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Resumo

Este trabalho pretende analisar o processo de licenciamento de patentes em sete Instituigdes Cientificas, Tecnoldgicas
e de Inovagao (ICTs) do Estado do Rio de Janeiro, identificando seus avancos e obstaculos, a partir de entrevistas
nos Nuicleos de Inovacao Tecnolégica (NIT). O referencial teérico utilizado foi o Modelo da Hélice Triplice e a
metodologia pautou-se na pesquisa qualitativa, com entrevistas semiestruturadas nos NITs. Os principais obstaculos
identificados quanto aos licenciamentos de patentes estdo de acordo com pesquisas anteriores realizadas sobre o
tema, com destaque para a caréncia de profissionais exclusivos para comercializacéo de tecnologias nos NITs, a ndo
valoracgao de tecnologias e a utilizagéo incipiente de vantagens econémicas financeiras dos contratos. Foi analisada
a influéncia da natureza juridica dos NITs quanto aos resultados de licenciamentos de patentes obtidos. As ICTs com
natureza privada ou publica estadual, apesar de demonstrarem maior direcionamento ao mercado, nao apresentaram
melhores resultados que as instituicoes publicas federais.
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Abstract

This paper aims to understand the patent licensing process in seven Scientific, Technological and Innovation Institutions
(ICT) in the state of Rio de Janeiro, identifying their advances and obstacles, based on interviews in the Technological
Innovation Centers (NIT). The theoretical reference used was the Triple Helix Model and the methodology was guided
by qualitative research. The main obstacles identified in terms of patent licensing are in line with previous research
on the topic, with emphasis on the lack of exclusive professionals to commercialize technologies at NITs, the non-
valuation of technologies and the incipient use of economic and financial advantages of contracts. The influence of
NITs legal natures on the results of patent licenses obtained was analyzed. ICTs with private or public state nature,
despite showing greater market orientation, did not present better results than the federal public ones.
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O Licenciamento de Patentes nas Instituices Cientificas, Tecnolédgicas e de Inovagéo do Estado do Rio de Janeiro

1 Introducéo

A Transferéncia de Tecnologia (TT) gerada nas Instituicées Cientificas, Tecnolégicas e de
Inovacao (ICTs) pode ser conceituada como “[...] transferéncia de conhecimento técnico e
cientifico entre a sua formacao e o seu emprego, em uma dada reuniao de fatores de produ-
cao, mediante negdcio sujeito as condicgoes legais” (FONTES, 2011, p. 276). Ela pode ocorrer
por diversos mecanismos (licenciamento, acordos de parceria de pesquisa, desenvolvimento e
inovacao, etc.) e beneficia a sociedade que tem acesso a inimeras inovacdes capazes de me-
lhorar sua qualidade de vida. Em adicao, a transferéncia de conhecimento cientifico ao setor
produtivo é um elemento-chave para enfrentamento da concorréncia no mercado internacional

(CASTRO, 2015).

Ha diversos obstaculos associados a consecucao do processo de transferéncia de tecno-
logia. Greiner e Franza (2003) destacam trés barreiras: as técnicas, envolvendo tecnologias
nunca antes utilizadas; as regulatérias, quando a tecnologia precisa atender as especificacoes
governamentais existentes ou quando nao se aplicam aquelas; e as barreiras relacionadas aos
recursos humanos, as mais dificeis de serem superadas.

Os Nucleos de Inovacao Tecnolodgica (NITs) sao os érgaos responsaveis por desenvolver
estudos e estratégias para a transferéncia de inovacao pela ICT, promover e acompanhar o
relacionamento da ICT com empresas e realizar a transferéncia da tecnologia produzida na
instituicao (BRASIL, 2016). Dessa maneira, se faz relevante compreender os desafios desses
6rgaos na realizacao da TT.

Diferentes pesquisas foram realizadas com o intuito de compreender como ocorre a TT nas
ICTs a partir da atuacao do NIT. Dias e Porto (2014), em pesquisa realizada na Agéncia USP
de Inovacao, enfatizam a falta de conhecimento da comunidade académica sobre o patentea-
mento e a titularidade da propriedade intelectual, o que afasta a possibilidade de transferir as
novas tecnologias. Além disso, os autores apontam que falta uma estratégia agressiva de co-
mercializacao do conhecimento e de tecnologias gerados, que poderia incluir apresentagao do
portfélio tecnolégico da universidade para as empresas, visitas a sua infraestrutura, realizacao
de pesquisas de mercado, etc. (DIAS; PORTO, 2014).

Ja Ferreira, Ghesti e Braga (2017) analisaram os desafios para a transferéncia de tecno-
logia na Universidade de Brasilia e identificaram como gargalos: a alta taxa de rotatividade
de pessoal, a falta de mapeamento tecnolégico interno da universidade, a busca por parceiros
apenas apos a protecao dos ativos, a falta de metodologia de valoracao de tecnologias, a falta
de metodologia de pagamento de royalties, entre outras.

No entanto, observa-se que ha poucos trabalhos sobre os desafios da TT focados em
diferentes ICTs do Estado do Rio de Janeiro. Esse estado se destaca, pois possui importantes
universidades e institutos de pesquisa, alto desempenho econémico e uma legislagéo estadual
de inovacao (RIO DE JANEIRO, 2008) alinhada a Lei Federal de Inovacao (BRASIL, 2004;
BRASIL, 2016).

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o processo de transferéncia de tecnologia
via licenciamento de patentes realizado em sete ICTs do Estado do Rio de Janeiro. Por meio
de entrevistas com os gestores e/ou profissionais que estao a frente das agoes de transferéncia
de tecnologia dos NITs, busca-se identificar os principais obstaculos e as oportunidades desse
processo.
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2 Metodologia

A presente pesquisa foi realizada a partir de pesquisa bibliografica, documental e levanta-
mento de dados por meio de entrevistas, sendo classificada como qualitativa.

O referencial tedrico é pautado pelo Modelo da Hélice Triplice, porque a Lein. 10.973/2004
(BRASIL, 2004), ao estabelecer medidas de incentivo a inovacao, o faz priorizando as relagoes
entre trés atores principais: universidades (incluidas na definicao de ICT), empresas e governo,
que também sao mencionados no modelo. Esses trés atores, de acordo com o referencial da
Hélice Triplice, tém fungodes sociais especificas, mas, ao tratar de inovagao, possuem uma siner-
gia que hibridiza seus papéis tradicionais, tendo como desdobramento crescimento econémico
e desenvolvimento social por meio do empreendedorismo (ETZKOWITZ, 2013; ETZKOWITZ;
ZHOU, 2017).

De acordo com Etzkowitz (2010), no Modelo da Hélice Triplice, cada um dos trés atores
passa a aprender com os demais e a acumular parte do papel destes. A universidade assume
o papel da industria ao desenvolver capacidades internas de negdcio e atuar diretamente na
transferéncia de tecnologia. As empresas assumem papéis tipicos de universidades ao investirem
em centros de treinamento, pesquisa e desenvolvimento. O governo atua como um investidor

de risco ao apoiar programas de venture capital, como os conduzidos pela Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP) no Brasil (ETZKOWITZ, 2010).

A sobreposicao de papéis entre os trés atores principais no Modelo da Hélice Triplice,
porém, nao retira do governo seu papel classico de regulador e garantidor das relaces con-
tratuais, tampouco das empresas, quanto ao protagonismo na producao de bens e servicos
(ETZROWITZ; ZHOU, 2017).

A Heélice Triplice se distingue de outras teorias que valorizam o papel das empresas ou do
governo na promocao da inovacao, ao colocar a universidade no mesmo patamar das outras
hélices — empresas e governo (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). Por essa razao, esse arcabouco se
adequa ao enfoque do presente trabalho, pautado pela transferéncia de tecnologia sob a ética
da oferta pelas ICTs e nao sob a 6tica da demanda pelas empresas.

Com tal enfoque de pesquisa, ndo se considerou utilizar as propostas de Hélice Quadrupla
(sociedade) e Quintupla (ambiente). No que se refere a Hélice Quadrupla, que inclui a dimensao
da sociedade civil, cultura e midia, a sociedade é vista como um ator central no processo de
inovacao, capaz de escolher seus rumos e de incentivar seu desenvolvimento (MINEIRO et al.,
2018). Ja a Hélice Quintupla, além de acumular o avanco empreendido nas propostas teéricas
anteriores, inclui a discussao da sustentabilidade ambiental e do papel da inovagao frente as
mudangas climéticas. Em outras palavras, a inovacao deve enfrentar os desafios relacionados
a preservacao e a recuperacao do meio ambiente, aliada a justica social e ao desenvolvimento
economico (CARAYANNIS; BARTH; CAMPBELL, 2012).

A teoria da Hélice Triplice igualmente se adapta melhor a proposta da presente pesquisa,
pois permite a énfase em érgaos intermediarios (como os NITs), capazes de fomentar a relagao
entre os vértices da Hélice. Autores, como Jonhson (2008), apontam que os 6rgaos interme-
diarios contribuem para estimular as relacoes entre universidade-empresa-governo, enfrentando
os desafios organizacionais e culturais envolvidos na articulacao de tais atores.

Essa teoria subsidiou a elaboracao do roteiro de perguntas das entrevistas semiestrutura-
das realizadas com gestores e/ou profissionais que estao a frente das agoes de transferéncia de
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tecnologia nos NITs pesquisados. As entrevistas, realizadas entre setembro de 2019 e janeiro
de 2020, consideraram a influéncia conjunta da ICT, do governo e das empresas no processo
de transferéncia de tecnologia. A obtencdo de dados secundarios ocorreu por meio da coleta
de informacoes disponiveis nos sitios eletronicos dos NITs, documentos institucionais, artigos,
leis, etc.

Para a selecao das ICTs analisadas na pesquisa, inicialmente foram consideradas como po-
pulacao as 37 ICTs localizadas no Estado do Rio de Janeiro que preencheram o Formulério para
Informacoes sobre a Politica de Propriedade Intelectual das Instituicbes Cientificas, Tecnolégicas
e de Inovacao do Brasil (FORMICT), ano-base 2018. Em seguida, foi realizada uma pesquisa
pelo sistema Busca Web, na base de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), sendo excluidas da populagao inicial aquelas ICTs que nao realizaram ao menos um
depdsito de pedido de patente no Brasil no periodo entre 1°/01/2000 e 31/12/2018.

Posteriormente, foram excluidas as ICTs que informaram que nao tiveram ao menos um
contrato de transferéncia de tecnologia via licenciamento de patentes assinado entre 1°/01/2014
e 31/12/2018, que é o periodo considerado para anélise da pesquisa. Durante esse periodo,
ocorreu a publicacao da Lei n. 13.243/2016, que alterou a Lei n. 10.973/2004 (Lei Federal de
Inovacao — LFI) em vérios pontos e impactou as acoes de transferéncia de tecnologia das ICTs.
Dessa forma, pretendeu-se obter uma melhor apuracéo da influéncia da referida lei nas acoes
de TT das ICTs pesquisadas, antes e apds sua alteragao.

Buscou-se garantir que as instituicdes selecionadas tivessem naturezas juridicas diversas,
com ao menos uma ICT publica federal, uma ICT publica estadual e uma ICT privada sem fins
lucrativos. A escolha dessas instituigoes teve como propésito responder se a sua natureza interferia
com a capacidade de licenciar patentes. Apds a aplicacao dos critérios apontados acima, foram
selecionadas sete ICTs para terem seus correspondentes NITs analisados na pesquisa: Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (Agéncia UFRJ de Inovacao); Pontificia Universidade
Catdlica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) (Agéncia PUC-Rio de Inovacao); Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (UERJ) (InovUerj); Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO) (NIT-INMETRO); Instituto Nacional de Tecnologia (INT) (NIT-INT); Comissao Na-
cional de Energia Nuclear (CNEN) (NIT Sede); e Fundacao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) (Gestec).

Quando as ICTs selecionadas possuiam mais de um NIT no Estado do Rio de Janeiro,
como nos casos da Fiocruz e da CNEN, optou-se por realizar as entrevistas no NIT responsavel
por centralizar e apoiar as acoes de Propriedade Intelectual e Transferéncia de Tecnologia das
demais unidades. Na Fiocruz, a entrevista foi realizada na Gestec e na CNEN no NIT-Sede.

Diferentes temas foram tratados nas entrevistas com os gestores dos NITs: politicas de
inovacao das ICTs; aproximacao ICT-empresa para TT; formas de TT priorizadas pelos NITs;
politicas publicas para licenciamento de patentes; influéncia do Novo Marco Legal' da Ciéncia
Tecnologia e Inovacgao (CT&I) para TT, estudos e estratégias dos NITs para TT; valoracao de
tecnologias; influéncia da natureza juridica das ICTs para TT; profissionais exclusivos paraa TT
nos NITs; acoes de divulgacao para licenciamento; apoio juridico ao NIT; resisténcias internas
ao NIT; reparticao de receitas de TT; parcerias com fundagdes de apoio para gestao de receitas
de TT; exclusividade nos contratos; e vantagens econdmicas financeiras dos contratos.

1A Lein. 13.243/2016, a Emenda Constitucional n. 85/2015 e o Decreto n. 9.283/2018 compdem o chamado Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacao no
Brasil.
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Nesta pesquisa, as entrevistas foram realizadas apenas com os gestores e/ou profissionais
que estao a frente das agoes de transferéncia de tecnologia dos NITs selecionados, nao sendo
ouvidos pesquisadores ou outros servidores das ICTs. Dessa forma, as informagoes levantadas
nas entrevistas estdo condicionadas as opinides de um grupo restrito de profissionais. Porém,
esses profissionais sao os responsaveis pela gestao do conhecimento e pelo estimulo a inovacao
nas ICTs, o que valida a sua escolha.

3 Resultados e Discussédo

O presente item aponta os resultados das pesquisas bibliograficas, documentais e das en-
trevistas realizadas com os gestores dos sete NITs analisados. A discussao é dividida em subitens
de acordo com os principais temas abordados durante as entrevistas.

3.1 Politicas de Inovacéo das ICTs

Das sete ICTs pesquisadas, cinco (INT, 2014; CNEN, 2019; INMETRO, 2017; UERJ, 2019;
FIOCRUZ, 2018) continham Politicas de Inovacao vigentes. A UFRJ possuia uma Politica de
Propriedade Intelectual (UFRJ, 2011), porém, ja havia uma minuta de Politica de Inovacao
em tramitagdo para aprovacao na universidade. Ja a PUC-Rio, tnica ICT privada analisada na
pesquisa (nao obrigada pela LFI a instituir Politica de Inovagao), possuia uma Portaria (PUC-
-Rio, 1999) que estabelecia normas sobre direitos de propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia. De acordo com o entrevistado, esse documento estava sendo revisado sob a ética
do Novo Marco Legal da CT&l, para que se tornasse uma Politica de Inovacao.

Em quatro ICTs analisadas (UFRJ, INT, PUC-Rio e INMETRO), as Politicas e/ou documen-
tos vigentes estavam sendo atualizados de acordo com as exigéncias recentes da legislacao de
inovacao. Nas outras trés ICTs pesquisadas (CNEN, UERJ e FIOCRUZ), as Politicas de Inovacao
tinham sido criadas ou revisadas entre 2018 e 2019.

Nota-se que esse movimento de criacao e de atualizacao de Politicas de Inovacao nas ICTs
fluminenses se intensificou justamente a partir de 2018, ano em que o Decreto n. 9.283/18 foi
criado, regulamentando a LFI e a Lei n. 13.243/16. No Decreto, a implementacao de politicas de
inovagao nas ICTs passou a ser condicao para recebimento de recursos putblicos (BRASIL, 2018).

Embora essas Politicas atendam a determinacao legal, ndo é possivel perceber as estratégias
das ICTs quanto a TT em seus textos. Essa lacuna talvez pudesse ser suprida com a elaboracao
de normativos internos que as regulamentassem, como vem ocorrendo na Fiocruz, de acordo
com as informagdes obtidas por meio das entrevistas.

Cruz et al. (2020) chegaram a conclusoes préximas ao analisar as Politicas de Inovacao Tecno-
légicas de trés ICTs brasileiras (nao identificadas) quanto a transferéncia de tecnologia. Os autores
constataram reduzida aplicabilidade do marco legal da inovagao nesses documentos e apontaram
a caréncia de informacoes sobre as formas de celebracao de contratos e de acordos, setores envol-
vidos no processo, porcentagem minima garantida as partes na transferéncia, entre outros.
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3.2 Aproximagéo ICT-empresa para TT e Formas de TT Priorizadas pelos NITs

A maioria dos entrevistados apontou que usualmente ha pouco contato entre ICTs e empre-
sas desde o inicio das pesquisas até o depdsito das patentes correspondentes. Isso demonstra
que durante a fase de desenvolvimento das pesquisas é dada pouca énfase a possibilidade de
comercializacdo futura do conhecimento gerado. Quando ocorria, a aproximacao inicial entre
ICT e empresa era realizada majoritariamente pelos pesquisadores, sem que buscassem apoio
dos NITs. Em apenas uma das ICTs (UERJ), foi informado que o NIT seria o responséavel direto
pela aproximacao com empresas ainda durante a fase de pesquisas. Segundo o entrevistado,
trata-se de um modelo préprio de operacao do NIT (InovUerj), que procura regularmente os
pesquisadores da universidade para tentar identificar oportunidades de TT.

Jéa as acodes de licenciamento de patentes (depositadas ou concedidas) eram mais signifi-
cativas em parte dos NITs pesquisados. O NIT-INT possui procedimentos internos que sao exe-
cutados na busca de parcerias comerciais para tecnologias protegidas. O NIT-INMETRO realiza
estudos sobre mercados potenciais para tecnologias desenvolvidas, gerando notas técnicas que
subsidiarao a decisao sobre TT pelas instancias superiores. A Fiocruz possui um setor de Infor-
macao Tecnolégica em seu NIT (Gestec) que desenvolve trabalhos de prospeccao cientifica e
tecnoldgica, econdmica e de mercado para identificar parcerias. Os NITs da UERJ e da PUC-Rio
priorizavam acOes mais diretas de aproximagao com empresas, como rodadas de negdcios? ou
eventos de matchmaking®, para divulgar as criagdes de suas ICTs e incentivar a TT.

Como comportamento comum a todos os NITs pesquisados quanto a acoes de incentivo a
TT, foram apontadas a participacdo em eventos e a divulgacao de tecnologias protegidas com
potencial de comercializacao nos sitios eletronicos das ICTs.

Sobre as diversas formas de TT, verificou-se que o licenciamento de direitos de propriedade
intelectual envolvendo patentes era usualmente pouco explorado. Por outro lado, os Acordos
de Parceria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacao foram apontados como mais frequentes.
Para Muraro (2020), esses acordos representam um instrumento de grande importancia no
Marco Legal da CT&I por permitirem, por exemplo, arranjos juridicos para criagao de ambientes
promotores de inovagao, como polos ou parques tecnoldgicos. Isso indica que, apesar de inci-
pientes, em muitos casos, as relagoes universidade-empresa no Rio de Janeiro estdo ocorrendo,
principalmente a partir das parcerias, hibridizando os objetivos de cada uma dessas instituigoes,
em consonancia com as propostas do Modelo da Hélice Triplice.

3.3 Politicas Publicas Voltadas para o Licenciamento de Patentes e
Influéncia do Novo Marco Legal da CT&l

O Novo Marco Legal da CT&lI e o Programa de Apoio a Projetos de NITs da Fundacao Carlos
Chagas Filho de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) foram apontados
pela maioria dos entrevistados como exemplos de politicas publicas relevantes para as agdes
de TT das ICTs, entre as quais os licenciamentos de patentes.

O Programa de Apoio a Projetos de NITs da Faperj, realizado em 2018, foi considerado
especialmente positivo para as acdes de TT por quatro ICTs pesquisadas (CNEN, PUC-Rio,

2 Eventos organizados para identificar oportunidades de comercializacao das tecnologias da ICT junto as empresas.
3 Eventos de matchmaking, no contexto empregado pelo entrevistado, se assemelham a rodadas de negécios. Os pesquisadores apresentavam as tecnologias, e as
empresas apontavam as suas demandas. Ap6s debate entre ambos, buscava-se firmar algum tipo de parceria.
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INMETRO e UERJ) em razao de permitir a prospecgao de mercado, os planos para transferéncia
de tecnologia e os estudos de viabilidade técnica, comercial e econémica. Ademais, a Faperj
também apoiou outras acoes direcionadas aos NITs fluminenses, por meio do Programa de
Apoio aos Nucleos de Inovacgao Tecnolégica no Estado do Rio de Janeiro realizado nos anos
de 2012, 2013, 2014 e 2016. Porém, esse Programa estava mais focado na criacao e amplia-
cao dos NITs, sendo que todos analisados nesta pesquisa foram beneficiados ao menos uma
vez pelos editais da Fundacao®. Essas acoes demonstram a atuacao do governo estadual no
estimulo aos NITs para promocao da inovacao e transferéncia de tecnologia, nos moldes da
Teoria da Hélice Triplice.

Quanto a influéncia do Novo Marco Legal da CT&I para as acoes de TT das ICTs foram
observados posicionamentos variados. Para a ICT privada da amostra (PUC-Rio), as contribuicoes
do Novo Marco Legal da CT&lI sao reduzidas, pois antes dele ja havia significativa flexibilidade
e autonomia para a execucao das atribuicoes do NIT. Para a ICT publica estadual da amostra
(UERJ), nao houve alteragéo significativa na forma como as atividades de TT vinham sendo
conduzidas. Para as demais ICTs pesquisadas (UFRJ, INT, CNEN, INMETRO e FIOCRUZ - todas
publicas federais), o Novo Marco Legal da CT&lI trouxe contribuigoes significativas, com destaque
para a maior seguranca juridica dos contratos de TT, a simplificacao de tramites burocraticos e
o esclarecimento de regras. Destaca-se aqui o maior impacto da legislacao recente sobre CT&I
nas ICTs publicas federais.

3.4 Estudos e Estratégias dos NITs para TT, Valoracéo de Tecnologias e
Influéncia da Natureza Juridica das ICTs para a TT

A maioria dos entrevistados apontou a existéncia de algum estudo prospectivo ou analise
de mercado nos NITs. Contudo, verificou-se que muitas dessas agoes ocorriam apenas esporadi-
camente. Ao tratar de métodos de valoracao de tecnologias, apenas o entrevistado da InovUerj
informou utilizar efetivamente essas ferramentas, com o auxilio de uma consultoria externa. Nos
demais NITs, usualmente, era realizado algum tipo de avaliacao de tecnologias ou comparagoes
com padrdes utilizados no mercado para tecnologias similares. As principais razdes apontadas
para a nao utilizacdo de métodos de valoracao foram: equipes reduzidas, falta de profissionais
familiarizados com os métodos nos NITs e dificuldades para levantamento de dados.

Essa é uma importante limitacdo dos NITs analisados, dado que uma das etapas funda-
mentais para a negociacao de um invento é a valoragao de patentes e tecnologia (FERREIRA;
SOUZA, 2019). Para Ferreira e Souza (2019), a valoracao deve considerar critérios de elegi-
bilidade da tecnologia a ser licenciada, aspectos legais que possam impedir a negociacao e
diferenciais competitivos a serem explorados comercialmente pelas empresas.

Os entrevistados foram questionados sobre a influéncia da natureza juridica das ICTs nas
acoes de TT executadas pelos NITs. A ICT privada da amostra (PUC-Rio) apontou que ha
autonomia do NIT dentro da universidade e uma baixa burocracia associada as atividades de
negociacao e de contratacao. Segundo o entrevistado da AGI/PUC-Rio, é permitido ao NIT fazer
tudo o que a lei nao proiba. Nesse caso, embora os contratos passem por um assessor juridico
da universidade, sequem com uma justificativa do NIT diretamente para assinatura do Reitor.
Essas caracteristicas foram apontadas pelo entrevistado da AGI/PUC-Rio como vantagens desta

4 Por meio dos editais de 2012, 2013, 2014, 2016 ¢ 2018 foram oferecidos recursos totais de R$ 9,0 Milhdes.
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ICT de natureza privada sobre as publicas. Na ICT publica estadual da amostra (UERJ) nao
foram apontadas desvantagens para a TT associadas a sua natureza juridica. Foi destacada a
boa articulagao do NIT com outras areas da universidade e sua proximidade com a Procura-
doria Juridica, como elementos de simplificacao e agilidade dos processos. Porém, segundo o
entrevistado, essas vantagens estariam associadas a forma de gestao do préprio NIT, nao sendo
influenciadas pela natureza juridica da universidade.

Nos NITs das ICTs publicas federais predomina a percepcao de que ha maior lentidao e
burocracia nos processos, bem como menor autonomia para a tomada de decisao, quando
comparados a uma ICT privada. Foram destacadas a necessidade de tramitacao de documentos
por varias instancias da ICT (agravada nas instituicbes de maior porte) e a obrigacao de fazer o
que é estritamente determinado por lei. Essas desvantagens, porém, foram descritas pelas ICTs
publicas federais como possiveis de serem administradas.

Cabe registrar que o Novo Marco Legal da CT&lI trouxe simplificagcéo de regras e flexibili-
zagao de tramites burocraticos na visao da maioria dos entrevistados dessas ICTs. No entanto,
fica claro que a autonomia de decisao que o NIT de uma ICT privada possui para realizar suas
acoes de TT dificilmente seria obtida pelos NITs das ICTs publicas. Percebe-se aqui que o papel
empreendedor exigido de uma ICT na Teoria da Hélice Triplice sofre a influéncia de sua natureza
juridica, em favor dos entes privados. Para empreender, a ICT precisa, em algum grau, assumir
papéis de empresa. O fato de uma ICT ja ser um ente privado, mesmo que sem fins lucrativos,
parece ampliar a zona de intersecao das hélices universidade e empresa, facilitando as agdes
de TT como um todo, embora nao necessariamente relacionadas ao licenciamento de paten-
tes. Por outro lado, no Brasil, a capacidade de pesquisa e desenvolvimento das ICTs publicas é
consideravel, sendo as maiores depositantes de pedidos de patentes do pais (INPI, 2018). Esse
fator precisa ser considerado e certamente influencia o desempenho de TT das instituicoes.

3.5 Profissionais de TT nos NITs e Acées de Divulgacéo para Licenciamento

Na maioria dos NITs pesquisados nao foi apontada a existéncia de profissionais dedicados
unicamente as acoes de TT, especificamente quanto a divulgacao, negociacao e comercializacao
das tecnologias. Todos, porém, informaram possuir profissionais com capacidade para realizar
atividades relacionadas a TT. Os entrevistados afirmaram que a indisponibilidade de profissionais
dedicados exclusivamente a TT dificulta a negociacao das tecnologias protegidas com empresas
e obriga os proprios gestores dos NITs, ja sobrecarregados, a assumirem grande parte dessa atri-
buicao. Segundo Santos (2009), a presenca de profissionais nos NITs com experiéncia relevante
em areas relacionadas ao mercado e negdcios amplia as chances de se obter éxito em acordos
de licenciamento. Ainda, segqundo a autora, profissionais com experiéncia em licenciamento
compreendem as necessidades do negécio, o risco tecnoldgico, de mercado e os ciclos de vida
de produtos, promovendo acordos benéficos para todos os envolvidos (SANTOS, 2009).

A divulgacao pelos NITs das tecnologias para licenciamento, usualmente, ocorria via sitios
eletronicos (vitrine de tecnologias), eventos ou matérias jornalisticas. Embora a vitrine de tecno-
logias seja uma forma de divulgacao amplamente utilizada, os entrevistados relataram um baixo
retorno dessa iniciativa. Agoes de divulgacao de forma presencial, como eventos que reinam
profissionais dos NITs, pesquisadores das ICTs e profissionais das empresas foram apontadas pelos
entrevistados, principalmente na UERJ e na PUC-Rio, como tendo maiores chances de sucesso.
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3.6 Apoio Juridico ao NIT e Resisténcias a sua Atuacéo

Quanto ao apoio juridico, os NITs da CNEN e do INMETRO informaram que nao possuem
advogados na equipe. Nos demais casos, embora houvesse pelo menos um advogado nos NITs,
nem sempre havia atuagao em tempo integral. Cabe destacar o bom relacionamento apontado pela
maioria dos NITs das ICTs publicas com suas Procuradorias Juridicas. A ICT privada da amostra
(PUC-Rio) declarou ainda contar com o apoio adicional de um escritério externo de advocacia.

Houve consenso por parte dos entrevistados acerca da importancia do assessoramento
juridico para as acoes de transferéncia de tecnologia conduzidas pelos NITs. No caso dos NITs
das ICTs publicas, ainda existiram relatos sobre a constru¢ao de modelos de contratos mais
adequados as diversas modalidades de TT, como forma de agilizar as contratagbes. Ademais,
mesmo nos NITs que ndo possuiam advogados em seus quadros efetivos, os problemas de or-
dem juridica ndo foram vistos como impeditivos as acoes de licenciamento, mas apenas como
uma dificuldade.

Os entrevistados foram questionados a respeito da existéncia de resisténcias internas na
ICT quanto ao trabalho dos NITs. Apenas o entrevistado da tGinica universidade publica federal
da amostra (UFRJ) manifestou sua existéncia, advinda de parte dos pesquisadores ou outros
servidores. Nesse caso, porém, o entrevistado destacou como pontos positivos o apoio dado
pela reitoria ao trabalho do NIT e o esfor¢o de aproximacao que vem sendo realizado pelo NIT
com a comunidade académica. Para as outras seis ICTs, as resisténcias internas foram apontadas
como inexistentes ou residuais, tendo sido bastante reduzidas nos ultimos anos. Isso ocorreu,
principalmente, como consequéncia de um extenso trabalho de divulgagéo e de conscientizacao
da importancia das acoes de propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia. Esses NITs
também destacaram o apoio dado pela direcao ou pela reitoria das ICTs.

3.7 Reparticdo de Receitas de TT e Parcerias com Fundacdes de Apoio

Verificou-se um comportamento similar entre as ICTs pesquisadas quanto a reparticao
de receitas oriundas de contratos de licenciamento. Em que pese haver pequenas variagoes,
predomina o modelo de rateio em que, do total de receitas auferidas®, é assegurado 1/3 (um
terco) aos criadores, 1/3 (um terco) ao departamento envolvido na pesquisa e 1/3 (um terco)
a ICT. Verifica-se, portanto, que, nas ICTs pesquisadas, optou-se por ceder ao criador o limite
superior da faixa de rateio permitida pela LFI, fato que demonstra valorizacao do trabalho
desse profissional.

Nas Politicas de Inovagéo e/ou documentos relacionados do Inmetro, da Fiocruz e da UFRJ
havia determinacbes para que parte das receitas auferidas com TT fossem redirecionadas para
a inovacao ou custeio de despesas associadas a protecao da propriedade intelectual. Porém,
apenas no caso do INT foi informado pelo entrevistado que parte das receitas obtidas com
licenciamentos eram destinadas para as necessidades do préprio NIT, em forma de bolsas e
capacitacoes. A possibilidade de utilizacao pelos NITs de parte das receitas oriundas das acoes
de TT poderia aliviar a escassez de recursos financeiros dessas estruturas, gerando um efeito
positivo de retroalimentagao no sistema (MICAELO, 2020).

° Do total auferido, ainda podem ser descontadas despesas com depdsitos e manutencéo das patentes, administragado dos contratos, entre outras, conforme prevé
o artigo 13 da LFI.
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Em duas ICTs publicas federais (INT e FIOCRUZ) foi informado haver a participacao de
fundacoes de apoio na administracao financeira dos contratos de licenciamento. Essas parce-
rias eram vistas como positivas, uma vez que evitavam que os NITs atuassem em assuntos nao
diretamente relacionados as suas atribuicbes. Na PUC-Rio e na UERJ nao foi apontada neces-
sidade de parceria dos seus NITs com fundacbes de apoio, uma vez que estes seriam capazes
de fazer a gestao das receitas. A CNEN estava analisando a possibilidade de criagdo de um
Fundo de Inovacao, alimentado pelas receitas auferidas com TT, que poderia ser administrado
por fundacéao de apoio. Com isso, a CNEN poderia redirecionar mais facilmente os recursos
financeiros para agoes de inovagao e apoio aos NITs de suas unidades.

No caso do Inmetro, vem sendo estudada pelo NIT a possibilidade de reformulagdo do
seu relacionamento com as fundagbes de apoio para gestao de recursos provenientes do com-
partilhamento de laboratérios, prestacao de servicos técnicos especializados, entre outros. Na
UFRJ, a parceria entre o NIT e as fundagoes de apoio vem sendo discutida, para “encurtar o
caminho” percorrido pelos recursos financeiros obtidos pela universidade com TT.

Com as entrevistas verificou-se que, com excecao da PUC-Rio e da UERJ, uma aproxi-
macao entre os NITs e as fundagdes de apoio para administracao das receitas de TT era vista
como positiva. Isso permitiria a criacdo de modelos mais adequados e simplificados de gestao
das receitas.

3.8 Clausulas de Exclusividade e Modelos de Remuneracéo em Contratos

Com relacao as formas de licenciamento de patentes praticadas, com ou sem exclusividade,
os entrevistados do INT, Inmetro, CNEN e Fiocruz apontaram que predominavam contratos
sem exclusividade. Ja nos NITs da UFRJ, UERJ e PUC-Rio eram firmados mais contratos com
exclusividade. A ideia de predominancia, no entanto, deve ser interpretada com cautela, pois
quatro das sete ICTs pesquisadas firmaram no méaximo dois contratos de licenciamentos de
patentes no periodo de 2014 a 2018. Com um nimero tao reduzido de licenciamentos, fica
dificil associar a predominancia a uma estratégia de comercializacao das ICTs.

Contudo, alguns comportamentos puderam ser melhor identificados, como no caso do Inme-
tro, em que o entrevistado argumenta que a predominancia de licenciamentos sem exclusividade
esta associada ao fato de as tecnologias oferecidas pela ICT serem, em geral, de atratividade
mais baixa para o mercado. Para o representante do INT, a predominancia de licenciamentos
sem exclusividade estava associada a maior demanda das tecnologias ofertadas por empresas
de menor porte. A modalidade sem exclusividade, para o entrevistado da Fiocruz, abre possi-
bilidades mais flexiveis de negociacao com as empresas.

Segundo Dias e Guarnica (2013), licenciamentos sem exclusividade podem ser utilizados
para a transferéncia de tecnologias de satde e de interesse publico, sendo mais comuns com
as empresas de menor porte. Na UFRJ, onde predomina a modalidade com exclusividade, foi
apontado que as empresas que buscam os licenciamentos de patentes geralmente almejam
vantagens competitivas significativas sobre a tecnologia no mercado, sendo atraidas pela boa
reputacao da universidade. Nessa linha, Dias e Guarnica (2013) apontam que, nos licencia-
mentos com exclusividade, usualmente, as tecnologias terao impacto significativo no mercado
em que atuam.
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Com relacao as vantagens econdmicas da transferéncia de tecnologia, Quintella, Teodoro e
Frey (2019) detalham as modalidades de pagamento inicial (lump sum), pagamentos fixos, royal-
ties percentuais, rovalties escalonados ou variaveis, rovalties minimos e suspensao dos royalties.

Nas ICTs pesquisadas, os modelos de remuneracao (vantagens econdémicas e financeiras)
geralmente adotados contemplavam a aplicagéo de percentuais predefinidos sobre a receita de
vendas (bruta ou liquida) das empresas com a tecnologia licenciada. Em alguns casos, poderia
haver a exigéncia de um pagamento inicial para que a empresa interessada no licenciamento
pudesse acessar a tecnologia.

Verificou-se que a maioria das ICTs analisadas nao explora as diversas possibilidades de
vantagens economicas nos contratos de licenciamento. Essa situagdo espelha uma série de
dificuldades apontadas ao longo da pesquisa: a falta de estratégias especificas das ICTs para
licenciamento de patentes; a falta de profissionais dedicados exclusivamente a TT nos NITs; a
pouca utilizacao de técnicas de valoragao de tecnologias, etc. Ou seja, as dificuldades dos NITs
para explorar as vantagens econdmicas da TT sdo consequéncias de um conjunto de problemas
mencionados anteriormente.

3.9 NUmero de Contratos de Licenciamento de Patentes Firmados pelas
ICTs Pesquisadas

Foram firmados 19 contratos de licenciamentos de patentes pelas ICTs pesquisadas no
periodo de 2014 a 2018, conforme apresentado na Tabela 1. A UFRJ foi a ICT que obteve o
maior resultado nesse quesito (com cinco contratos), seguida do INT (com quatro) e a CNEN
(com trés). O Inmetro, a UERJ e a Fiocruz firmaram dois contratos e a PUC-Rio apenas um.
Foi possivel perceber que as ICTs publicas federais foram as que conseguiram firmar o maior
nuimero de contratos de licenciamentos de patentes. Por outro lado, ICTs cujos NITs informa-
ram realizar acbes mais diretas de aproximacao com empresas visando a comercializacao de
tecnologias, como a PUC-Rio e a UERJ, nao se destacaram em licenciamento de patentes.
E possivel, entretanto, que a maior capacidade de aproximagdao com o mercado apontada por
esses NITs esteja relacionada a outras formas de TT (nao analisadas neste estudo) ao invés de
licenciamentos de patentes.

Tabela 1 - Contratos de licenciamento de patentes firmados por ICTs do Estado do Rio de Janeiro

ICT 2014 2015 2016 2017 2018 TotaL

UFRJ 3 1 0 1 0 5
INT 2 1 0 0 1 4
CNEN 2 0 0 0 1 3
FIOCRUZ 1 0 0 0 1 2
INMETRO 0 2 0 0 0 2
UERJ 0 0 1 1 0 2
PUC-Rio 1 0 0 0 0 1

TotaL 9 4 1 2 3 19

Fonte: Elaborada pelos autores deste artigo, a partir de informacoes solicitadas aos NITs pesquisados
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Quando a questao é analisada sob a 6tica temporal, verifica-se que 13 dos 19 contratos foram
firmados nos dois primeiros anos pesquisados (2014 e 2015). Cabe registrar que o aperfeicoa-
mento na legislacao federal de inovagao no Brasil ocorreu justamente a partir da promulgagéao
da Lein. 13.243, de 2016, ano em que, contraditoriamente, os contratos de licenciamento de
patentes no Estado do Rio de Janeiro comegaram a decrescer.

O Novo Marco Legal da CT&l, ao simplificar regras e trazer maior seguranca juridica na
relacao ICT-empresa, pode também ter estimulado outras formas de transferéncia de tecnolo-
gia em detrimento do licenciamento de patentes, a exemplo dos acordos de parceria de PD&I,
amplamente valorizados pelos entrevistados na pesquisa. E possivel ainda que a reducao dos
licenciamentos de patentes, a partir de 2016, tenha sido influenciada pela crise econémica
vivenciada pelo pais na segunda metade da década de 2010, deixando as empresas brasileiras
mais resistentes aos investimentos em inovacao. A falta de expectativas positivas na economia
tende a reduzir os investimentos em inovacgao, impactando negativamente na transferéncia de
tecnologia das ICTs para as empresas (MICAELO, 2020).

4 Consideragoes Finais

A presente pesquisa analisou o processo de transferéncia de tecnologia via licenciamento
de patentes em sete ICTs do Estado do Rio de Janeiro. Foram identificados como principais
obstaculos aos licenciamentos de patentes: a caréncia de profissionais dedicados exclusivamente
as acoes de comercializacao de tecnologias nos NITs; a rara aplicacao de métodos de valoracao
de tecnologias; e o baixo aproveitamento das vantagens econémicas financeiras nos contratos
que, em geral, se resumem a aplicacao de percentuais sobre a receita de vendas das empresas

com as tecnologias licenciadas. Esses resultados estdo de acordo com as pesquisas ja realizadas
sobre o tema em outras ICTs (DIAS; PORTO, 2014; FERREIRA; GHESTI; BRAGA, 2017).

Ao tratar dos seus resultados mais especificos, a pesquisa se destaca por enfatizar a natureza
juridica das instituicoes investigadas, verificando se interferia com a capacidade de licenciar
patentes. Nesse sentido, predominou nos NITs das ICTs publicas federais uma percepcao de
maior lentidao e burocracia na condugao dos processos de transferéncia de tecnologia, bem
como menor autonomia na tomada de decisao. Essa percepcao é contrastada com a opiniao dos
respondentes das ICTs privada e estadual da amostra que alegaram possuir maior proximidade
com empresas, flexibilidade para construir os contratos e liberdade de escolha e decisoes. Por
outro lado, essas Ultimas organizacbes registraram um menor nimero de contratos de licen-
ciamento de patentes entre as ICTs analisadas. Como ja mencionado, isso pode significar que
elas optam por outras formas de TT (nao analisadas neste estudo), como acordos de parceria
de pesquisa e desenvolvimento e inovagao. No entanto, no que se refere ao licenciamento de
patentes, seu resultado é aquém das ICTs publicas federais.

Os obstaculos a TT sao analisados a luz do Modelo da Hélice Triplice, que aponta que nao
basta aos NITs desempenharem com éxito as competéncias que a LFI lhes atribui. E preciso
haver estimulos dos governos por meio de politicas publicas e também empresas interessadas
nas tecnologias ofertadas. Ademais, os trés atores precisam atuar de forma conjunta e articulada
para que a TT possa ocorrer.
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Assim, a importancia das politicas publicas voltadas especificamente para a transferéncia de
tecnologia foi destacada pela maioria dos NITs, especialmente quanto ao Programa de Apoio a
Projetos de NITs da Faperj, na esfera estadual, realizado em 2018. Acredita-se que novas agoes
nessa direcao deveriam ser priorizadas também pelas agéncias de fomento da esfera federal, em
especial pela Finep, que ja desenvolveu importantes programas de apoio para os NITs no passado
e possui experiéncia no desenvolvimento de acoes para aproximacao entre ICTs e empresas.

Ainda sobre as politicas publicas, o aprimoramento da legislacao de inovacao foi particu-
larmente mencionado pelos entrevistados dos NITs publicos federais, que enfatizaram a sim-
plificacdo, o esclarecimento de regras e a maior seguranca juridica para as relagdes contratuais
envolvendo ICTs e empresas no novo regramento.

Sobre a relacao entre as ICTs e as empresas, verifica-se a necessidade de se avancar em
estratégias mais arrojadas que estabelecam o contato entre ambos ja na fase inicial das pesquisas.
Os representantes dos NITs analisados afirmaram realizar a divulgacao de suas novas tecnologias
em sitios eletronicos e em eventos, buscando, nessas ocasioes, despertar o interesse do setor
produtivo. No entanto, o niimero de contratos de licenciamento realizados ao longo do tempo
parece indicar que tais estratégias nao sao suficientes no fomento dessa relacao. A destinacao de
parte dos recursos obtidos com os contratos de TT para os proprios NITs poderia fortalecer esses
6rgaos, auxiliando-os a enfrentar os desafios para aproximar universidades-empresas-governos.

5 Perspectivas Futuras

Este trabalho focou na hélice relacionada as ICTs, quanto ao licenciamento de patentes,
considerando aspectos de processos e de gestdao. Nesse interim, pesquisas futuras poderiam
trazer contribuicoes significativas ao tema também apontando para as outras duas hélices (em-
presas e governo), como: andlise de politicas puiblicas voltadas para o licenciamento de patentes
no Estado do Rio de Janeiro; andlise dos perfis das empresas fluminenses que mais licenciam
patentes de ICTs; anélise das principais tecnologias associadas ao licenciamento de patentes
no estado; entre outras.

Foram evidenciados desafios comuns as ICTs de diferentes naturezas juridicas no Estado
do Rio de Janeiro, o que deve facilitar a elaboracao futura de politicas pablicas estaduais para
o fomento do licenciamento de patentes e TT. Esses resultados também podem facilitar as
estratégias das empresas que buscam desenvolver parcerias com ICTs para se destacarem no
mercado. Em adicao, ressalta-se que as parcerias entre universidades e empresas sao cada vez
mais necessarias para a manutencao das ICTs, bem como para a competitividade da indistria
nacional, isso devido a reducao da capacidade governamental de investimento em CT&I gerada
pela crise econémica a partir de 2015. Apontam-se as seguintes recomendacoes para os NITs
e ICTs fluminenses:

a) Reavaliacao de seus quadros de pessoal quanto a possibilidade de inclusao de profissionais
dedicados exclusivamente as acoes de comercializacao de tecnologias e com experiéncia
em areas de negocios.

b) Utilizacao de formas mais diretas de aproximagao com empresas visando a comercializacao
de tecnologias, como rodadas de negdcios.
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c) Aplicacao de métodos de valoracao para tecnologias com potencial de licenciamento.

d) Aproveitamento das vantagens econémicas financeiras nos contratos de licenciamento de
patentes, com a inclusao de clausulas que possibilitem um retorno mais justo a ICT quanto
aos esforcos financeiros e intelectuais despendidos no desenvolvimento da tecnologia a
ser licenciada.
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