos indicadores de inovacao, pois a quantidade de licenciamentos
dos ativos protegidos pelas universidades nao aumenta na mesma propor¢cao que o nimero
de depdsitos (MARTINS et al., 2017; SIEGEL; WALDMAN; LINK, 2003). Um exemplo dessa
relacao entre tecnologias protegidas em comparacao ao nimero de licenciamentos é apontado
no relatério de atividades da Agéncia de Inovacao Inova da Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP) ja que, no ano de 2018, foram depositados 72 pedidos de patentes no INPI
e formalizadas 22 licencas de propriedade intelectual. Quando comparados os dados gerais,
a discrepancia é ainda maior, pois a universidade conta com um portfélio de 1.027 familias
de patentes vigentes, em relacdo a 115 contratos de licenciamento. Nao obstante, a instituigéao
demonstra, no préprio relatério, a preocupacao em reduzir essa diferenca, uma vez que, cum-
prido o seu foco inicial de criacao de uma cultura de protecao intelectual, a politica que rege
os bens imateriais sera revisada, avaliando-se as patentes pelo ponto de vista dos ganhos da
universidade e dos beneficios a sociedade (UNICAMP 2018).

Outro aspecto que impende destacar é o desembolso de recursos necessarios para a obten-
cao e a manutencao da titularidade de uma patente, que vai além dos custos ja mencionados,
referentes as taxas e retribuicoes cobradas pelo INPI, envolvendo recursos materiais e humanos
das instituicbes, o que exige maior responsabilidade no uso das protecoes intelectuais (ORTIZ,
2018). Dessa forma, a conservacgao de um portfélio de patentes somente se justifica se os be-

neficios decorrentes desse modelo forem maiores que os seus custos e superiores aos sistemas
alternativos disponiveis (NUNES, 2016).

Considerando esse ponto, nem toda a invencao desenvolvida na universidade deve ser
objeto de depésito de patente, devendo ser priorizadas as invencoes que tenham uma perspec-
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tiva de impacto no desenvolvimento tecnoldgico e social. Reforcando o cuidado que as uni-
versidades devem ter nesta andlise sobre a continuidade ou a deposicao das patentes, o artigo
11 da Lei de Inovacéo e o artigo 13 do Decreto n. 9.283/2018 permitem a cessao de direitos
sobre a criacao, se nao houver o interesse na patente, “[...] mediante manifestacao expressa e
motivada, a titulo nao-oneroso, nos casos e condigoes definidos em regulamento, para que o

respectivo criador os exerga em seu proprio nome e sob sua inteira responsabilidade” (BRASIL,
2018; ORTIZ, 2018, p. 12).

Isso demonstra a necessidade de uma atuagao pautada no principio da eficiéncia por parte
dos gestores de NITs quanto a administracao das patentes universitarias. Considerando o alto
custo que esses ativos demandam, é necessario que se estabelecam requisitos tanto para a
conservagao dos depositos ja realizados, bem como dos titulos de propriedade da invengao ou
do modelo de utilidade ja concedidos, quanto dos depésitos futuros.

Em 2015, Brito e Fausto realizaram uma andlise comparativa dos aspectos utilizados para
a desisténcia de patentes e de pedidos de patentes nao licenciados, tendo como foco cinco
universidades brasileiras, Universidade de Sao Paulo (USP), Unicamp, Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Parana (UFPR) e Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), e duas estrangeiras, a King’s College London da Inglaterra e a Univer-
sidade de Toronto do Canada. Os autores constataram que as instituicdes nacionais estudadas
nao possuiam uma metodologia consolidada para avaliar suas patentes para esta finalidade
(BRITO; FAUSTO, 2015).

Considerando que o referido estudo foi publicado em 2015, antes da entrada em vigor do
Marco Legal da CT&lI, e que a gestao da propriedade intelectual nas universidades, nas palavras
de Garnica e Torkomian (2009, p. 631), “[...] vem sofrendo constantes alteracoes, tendo em
vista a formatacao de novos arranjos organizacionais que atendam as demandas de protecao
e transferéncia tecnoldgica [...]”, justifica-se o presente artigo na intencao de dar continuidade
ao tema pouco abordado na literatura, ampliando-se o nimero de instituicdes de ensino supe-
rior analisadas, para identificar quais sao os procedimentos de avaliacao da possibilidade de
abandono de ativos protegidos implementados nas rotinas de trabalho. Para tanto, realizou-se
uma pesquisa exploratéria, visando a comparacao dos critérios adotados pelas universidades
publicas brasileiras, a fim de subsidiar boas praticas na gestao dos portfélios de patentes pelos
NITs. A seguir, serao apresentados os procedimentos metodoldgicos utilizados e a andlise dos
resultados obtidos.

2 Metodologia

De acordo com Antonio Carlos Gil (2008), trata-se de uma pesquisa exploratéria, com
abordagem qualitativa, pois tem como finalidade esclarecer e analisar os critérios adotados pelas
universidades publicas para a manutencao ou o abandono de patentes. O termo sera usado de
forma ampla, englobando tanto os pedidos de patentes depositados quanto os ja concedidos.

Inicialmente, foram selecionadas as universidades com base no ranking divulgado, em 2018,
pelo Jornal Folha de S. Paulo, de maior circulacao no Brasil, que avaliou 196 instituicbes de ensino
superior do pais nos aspectos relacionados a pesquisa, ensino, mercado, internacionalizacao e
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inovagao. Essa avaliagao anual foi elaborada a partir de dados nacionais e internacionais, além
de duas pesquisas de opiniao do Datafolha, contemplando: Censo do Ensino Superior INEP -
MEC (2016); ENADE (2014, 2015 e 2016), SciELO (2011-2015); Web of Science (2011-2015
e 2016 para citacoes); INPI (2007-2016); CAPES (2016); CNPq (2016), fundagdes estaduais
de fomento a ciéncia (2016) e Datafolha (2016, 2017 e 2018). O indicador de inovacao, que
representa 4% da pontuacao geral no ranking, foi escolhido como critério especifico de selecao
das instituicdes consultadas e leva em consideracao o nimero de pedidos de patentes deposi-
tados pelas universidades em dez anos (2007-2016) e a quantidade de estudos publicados em
parceria com o setor produtivo nos periédicos da Web of Science (2011-2015), compondo 2%
da nota total cada um (FOLHA DE S. PAULO, 2018).

A amostra do presente estudo incluiu apenas as universidades que apresentaram o indicador
de inovacao superior a pontuacao 2,5 no ranking do Jornal Folha de S. Paulo, sendo exclui-
das as universidades particulares e comunitéarias, tendo em vista que o foco de anélise sao as
universidades de natureza puablica. Assim, foram consultadas 35 entidades, sendo 26 federais e
nove estaduais. Conforme demonstrado na Tabela 1, oito delas nao responderam a entrevista e
nao foram encontrados os normativos internos sobre o abandono de patentes nos sites oficiais,
razao pela qual foram desconsideradas da anélise. Assim, restaram 27 instituigoes, sendo que
20 encaminharam as respostas e trés, embora nao tenham respondido, foram objeto de anélise
por disponibilizarem a regulamentacao sobre a matéria em suas homepages.

Tabela 1 - Critérios de selecao da amostra

DESCRICAO DA AMOSTRA QUANTIDADE % SELECAO

Responderam a entrevista e possuem ou néo normativos Incluidas
TR . 24 68,5% o

institucionais publicados sobre o tema na anélise

Nao responderam a entrevista e nao foram encontrados 8 29 89 Excluidas
. . . . . z1: (0] 21

normativos institucionais na andlise documental ’ na andlise

Nao responderam a entrevista, mas foram utilizados os normativos 3 859 Incluidas
. . . . 1 ,0 /0 1

institucionais publicados sobre o tema para a anélise na analise

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2019)

A pesquisa, portanto, baseou-se na analise bibliografica e documental dos normativos in-
ternos das universidades, além de roteiro de entrevista, fonte primaria da obtencao de dados,
enviado por e-mail aos representantes de cada NIT. Foram realizadas as seguintes perguntas
abertas: 1) A Universidade adota critérios para a manutencao e/ou abandono de patentes? 2) Se
adota, quais sao os critérios utilizados? 3) Os critérios estao formalizados em algum documento
da instituicao? 4) Quantos casos de abandono ja ocorreram com base nesses critérios? 5) Se
nao adota, por qué? Ainda, foram consultados, como fonte secundéria, as politicas de inovacao
e demais resolucoes disponiveis nos sites oficiais das instituicoes de ensino selecionadas.

Com base no levantamento, os dados foram separados em trés categorias: as que nao utili-
zam critérios para o abandono de patente; as que pretendem implementar e as que ja definiram
esses requisitos. As analises foram realizadas com base no método comparativo, buscando-se
identificar as diferencas e similaridades entre os procedimentos dos NITs (GIL, 2008).
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3 Resultados e Discussdo

As universidades publicas devem amparar as suas atividades em normas legais e atos nor-
mativos internos. O regramento da propriedade intelectual nestas entidades se da por meio da
instituicao de portarias e resolugoes que determinam as politicas institucionais e a forma como
sera protegido e comercializado o seu ativo intelectual (GARNICA; TORKOMIAN, 2009). Por
esse motivo, para este estudo, além da entrevista realizada, foram examinadas as regulamen-
tacOes internas das instituicdes selecionadas, a fim de verificar a existéncia de diretrizes para o
abandono de patentes.

Assim, a partir da compilacao dos dados das 27 instituicoes, conforme a Tabela 2, foram
identificadas: oito universidades sem critérios para a descontinuidade da protecao dos ativos,
nove que ainda pretendem definir esses requisitos em seus atos normativos e dez que ja utilizam
alguma forma de avaliacdo, ainda que esta nao seja objetiva ou esteja formalmente regula-
mentada.

Tabela 2 - Resultado da analise dos dados
RESuLTADO QUANTIDADE %

Possuem critérios para a descontinuidade da protecéo dos ativos (com 10 379
. . . . . . (o)
ou sem normativos institucionais publicados sobre o tema)

Nao possuem, mas pretendem definir critérios para a
I - . 9 33%
descontinuidade da protecao dos ativos

Néao possuem e nao manifestaram intencao de definir critérios
o - . 8 30%
para a descontinuidade da protecéo dos ativos

Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2019)

Inicialmente, entre as universidades que nao possuem critérios, identificou-se que a Uni-
versidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
embora disponham de politica de inovacao aprovada apés o Marco Legal da CT&I, nao fazem
referéncia a possibilidade de deposicao (UFPE, 2019; UNIFESP, 2019). Igualmente, as resolucoes
do Conselho Universitario que regulam a propriedade intelectual das Universidades Federais do
Espirito Santo (UFES), do Para (UFPA) e do Amazonas (UFAM) nao tratam do assunto, porém
estas regulamentagoes sao anteriores a publicacao da referida legislacao (UFES, 2008; UFPA,
2014; UFAM, 2011). Ja a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), a Universida-
de Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Federal de Lavras (UFLA) responderam que
os requisitos nao foram implementados, sendo que esta ultima salientou que o indicador de
inovacao que considera o nimero de patentes das instituicbes de ensino superior é um fator
relevante para a nao adocao de uma politica de abandono.

Com efeito, os principais rankings nacionais e internacionais que avaliam a capacidade
inovativa, seja de universidades ou de outras instituicoes, utilizam como um dos indicadores o
nimero de patentes, a exemplo das metodologias aplicadas pelo SCImago Institutions Rankings
(SCIMAGO RESEARCH GROUP 2018) e pela agéncia de noticias britanica Reuters, baseado
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em dados compilados pela Clarivate Analytics (REUTERS, 2018). Nao obstante, na gestao do
portfélio de patentes, as universidades devem avaliar a possibilidade de exploragdao comercial
desses ativos protegidos e os significativos custos de manutengéo. Ainda que sejam beneficia-
das com a reducao de até 60% no valor de retribuicao ao INPI (INPI, 2017), é um fator a ser
considerado ao se evitar a continuidade de protegoes que nao gerem resultados financeiros
para a entidade publica.

Uma alternativa que as universidades tém adotado para nao ser prejudicadas em rankings
de inovacao que utilizam como indicador o nimero de patentes, depositadas ou concedidas,
sem continuar arcando com as despesas de anuidades junto ao INPI, é a cessao dos direitos
aos inventores.

Neste ponto, a Politica de Inovacao da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
prevé que, a qualquer momento, os inventores poderao assumir com recursos proprios as despe-
sas do ativo intangivel, hipétese em que a instituicao permanecera com a titularidade, e eventual
licenciamento a terceiros devera contemplar o ressarcimento dos valores despendidos (UFRGS,
2019). Da mesma forma, a Resolucéao n. 003/2016 da Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCar)
dispoe que, ainda que os cotitulares ou inventores decidam arcar com os custos de manutengéao,
a patente devera ser preservada no nome da universidade (UFSCAR, 2016). A Instrucao Norma-
tiva n. 03/2018 da Agéncia de Inovacao da UFPR também prevé a cessao de direitos, porém nao
condiciona a que seja mantida a titularidade da universidade (UFPR, 2018).

No tocante as instituigdes que pretendem definir critérios objetivos para a conservacao ou
nao de patentes, a Universidade Federal de Vicosa (UFV) respondeu que, até 2016, manteve
uma cultura de incentivar e proteger os seus bens imateriais, porém, atualmente, esta elabo-
rando normas para o abandono de patentes e outras propriedades intelectuais sem potencial
mercadolégico. Em suas respostas, a Universidade Estadual do Oeste do Parana (UNIOESTE)
e a Universidade Federal do Maranhao (UFMA) afirmaram que todas as patentes sdo mantidas,
nao havendo casos de descontinuidade até entao, porém pretendem rever esse posicionamento.
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) pontuou que estao redigindo uma nova resolucao
que ird detalhar os requisitos para deposicéo por interesse da universidade e, por enquanto,
apenas os depdsitos de patentes indeferidos ou arquivados sem a possibilidade de desarquiva-
mento foram abandonados. A Unicamp, a UFMG, a USP, a Universidade Tecnoldégica Federal
do Parana (UTFPR) e a Universidade Federal do Recéncavo da Bahia (UFRB) informaram que
estao tramitando politicas de inovacao e resolucdes prevendo esta questao.

Conforme demonstrado na Figura 1, a partir da anélise das respostas das dez universidades
que adotam algum critério para o abando de patentes, foram constatados os seguintes emba-
samentos: i) a opinidao do INPI em consulta preliminar sobre a patenteabilidade; ii) a anélise
dos aspectos legais, tecnoldgicos, mercadoldgicos e institucionais; iii) o tempo decorrido entre
o depdsito e a formalizacdo de contrato de licenciamento para a exploracao da invencao; e iv)
o préprio juizo de conveniéncia e oportunidade dos gestores publicos.
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Figura 1 - Critérios utilizados pelas universidades para o abandono de patentes

Consulta de opinido preliminar sobre a
patenteabilidade ao INPI

Tempeo decorrido entre o deposito de
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licenciamento
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Conveniéncia e oportunidade dos gestores
de NITs

Critérios para o abandono de patentes
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Fonte: Elaborada pelas autoras deste artigo (2019)

Entre as universidades que adotam critérios, a UFPR, a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e a Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) mencionaram que, para a tomada
de decisao sobre a manutencao ou nao, utilizam a consulta de opiniao preliminar do INPI sobre
a patenteabilidade. Este servigo, que consiste na realizagéo de busca de anterioridade do estado
da técnica e na avaliacao prévia dos requisitos para a obtencao de patente pelo examinador, é
oferecido pela autarquia federal para todos os pedidos, ainda que sigilosos, possibilitando uma
andlise mais rapida que a tramitagdo normal (INPI, 2015). Assim, a opiniao desfavoravel do
INPI subsidia a decisao pelo abandono do ativo intangivel pelas instituicoes de ensino superior.

Importante destacar a metodologia desenvolvida pela UFSCar, com o auxilio do “Patent
Portfolio Management with IPscore 2.2” do Instituto Europeu de Patentes, para a avaliacao
da continuidade da protecao (MARTINS et al., 2017). Dentre os aspectos analisados, estao o
status legal e os aspectos tecnolégicos, mercadolégicos e institucionais, também adotados pela
UFRGS, além da verificacao de fatores restritivos da comercializagao da invencao, a exemplo da
inexisténcia de anuéncia da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéaria (ANVISA) e de aprovacao
pelo Conselho de Gestao do Patrimoénio Genético (CGEN). A avaliacao é composta por dez
critérios de anélise, cada um formado por cinco assertivas que podem ser pontuadas de um a
cinco e, quando somados, no minimo, 36 pontos a patente serd mantida.

Em relacdo ao status legal, sdo avaliados: a) o prazo de vigéncia da patente, podendo
variar de zero a dois anos restantes até mais de doze anos; b) a amplitude e a abrangéncia das
reivindicacoes, considerando que quanto mais especificas, menos aplicabilidade a patente tera;
e c) a localizacao geogréafica dos mercados interessados na exploracao da tecnologia, no ambito
nacional ou internacional.

No que tange aos aspectos tecnolégicos, examinam-se: a) o grau de inovagao da tecnologia
considerando o cenério atual, analisando se a invencao ainda é inovadora no mercado, se é
apenas uma melhoria em relacao aos inventos ja existentes ou se esta obsoleta; b) a maturidade
tecnoldgica, relacionada a possibilidade de aplicacao na industria, em que se avalia se o invento
ainda nao foi objeto de testes, se ja teve testes laboratoriais ou se esta na etapa de producao em
larga escala; e c) o grau de investimento que a indistria deve ter para a exploracao da tecnologia.
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Quanto aos aspectos institucionais, atribui pontuacao ao grau de interesse dos pesquisadores
em continuar o desenvolvimento da invencao e a existéncia de investimentos na pesquisa, seja
por recursos proprios da entidade, 6rgao de fomento ou empresas. O estudo de Brito e Fausto
(2015) mencionou o trabalho realizado por uma consultoria, em conjunto com a UFRJ, para a
definicao de critérios, os quais, embora nao tenham sido implementados na rotina da instituicao
por diversos fatores, contemplavam a analise do perfil do inventor quanto aos contatos com
potenciais interessados no licenciamento, a sua disponibilidade, experiéncias com propriedade
intelectual e com o mercado.

Por fim, a metodologia aplicada pela UFSCar abrange a questao mercadoldgica, analisando
o histérico da equipe de transferéncia de tecnologia quanto a possibilidade de firmar um con-
trato de licenciamento, considerando se nao tiveram retorno de empresas; se este foi negativo;
se foi positivo, mas nao licenciado; se houve mais de um interessado, mas também nao foi
efetivada a contratacdo ou se houve licenciamento posteriormente rescindido. Ademais, avalia
o potencial de mercado atual da patente, tendo como base a existéncia ou nao de concorrentes
com a mesma tecnologia.

Cumpre destacar que uma invencao s6 é considerada uma inovagao quando alcanca o
mercado. Segundo o Manual de Oslo (2005, p. 56), “[...] um aspecto geral de uma inovacao é
que ela deve ter sido implementada. Um produto novo ou melhorado é implementado quando
introduzido no mercado’. Nesse contexto, é possivel perceber o que os autores denominam de
vale da morte, que ¢ a distancia entre o que se faz em termos de PD&I nas ICTs, especialmente
as invencoes desenvolvidas, e a geracao de uma inovacao tecnolégica que atenda as necessi-
dades do setor produtivo (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).

Focados no potencial de exploracao comercial da invencao, algumas universidades adotam
a relacao entre o tempo de depdsito da patente e a possibilidade de efetivagao de um contrato
de licenciamento da tecnologia como fundamento para a tomada de decisao. Nesse aspecto, o
gestor do NIT da Universidade Federal de Itajuba (UNIFEI) revelou que, na proposta de regula-
mentacao, que ainda esta tramitando institucionalmente, a Comissao de Propriedade Intelectual
avaliara a possivel interrupcao da manutencao quando, apés trés anos do depésito, nao sendo
o caso de cotitularidade com outra entidade, nenhum contrato de licenciamento foi firmado.

Na mesma linha, a Universidade Federal Fluminense (UFF) considera a possibilidade de
deposicao apos dois anos do depdsito da patente, quando nao licenciada, prazo este que sera
ampliado para cinco anos com a nova norma sobre propriedade intelectual que esta para ser
publicada. Informou que ja abandonou dois pedidos de patente com base na regra atual e que
as licenciadas sdo mantidas até o término do prazo de vigéncia do titulo de propriedade conce-
dido. Por fim, a Resolucao n. 33/2018 da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) determina
que, transcorridos doze meses ou mais do protocolo no INPI, inexistindo a internacionalizagao
da protecao por meio do Tratado de Cooperacao em Matéria de Patentes (PCT) e proposta
de licenciamento da tecnologia no periodo, o Comité Institucional de Propriedade Intelectual
decidira pelo abandono (UFPEL, 2018).

De fato, a possibilidade de licenciamento da patente destaca-se entre os principais fatores de
avaliacao adotados. Neste ponto, verificou-se que algumas universidades, a exemplo da UFBA
e da UFSCar, langam mao da solicitacdo de oferta de licenca pelo INPI, nos termos dos artigos
64 a 67 da Lei n. 9.279/1996. Trata-se de um procedimento criado com o intuito comercial,
pois incentiva a exploracao da patente por terceiros interessados (INPI, 2015). Salienta-se que
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essa pode ser considerada uma estratégia de gestao dos NITs para a reducao das despesas com
o portfélio de patentes, tendo em vista que, a partir do oferecimento publico até a concessao
da primeira licenca, as anuidades vincendas sao reduzidas a metade do valor.

Afora isso, constatou-se que algumas instituicbes ainda nao apresentam critérios objetivos,
realizando uma anélise pautada no juizo de conveniéncia e oportunidade da Administragao
Publica, a exemplo da Universidade Federal de Uberlandia (UFU). A Resolucao n. 01/2011,
que trata da politica de propriedade intelectual da UFRJ, refere-se apenas a “falta expressa e
justificada de interesse” da universidade na continuidade do ativo intangivel sem que sejam
detalhados expressamente os requisitos, uma vez que estes ainda nao foram implementados
na rotina do NIT (UFRJ, 2011). Ademais, a Portaria n. 006/2018 da Pré-Reitoria de Pesquisa,
Criacéo e Inovacao da UFBA (2018) refere que “[...] as patentes mantidas com recursos da UFBA
e nao licenciadas a terceiros serdo avaliadas para analisar a conveniéncia de sua manutencao
ou interrupcao”’. Nesse sentido, insta ressaltar a prépria previsao do artigo 16, § 1°, inciso IV
da Lei n. 10.973/2004 que, ao tratar da competéncia dos NITs, menciona a atribuicao de “[...]
opinar pela conveniéncia e promover a protecao das criagdes desenvolvidas na instituicao”

(BRASIL, 2004).

Por fim, outro fator importante a ser ponderado nas decisdes sobre o abandono é o custo
de manter o bem imaterial. Isso porque, o principio da eficiéncia, norteador da gestao publica,
determina que as atividades estatais sejam desenvolvidas com presteza e qualidade, porém
com o menor desperdicio de dinheiro e de investimentos possivel, uma vez que se trata de
um interesse da coletividade (CARVALHO, 2017). Ou seja, as universidades devem avaliar
se os gastos com a patente, considerando os recursos financeiros, materiais e humanos aloca-
dos nessa atividade, sdo compensados com os beneficios oriundos da mesma, a exemplo da
possibilidade de recebimento de royalties em contrato de licenciamento para a sua exploracao
comercial. Este critério, inclusive, constava no trabalho proposto para a UFRJ que nao chegou
a ser implementado na préatica (BRITO; FAUSTO, 2015).

4 Consideragoes Finais

O estudo objetivou analisar os critérios adotados por universidades publicas brasileiras
para a manutencao ou o abandono de patentes, depositadas ou concedidas. De forma geral,
concluiu-se que, embora boa parte das instituicoes selecionadas tenha demonstrado interesse
em estabelecer condi¢des para o abandono de patentes, a maioria ainda nao implementou, de
fato, uma metodologia para anélise dessa questao nas suas rotinas de atividades, corroborando
os achados na pesquisa realizada por Brito e Fausto em 2015.

A partir da pesquisa, foram identificados cinco principais fatores que podem servir como
embasamento da deposicao de patentes: i) a consulta de opiniao preliminar do INPI sobre a
patenteabilidade; ii) a andlise dos aspectos legais, tecnolégicos, mercadolégicos e institucionais;
iii) o tempo decorrido entre o depdsito e a formalizacao de contrato de licenciamento para a
exploracao da invencao; iv) o custo de protecao; e v) o préprio juizo de conveniéncia e opor-
tunidade dos gestores publicos.

Considerando que os rankings que avaliam a capacidade de inovagao das instituicbes, em
geral, utilizam como um dos indicadores o nimero de patentes, a cultura da preservacao de
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todos os ativos intangiveis, ainda que nao gerem retorno econémico, costuma ser adotada pelas
instituicoes brasileiras de ensino superior. Ou seja, a possibilidade de abandono das protecoes
com baixo potencial mercadolégico nao tem sido ponderada pelos gestores de NITs em prol de
se obter um melhor desempenho nas mencionadas classificagoes.

Cumpre apontar esse fator como uma limitagdo da presente pesquisa, pois, em razao
disso, poucas universidades questionadas contribuiram com critérios de andlise ja definidos
e implementados nas rotinas de trabalho. Por outro lado, algumas instituicobes mencionaram
como solucao desse impasse a possibilidade de cessao de direitos ao inventor para que este
assuma as despesas de manutencao com seus recursos proprios, desde que preservado o nome
da universidade na titularidade do bem junto ao INPI.

5 Perspectivas Futuras

Os achados do presente estudo podem impulsionar o desenvolvimento de uma metodologia
que contemple critérios objetivos para o abandono de patentes a serem adotados nas avaliagoes
realizadas pelos NITs, considerando que algumas instituicoes ja demonstram o interesse em
implementa-los ou estao tramitando uma regulamentacao interna com essa finalidade. Pres-
supoOe-se que, com uma definigao institucional, seja possivel ampliar a conscientizacao quanto
ao principal objetivo do sistema de patentes, que é o de valorizar o conhecimento aplicado ao
desenvolvimento de novos produtos e/ou processos que serao implementados como inovagoes
para o mercado. Se as pesquisas objetivarem atender as demandas sociais, ambientais, tecno-
légicas e tornarem-se solucdes vidveis, a transferéncia de tecnologia podera ser mais viavel e
promovera a captagao de recursos para a manutencao dos pedidos de patente das instituigoes.

Tendo em vista um cenério de escassez de recursos e de reducdo de investimentos em
universidade publicas, agravada pela crise mundial decorrente da pandemia do coronavirus
(COVID-19), tal medida se torna fundamental para uma gestao eficiente dos recursos puablicos.
Isso em razao da importancia de se manter, no portfélio de patentes, apenas aquelas que sejam
capazes de trazer beneficios para a propria entidade, por meio dos resultados financeiros de
licenciamentos, e para a sociedade como um todo em termos de inovagao.
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