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Resumo

Este trabalho pretende contribuir com a gestao da transferéncia de tecnologia entre Instituicbes Cientificas e
Tecnolégicas e de Inovacao (ICTs), governo e empresas, cooperando com o alinhamento entre a seguranca juridica
e a negociagéo no processo. Para embasar a pesquisa, foi realizado um estudo de caso do licenciamento do capacete
ELMO, uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal do Cearéa e outras cinco instituicdes de natureza
juridica distintas do ecossistema cearense de inovacao. Foi adotado como fundamentacao teérica o modelo da
triplice hélice e o conceito de Universidade Empreendedora. Como metodologia principal, utilizou-se a observacao
participante. Os resultados mostraram que os principais obstaculos na gestao da transferéncia da tecnologia foram
as diferencas culturais e de missdes dos parceiros, a auséncia ou a desatualizacdo de suas politicas de inovacao
e o desconhecimento sobre o Marco Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao. Por outro lado, as boas préticas
identificadas apontaram que a divisao tematica de grupos de trabalho para nivelamentos e alinhamentos favoreceu
a comunicacao e a confianca durante as etapas negociais e juridicas da transferéncia de tecnologia.
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Abstract

This work aims to contribute to the management of technology transfer between Scientific and Innovation Institutions,
government and companies, cooperating with the alignment between legal certainty and negotiation in the process.
To support the research, a case study was carried out on the licensing of the ELMO helmet, a technology developed
by the Federal University of Ceara and five other legal institutions distinct from the Cearé innovation ecosystem. The
triple helix model and the concept of Entrepreneurial University were adopted as theoretical foundations. As the main
methodology, participant observation was used. The results showed that the main obstacles in the management of
technology transfer were the cultural and mission differences of the partners, the absence or outdatedness of their
innovation policies and the lack of knowledge about the Legal Framework for Science, Technology and Innovation.
On the other hand, the good practices identified showed that the thematic division of working groups for leveling
and alignment favored communication and trust during the business and legal stages of the technology.
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1 Introducéo

Em janeiro de 2020, a Organizacao Mundial da Satide (OPAS, 2020) chamou a atencgao das
autoridades para um surto de coronavirus e, em marco do mesmo ano, declarou a pandemia
em consequéncia da Covid-19, termo usado para a doenca clinica causada pelo SARS-CoV-2.
O aumento de casos dessa enfermidade desencadeou uma crise sanitaria de proporcoes globais
na busca pela contengao do virus e por medidas para evitar sua propagacao.

Nesse contexto, muitos pacientes foram admitidos em Unidades de Terapia Intensiva (UT]Is)
devido a Insuficiéncia Respiratéria Hipoxémica Aguda (IRHA) e necessitaram de suporte ven-
tilatério nao invasivo ou invasivo. A mortalidade desses pacientes foi alta em muitas regides,
como no Ceara. Pacientes com doenca grave, sobrecarga de UTlIs e falta de equipamentos,
incluindo ventiladores capazes de oferecer ventilagao mecéanica segura e eficiente, podem ter
contribuido para isso.

Diante desse cenario, criou-se uma forca-tarefa multidisciplinar no Estado do Ceara, Brasil,
constituida por seis instituicoes locais, como o Servico Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI/CE), Escola de Satde Publica do Ceard (ESP/CE), Fundacao Cearense de Apoio ao
Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (FUNCAP), Universidade Federal do Ceara (UFC),
Fundagéao Edson Queiroz (UNIFOR) e Esmaltec (empresa privada do ramo de eletrodomésti-
cos), para desenvolver uma nova tecnologia que promovesse a interface para a aplicacao de
ventilacao nao Invasiva (VNI). A tecnologia foi denominada ELMO, um capacete de respiracao
assistida nao invasivo, com aplicabilidade no tratamento de pacientes com insuficiéncia respi-
ratéria aguda hipoxémica por Covid-19, depositada como patente de modelo de utilidade sob
on. BR 202020 014212 2.

A fim de garantir que o capacete chegasse aos pacientes, formaram-se, em paralelo, trés
grupos de trabalho tematico: (a) o de natureza gestora, para as tomadas de decisdes estratégicas
(organizacionais e comerciais); (b) o de natureza cientifica, para tratar dos temas relacionados
ao produto (desenvolvimento, estudos de viabilidade e clinicos, prototipagem, aprovagao em
conselhos, comités, comissdes e Anvisa), e (c) o de natureza técnico-juridica, responsavel pelas
decisoes em propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, formado pelos departamentos
juridicos e Nucleos de Inovacao Tecnoldgica das instituigoes parceiras. Sera usado este Gltimo
como recorte metodoldgico deste trabalho.

Essa cooperacao incluiu as entidades governamentais, empresariais e universitarias, como
preconiza o Modelo da Triplice Hélice, cuja tese aponta que a universidade esta deixando de
ter um papel social secundério, ainda que importante, de prover ensino superior e pesquisa, e
estd assumindo um papel primordial equivalente ao da industria e do governo, como geradora
de novas industrias e empresas (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).

Absorveu também importantes Instituicoes Cientificas e Tecnoldgicas e de Inovacéao (ICTs)
publicas e privadas, que estiveram diretamente envolvidas no desenvolvimento e transferéncia
de tecnologia do ELMO para que o ciclo da inovagao — desde a ideacao até o uso da tecnologia
em hospitais — fosse completado, provocando impacto social na sociedade que demandava,
com urgéncia, solugdes tecnolégicas que fossem capazes de enfrentar os problemas de satde
causados pela pandemia instalada.
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Destaca-se, neste trabalho, a Universidade Federal do Cearad (UFC), que, além de ser a
Unica universidade publica envolvida no processo, teve um papel relevante para o desenvol-
vimento do ELMO, participou diretamente, com o seu Nucleo de Inovacao Tecnolégica (NIT),
denominado Coordenadoria de Inovacao Tecnoldgica (CIT/UFCINOVA) — do processo de
transferéncia de tecnologia, auxiliando em trés dos principais pilares: 1. protecao (patente de
modelo de utilidade); 2. regularizacao (contratos de cogestao entre os parceiros); e, sobretudo,
3. transferéncia de tecnologia propriamente dita (licenciamento da patente em cotitularidade
para uso e exploracao comercial pela empresa Esmaltec).

No que tange a indices relacionados, especificamente, ao niimero de patentes depositadas,
a universidade ja ocupou, em 2016, o 4° lugar entre as instituicoes sediadas no Brasil que mais
depositou patentes de invencao no Pais, de acordo com Instituto Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI, 2017). E importante ressaltar que a Universidade Federal do Ceara esteve, em
2019, entre as dez melhores Instituicoes de Ensino Superior (IES) na dimensao de inovagao
do ranking Universidades Empreendedoras (BRASIL JUNIOR, 2019), figurando, atualmente,
na 72 posicao.

Como outrora mencionado, a universidade cearense conta com uma politica de inovacao
(Resolucao CONSUNI n. 38/2017 da UFC) que regulamenta, entre outros importantes temas, os
casos de transferéncia de tecnologia que envolvam a instituicao. A politica prevé, por exemplo,
a divisao de royalties entre seus inventores quando do licenciamento para uso e exploracao
de tecnologias de titularidade da UFC, bem como dé preferéncia as Fundacoes de Apoio a ela
vinculadas, baseada no Marco Legal de CT&I, para a gestao financeira e administrativa desse
tipo de contrato, visando a simplificar e a flexibilizar a gestdo de eventuais recursos advindos
da exploracao das tecnologias licenciadas.

Em 2019, via CIT/UFCINOVA, a universidade realizou o primeiro processo de licenciamento
de tecnologia de patente de invencao de titularidade da universidade, que coadunou no produto
“Natchup”, BR 10 2018 067952, cujo licenciamento fora formalizado em 29/03/2019 e ainda
é comercializado no mercado. O processo foi marcado por inimeros desafios e dificuldades ja
identificadas na literatura que permeiam desde as diferentes culturas do ambiente académico
e do empresarial, as finalidades e missdes divergentes de cada instituicao, o horizonte e a pers-
pectiva diversa de tempo desses atores, aos obstaculos relacionados a compreensao juridica de
acordo com a natureza de cada instituicao envolvida (ARA(JJO, 2017; DINIZ; CRUZ; CORREA,
2018; RIBEIRO; MENDONCA; DINIZ, 2021).

A pesquisa buscou avancar a partir desse contexto, com o intuito de contribuir com a
melhor compreensao do estudo de caso ELMO nao somente por parte da universidade, mas
também pelos demais atores do ecossistema de inovacao que influenciam o desenvolvimento
do Ceara e do pais.

A relevéncia e o impacto do trabalho sao justificados pelo fato de o ELMO ser um caso de
sucesso de transferéncia de tecnologia no enfrentamento da Covid-19, com grande impacto
social, bem como pela sua abrangéncia frente ao ecossistema cearense e brasileiro de inovacao,
tendo vencido o prémio como projeto mais inovador no 9° Congresso Brasileiro de Inovacao
da Industria (2022), considerado o maior evento de inovacao da América Latina, conquistando
na ocasiao 60% dos quase 25 mil votos no pais, concorrendo entre 25 casos.

A experiéncia estudada trouxe boas praticas técnico-juridicas em transferéncia de tecnologia
entre ICTs (publicas e privadas), empresas e Estado, sob o recorte metodolégico do Modelo
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da Triplice Hélice. Nesta pesquisa, por ocasiao das diversas interpretacoes acerca do tema da
transferéncia de tecnologia, sera tratado como licenciamento de patente.

2 Metodologia

Com o objetivo de avaliar o reflexo dos fatores normativos e tedricos na transferéncia de
tecnologia, a metodologia aplicada é a de pesquisa teérico-empirica, de abordagem qualitativa,
com o método de estudo de caso uma orientacao de categorizacao na anélise dos dados, evi-
denciados por meio de coleta documental e observagao direta em campo (BAUER; GASKELL,
2002; CRESWELL, 2010).

Dentro desse enquadramento, utilizou-se a “observacao participante ou observacao ativa”,
que consiste na participacao real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de
uma situacao determinada, uma vez que uma das autoras desta pesquisa fez parte do grupo
de trabalho técnico-juridico do caso estudado.

3 Resultados e Discusséo

A Coordenadoria de Inovacao Tecnolégica (CIT), vinculada a Pr6-Reitoria de Pesquisa e
Pés-Graduacgao (PRPPG), é o Nucleo de Inovacao Tecnolégica (NIT) da UFC, responséavel por
apoiar a gestao da Politica de Inovacao da instituicao (Resolugao n. 38/CONSUNI, de agosto
de 2017). Entre outras acbes, a CIT promove a protecao, a regularizacao de direitos e a transfe-
réncia das criagoes desenvolvidas na UFC para o mercado, viabilizando a geragao de produtos,
processos e servicos em beneficio da sociedade.

O NIT, que tem papel central na consolidacao do Marco Legal de CT&I de Inovacao das
ICTs, segundo Muraro e Dubeux (2019, p. 111), depende desta para criar condicbes neces-
sarias para o seu pleno funcionamento. Seguindo a linha de construcao de uma universidade
empreendedora, que pode ser compreendida em algumas dimensbes (ETZKOWITZ; ZHOU,
2017; AUDY; FERREIRA, 2006), no que tange ao desenvolvimento de unidades focadas na
conexao com a sociedade, necessario se mostra o desenvolvimento de estratégias de marketing
e comunicacao a fim de fomentar a promocao e acompanhamento do relacionamento da ICT
com empresas, aproximando estes entes em negociagoes buscando o gerenciamento eficiente
de acordos de transferéncia de tecnologia.

Ao longo dos anos, a UFC protegeu 264 ativos de propriedade intelectual (236 patentes e
28 programas de computador). Entre as patentes, 30 foram concedidas até o fechamento deste
trabalho. Em termos de transferéncia de tecnologia, muito embora a UFC tenha um extenso
portfélio de tecnologias, ha apenas dois licenciamentos de patentes que constam no mercado
em produtos, rendendo rovalties para a instituicao (Natchup e ELMO). Pensando nesses nliime-
ros, Jorio e Crepalde (2018) criaram um estudo preliminar das etapas de desenvolvimento dos
Nucleos de Inovagao Tecnoldgica e classificaram os NITs brasileiros em trés estagios distintos
de equilibrio pautados na eficiéncia entre a protecao de ativos de PI e a transferéncia dessas
tecnologias.
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De acordo com a classificacao dos autores, o NIT da UFC é desequilibrado e esta em
evolucao deficiente, haja vista que embora tenha realizado centenas de processos de PI, nao
conseguiu alcancar uma dezena de processos de TT. Os NITs nesse quadrante devem envidar
esforcos para desenvolver seu potencial de transferéncia de tecnologia, pois apresentam um
processo de evolucao deficiente.

Pensando nisso, sob a 6tica de ser o NIT o gestor da politica de inovacao e representar a I[CT
nas agoes de parceria voltadas sobretudo para a transferéncia de tecnologia, a Coordenadoria
de Inovacao Tecnolégica desenvolveu o conceito da marca “UFClnova”, a fim de consolidar o
compromisso e a responsabilidade da Universidade com a inovacao e gerar uma melhor comu-
nicacao entre a academia e as empresas, fortalecendo sua imagem. A “UFClnova” foi pensada
como uma marca promocional do NIT da UFC, a fim de que o setor produtivo, o publico interno
e a sociedade em geral possam identificar mais facilmente agoes inovadoras da Universidade.

Para além da melhoria da comunicacao entre academia e empresas, achados apontam
que a estrutura dos NITs interfere sobre o processo de transferéncia de tecnologia (GARNICA;
TORKOMIAN, 2009), haja vista que o principal papel desse setor é construir pontes do mundo
académico para o setor empresarial, o que esta alinhado a transformacao da universidade na
atualidade, ja que deixa de ser vista apenas como instituicao tradicionalmente voltada para o
ensino e a pesquisa e comeca a se mostrar também focada na colaboracao com partes externas
interessadas, do bojo da chamada universidade empreendedora (FERNANDEZ-NOGUEIRA et
al., 2018).

Compreender as necessidades estruturais para que um NIT seja uma ferramenta efetiva-
mente transformadora desses cenarios diante da universidade em que se estéa inserido se mostra
essencial para que a instituicao consiga mensurar onde envidar esforcos em prol da conexao
com a sociedade.

3.1 Dos Resultados do Estudo de Caso ELMO: mapeamento de obstdculos
e proposicéo de boas praticas

O contexto turbulento e incerto da pandemia gerou um estado de excecao que exigiu o
desenvolvimento do ELMO de forma célere, superando entraves cientificos, técnicos e juridi-
cos de modo acelerado, sem deixar de lado a seguranca juridica e sem provocar riscos aquela
populacéo que o utilizaria, por isso, a estratégia utilizada para atravessar os obstaculos multi-
disciplinares (cientificos, negociais, juridicos e tecnolégicos) foi executada.

3.2 Da Atuagdo Grupo de Trabalho Técnico-Juridico: etapas

As atuagoes deste grupo nasceram a partir das interagoes alinhadas pelos representantes
do GT desde a busca de anterioridade para possivel patenteamento, passando pela criagcdo do
instrumento de cogestao, até a finalizacao do licenciamento sem exclusividade para uma das
instituicoes codesenvolvedoras, etapa final esta que pode ser apresentada como um processo
complexo, que exige um fornecedor comprometido a transferir conhecimento necessario e um
receptor com capacidade adequada de absorcao (BATTISTELLA; DE TONI; PILLON, 2016)
e é necessario que seja estabelecida a partir de uma sélida parceria de modo a resultar no de-
senvolvimento de novas competéncias e inovacao (GALINA et al., 2021).
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Ou seja, apesar de complexa, a TT é uma ferramenta que, quando bem dominada, de-
sempenha um papel importante para facilitar e acelerar o aprendizado reciproco e orquestrado
entre os atores nela envolvidos (AVILA; ALVES; ZAWISLAK, 2018). E foi nessa base de apro-
ximacao, confianca e comunicacao que o grupo técnico-juridico desenvolveu o seu trabalho,
como se vera nas proximas secoes.

3.3 Da Protecdo dos Ativos — Patente e Marca, Contrato de Cogestdo e do
Contrato de Licenciamento

Apbs a elaboracao dos documentos patentarios pelo Grupo de Trabalho (GT) Técnico-
-Juridico, em 10 de julho de 2020, foi depositada, em cotitularidade, a patente de modelo de
utilidade BR 20 2020 014212 2, referente a tecnologia, denominada “Capacete hiperbarico
para suporte respiratério nao invasivo com pressao positiva”.

Ulteriormente, para complementar a protecao do produto, ainda em 2020, foi criada a
marca do “ELMO: capacete de respiracao assistida” e registrada, na data de 18 de janeiro
de 2021, em cotitularidade e na apresentagao mista, de natureza produto e/ou servigo e com

elemento nominativo: “ELMO: Capacete de Respiracao Assistida”, sob o niimero do processo:
921824106 (Figura 1).

Figura 1 - Logomarca ELMO

CAPACETE
DE RESPIRACAD
ASSISTIDA

Fonte: SUS (2022)

Importante salientar que a cotitularidade de marcas foi o regime escolhido pelo grupo de
trabalho para seguir a mesma linha de protecao patentéria, haja vista serem seis os titulares
requerentes e com iguais direitos. Em 16 de novembro de 2021, houve o deferimento do pedido
de registro de marca pelo INPI, e esta foi concedida, entrando em vigor no dia 25 de janeiro
de 2022.

Considerando capacidade técnica dos profissionais e instituicbes envolvidas em idealizar,
materializar e testar o capacete, com a necessidade de urgente industrializacao, distribuicéo e
comercializacdo da tecnologia protegida, frente a pandemia que se alastrava no pais, e ainda
o interesse da industria nacional em produzi-lo com fim de minimizar a demanda por equipa-
mentos de respiracao mecéanica e, consequentemente, os efeitos da pandemia, a pesquisa foi
desenvolvida em colaboracao entre as instituicbes ja mencionadas neste estudo.

Dentro do grupo de instituicoes desenvolvedoras, havia a empresa Esmaltec, uma empresa
brasileira de eletrodomésticos, pertencente ao Grupo Edson Queiroz, com sede em Maracanad,
no Estado do Ceard, que, desde o inicio das tratativas, ja havia apontado interesse em ser fa-
bricante do capacete.

A partir disso, com a finalidade de regularizar os direitos de propriedade intelectual envol-
vidos, bem como reconhecer mutuamente os direitos e obrigagdes dos coproprietérios, além
de dar a seguranca juridica necesséaria para a exploracao da tecnologia, o Grupo de Trabalho
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Técnico-Juridico passou a se reunir semanalmente para elaborar os dois instrumentos juridicos
que serviriam para a manutencao dos ativos e a transferéncia de tecnologia requerida, quais
sejam: (a) o termo de cogestao, documento préaxis dos Nicleos de Inovagao Tecnolégica, também
denominado instrumento de regularizacao de direitos, que ¢ o utilizado na Universidade Federal
do Ceara; e em paralelo; e (b) o contrato de (licenciamento para) exploracao da tecnologia
também foi elaborado e discutido, a fim de que fossem assinados na mesma data, perfazendo
trés importantes pilares para a inovagao que perpassa a administracao publica: propriedade
intelectual (protecao), regularizagdo de direitos (acordo entre cotitulares) e transferéncia de
tecnologia (licenciamento para exploracao).

Essa préatica corrobora com o que alegam Furtado, Pradella e Kipper (2012), segundo os
autores, para que a transferéncia de tecnologia ocorra, é necesséario que se faca a formalizacao
de um contrato que estipule as clausulas e as condicdes da transferéncia de tecnologia vincu-
ladas ao objeto desse contrato. Logo, o contrato é o instrumento juridico pelo qual o titular
(ou os cotitulares) de patente outorga a terceiros o direito de uso e de exploragao da invencgao
desenvolvida, sendo os meios encontrados para que a ICT, por meio do seu NIT, concretize
essa relacao.

Quanto ao termo de cogestao, esse instrumento juridico teve como objeto a regularizacao
da titularidade e o reconhecimento mutuo — entre as seis instituicbes de naturezas juridicas
distintas — acerca dos direitos e obrigagoes (Quadro 1) sobre a tecnologia intitulada “Capacete
hiperbarico para suporte respiratério nao invasivo com pressao positiva”, objeto de depdsito
de pedido de patente de nimero BR 20 2020 014212 2.

Quadro 1 - Clausulas da cogestao do ELMO

1
Responsabilidade,
direitos e obrigacdes

O responsavel pelo requerimento e acompanhamento do pedido de patente e da marca: SENAI Forma de deciséo:
Protecdo, fabricagdo e comercializagfio decidida em comum acordo. Despesas da manutencdo da patente sdo rateadas
na propor¢do da titularidade (igualmente);

2

Exploragio da tecnologia
¢ doagdes

Liberado o uso ndo comercial e interno da tecnologia aos cotitulares ¢ para o uso comercial, o pagamento de royalties
serd feito em partes iguais para todos. As licenciantes podem promover a doacdo dos ELMOs, inclusive através de
licenciamento a terceiros, mediante prévia comunicagio ¢ autorizacdo destas partes. Ja a licenciante fabricante
(Esmaltec) poderd promover doacdio sem necessidade de prévia autorizagio das partes, sendo suficiente simples
comunicagdo, nos termos do contrato de exploragdo da patente.

3
Coordenagio técnica do
contrato

Gestores do Grupo de Trabalho Técnico-Juridico, um representante de cada instituigdo, com a responsabilidade pela
solugdo ¢ pelo encaminhamento de questdes técnicas que surgirem. A autora deste trabalho faz parte, contratualmente,
deste grupo;

4
Vigéncia e niio concessio
de carta-patente

Caso ndo seja concedida a carta-patente da tecnologia pelos drgios competentes, as partes definirfio em instrumento
especifico as condigdes relativas ao “know-how™;

5
Direitos e  deveres
dos inventores/autores

Quando da utilizacdo e/ou publicagio dos conhecimentos gerados pela pesquisa, de maneira integral ou parcial, devera
sempre ser mencionado o nome ¢/ou a marca de todas as PARTES envolvidas;

6
Condicdes gerais

O presente instrumento & parte complementar do Contrato de Exploracio de Patente firmado entre as PARTES em
02/06/2021, aplicando-se, no que couber, as disposi¢des deste (Contrato de Exploracdo de Patente) ao presente termo.
Em caso de divergéncia, direta ou indireta, entre o presente instrumento, juntamente com eventuais anexos ¢ aditivos,
¢ o Contrato de Exploracio de Patente, prevalece este (Contrato de Exploracdo de Patente) em detrimento daqueles;

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo (2022)
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Vale ressaltar que, como estratégia, o NIT do Senai foi mutuamente escolhido para liderar
a gestao da propriedade intelectual em disposicao contratual para dar maior organizacao ao
processo de gestao dessa inovagao por contar, no ambiente privado, com largo portfélio de
servicos, desde a anélise de viabilidade da inovacao, passando pela protecao junto ao INPI, até
a realizacao da transferéncia da tecnologia para o mercado. Além disso, importa salientar que
esse NIT contava também, em seu corpo técnico, a época, com uma advogada com mestrado
profissional em propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia para inovacao pelo PRO-
FNIT/IFCE, o que facilitou a comunicagao e a confianca dentro do GT.

Quanto ao contrato de licenciamento para exploracao, considerando a sua natureza juridica,
é necessario elabora-lo descrevendo itens negociados e responsabilidades definidas. A elabo-
racao de um contrato de licenciamento envolve também aspectos negociais de predominéncia
juridica/administrativa. A gestao dessa etapa é também fundamental, uma vez que esta entre
as principais queixas dos atores envolvidos no processo de licenciamento sobre a morosidade
de tramites de ordem administrativa (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).

O instrumento relacionado ao ELLMO foi elaborado descrevendo itens negociados a partir
das decisdes mais relevantes e com responsabilidades definidas, com vigéncia de cinco anos,
haja vista envolver tais aspectos de natureza administrativa, que se travestiram em clausulas —
neste trabalho, transcritas as principais — que deram identidade ao instrumento juridico firmado
(Quadro 2).

Figura 3 - Clausulas do contrato de licenciamento do ELMO

A licenca, a titulo oneroso, sem exclusividade, pelos LICENCIANTES a LICENCIANTE FABRICANTE
1 (Esmaltec), dos direitos para uso, desenvolvimento, produgdo, exploragdo comercial, prestacdo de servigcos ou

principais das licenciantes

Objeto obtencdoe de qualquer vantagem econdmica relacionada 8 TECNOLOGIA. Nio implica transferéneia de titularidade
e a licenca é conferida para exploragdo em area geografica restrita ao Brasil;

5 Licenciantes: Possibilitar que terceiros utilizem as informagdes e os processos para fins de industrializagdo e

Responsabilidades comerclallzaf;ﬁ?, objeto da patente e/ou szw How supra descrltq, des_de que autorizado Pelf_is PARTES, befn

direitos : o | cOMOR LICENCIANTE FABRICANTE nio pod_erg realizar subllcenmamentq ou t;apgferenma sem autorizago

obrigacdes prévia dos demais LICENCIANTES. Quando solicitada e de acordo com a disponibilidade do pesquisador que

faca parte dos quadros/preste servigos aos demais LICENCIANTES, prestar consultorias 4 LICENCIANTE
FABRICANTE.

2 Licenciante Fabricante: Industrializar e comercializar os produtos, processos e/ou servigos decorrentes da patente
Responsabilidades, em todo territorio nacional e, se for o caso, no exterior, mediante aviso prévio e o pagamento de royalties, bem
direitos e | como mediante a formalizagdo de termo aditivo que determine o territorio e a todas as condigdes relacionadas a
obrigagoes industrializagdo e a comercializagdo de produtos, processos e/ou servigos decorrentes da patente. Obter autorizagdo
principais  da  licenciante | prévia e formal dos demais LICENCIANTES para o sublicenciamento ou transferéncia da tecnologia para
fabricante qualquer outra empresa, inclusive s pertencentes a0 mesmo grupo econoémico.
3 A LICENCIANTE FABRICANTE pagara aos LICENCIANTES o percentual de 5% (cinco por cento) sobre
Valor . forma | ° Faturamento_ Liquido,_resulta_nte_ da comercla.hz:fr;ﬁo da tf_scnolcigm e;"({u produtos d.es_envolvldos a partir da
de pagamento patente e reduzidos dos tributos incidentes, devolugdes e bonificacdes, a titulo de Royalties, sendo 1% (um por
cento) para cada uma das LICENCIANTES;
A LICENCIANTE FABRICANTE podera licenciar a terceiros os direitos de uso, industrializagdo/produgdo e
4 comercializagdo do(s) produto(s) oriundos da tecnologia licenciada, mediante autorizacfo prévia aos
) . LICENCIANTES, que participario do contrato com o terceiro como anuentes. A LICENCIANTE
Licenciamento . FABRICANTE repassara ao terceiro licenciado todas as instrugdes delineadas no presente contrato, em especial
a terceiros . o e . o
. . de propriedade intelectual e sigilo, bem como a possibilidade de controle por meio de auditoria independente. No
(sublicenciamento)

caso de sublicenciamento a terceiros, devera ser respeitado o direito dos LICENCIANTES ao recebimento de
Royalties.

Fonte: Elaborado pelas autoras deste artigo (2022)
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3.4 Do Mapeamento de Barreiras e Identificacdo de Boas Prdaticas na
Transferéncia de Tecnologia

Mesmo em se tratando de um processo exitoso de transferéncia de tecnologia, é possivel
mapear os obstaculos identificados no ELMO, os quais ja sao reiterados pela literatura e rele-
vantes para explicar o desempenho do estudo de caso em referéncia. A pesquisa identificou
algumas barreiras no estudo de caso, que estao organizados nesta pesquisa sob as perspectivas
de pelo menos dois contextos apontados por Diniz (2018) e adaptados, quais sejam: a) contexto
relacional (confianca; nivel de interacao social, diferencas culturais entre as partes); e b) contexto
de ICT publica (politica de inovacao; burocracia; setores de apoio a TT), haja vista que metade
das instituigbes parceiras sao publicas.

No contexto relacional, como se trata de um caso multiorganizacional, com seis instituicdes
envolvidas, as grandes diferencas culturais e de missoes entre as instituicoes parceiras trouxeram
dificuldades que interferiram diretamente no horizonte de tempo para a finalizacdo da trans-
feréncia. O obstaculo percebido a partir desse contexto foi a demanda de esforcos adicionais
para alinhamento no interesse na parceria, ja que diante do cenario pandémico e de isolamento
social, a interacao pessoal necessaria para as negociagoes e as formulagoes de contratos restou
dificultada. Além disso, outro obstéaculo foi a necessidade de nivelamento para a compreensao
da legislacao do Marco Legal, precipuamente acerca da propriedade intelectual e da transfe-
réncia de tecnologia entre os setores juridicos e NITs dessas instituicbes de maneira simultanea.

No contexto publico da parceria, Cavalcante, De Almeida e Renault (2019) aduzem que é
ainda viva a raiz cultural de que comercializar um produto gerado por uma instituicao publica vai
contra os preceitos desta, que teria como funcao preceitos sociais. Para além disso, os achados
indicaram a existéncia de processos rigidos de transferéncia de tecnologia e auséncia de politicas
de inovacao que regulamentem a Lei de Inovacao e a inexisténcia de setores especializados na
temética que apoiem essa atividade e negociem, com profissionalismo, os termos relativos a
esse contexto, haja vista que um elemento marcante dessa cooperacao é o seu carater negocial.

Esse aspecto é particularmente intenso nas relagoes entre Estado e empresarios, em que se
verifica a aproximacao entre diversos entes, a qual é implementada principalmente por acordos,
tanto entre entes publicos como entre estes e particulares, o que implica harmonizar Direito
Publico e Direito Privado, duas areas com conhecidas diferencas, como, por exemplo, a de apli-
cacao do contrato civil, no qual as partes ttm ampla autonomia para determinar seu contetdo,
e a de prevaléncia do contrato ou do convénio administrativo, no qual o ente estatal, por se
utilizar de recursos publicos, geralmente precisa demonstrar de modo claro que esta autorizado
por lei a celebrar o acordo nos termos e clausulas nele estabelecidos (DINIZ; NEVES, 2017).

Segundo Aratjo (2017), a burocracia das instituicoes publicas é o maior obstaculo na
interacao de transferéncia de tecnologia, seguida pelo nao cumprimento de prazos e falhas
na comunicagao. No caso ELMO, foram identificados também obstaculos na quantidade de
exigéncias apresentadas ao processo de instrugao juridica da cogestao e de licenciamento, no
que tange a formalizacdo de contratos, além das dificuldades de negociacao principalmente
acerca das questoes relacionadas a Propriedade Intelectual e ao pagamento de royalties, o que
corrobora com as barreiras mais encontradas diante da revisao da literatura da area. As procu-
radorias juridicas das instituicoes publicas foram identificadas como uma barreira ao processo,
pois, muitas vezes, esse setor apresentou uma visao conservadora e até incompativel com o
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Marco Legal (que tornou flexivel o processo de TT ao setor produtivo), fator que vai ao encontro
dos estudos de Diniz e Neves (2017).

Some-se a isso o fato de que apenas uma das trés instituicoes publicas tinham politica de
inovacao a época do licenciamento, fatores que, unidos, interferiram com grande impacto no
processo de transferéncia de tecnologia, sobretudo no que tange ao desgaste de tempo. Prova
disso é que a distancia, em tempo — da data em que a empresa licenciante (Esmaltec) recebeu
a autorizacao da Anvisa para explorar a tecnologia, mesmo més em que houve o wltimo teste
clinico do equipamento — até a assinatura o contrato de licenciamento, foi de pelo menos oito
meses, prazo quatro vezes maior do que o utilizado para a finalizacao da prototipagem e pri-
meiro uso do ELMO em pacientes.

O estudo identificou que o fator crise deu velocidade a linha do tempo do produto, mas tal
celeridade nao foi acompanhada em razao dos motivos ja apontados e pela instrumentalizacao
juridica da parceria. Muito embora haja recentes alteracoes no ordenamento juridico voltado para
o estimulo a inovacao, ainda é necessario um complexo esforco de compreensao e articulacao
entre os atores envolvidos acerca desse arcabouco de normas, regulamentos e interpretacoes.
Sobre isso, segundo Coutinho, Foss e Mouallem (2017, p. 15), “[...] tdo importante quanto
entender como se da a inovacao em uma economia em desenvolvimento como a brasileira é
decifrar as razoes pelas quais ela deixa de ocorrer mesmo na presenca de um aparato juridico
concebido para fomenta-la”.

Além desses obstaculos, ainda no contexto de ICT publica, é necessario apontar o desafio
identificado no que se refere a recursos humanos para transferéncia de tecnologia, principal-
mente no que se refere internamente as universidades brasileiras, que sao atores importantes
no processo de inovacao no Brasil pelo conhecimento acumulado e pelo potencial de criarem
produtos ou processos inovadores, ja que o setor privado neste pais nao tem cultura de ativi-
dades em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) (PALETTA; SILVA; SANTOS, 2014).

No ELMO, apenas uma das instituicdes publicas, a época do processo, entre trés existentes,
contava com um NIT estruturado e capaz de interagir diante da complexidade da transferéncia.
Esse resultado discute diretamente com as condicoes ainda precarizadas, a nivel de disposicao
organizacional das instituicoes publicas de pesquisa brasileiras, pois essa estrutura nao acompa-
nha as possibilidades de transferéncia do grande volume de conhecimento do pais, o que tem
causado retencao e obsolescéncia tecnolégica. A demanda social do ELMO, frente ao contexto
pandémico, foi decisiva para mitigar essa barreira.

Diniz, Cruz e Correa (2018) apontam que os relacionamentos mais préximos e frequentes
tornam as transferéncias mais rapidas e econémicas, pois facilitam a compreensao do conhe-
cimento transferido por parte do destinatéario, o que ajuda a reduzir as diferencas culturais
entre as organizacoes. Importa destacar que resultados de pesquisas que analisam fatores que
influenciam nessa relacao apontam que um relacionamento estreito, baseado em cooperacao
e confianca, é um fator que favorece a transferéncia de tecnologia, uma vez que minimiza a
percepcao de distancia cultural entre os ambientes académico, governamental e empresarial,
alinhando interesses na parceria com a intensificacao dos vinculos sociais, possibilitando que
todas as partes se envolvam nas diferentes etapas do processo.

Tomando como referéncia esses obstaculos, constatou-se como decisivo para o alcance dos
resultados dessa transferéncia a boa relacao entre os parceiros e a confianca entre estes, haja
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vista que, pelo contexto pandémico, tratava-se de decisdes urgentes desde a protecao, passando
pela regularizacao de direitos, cogestao e o chegando ao licenciamento da patente.

Dentro do contexto relacional, a divisao de grupos de trabalhos temaéticos foi criada para
que os esforcos fossem balizados com o fomento de didlogos formais e informais direcionados
a ser encontrada uma linguagem comum - dentro do Modelo da Triplice Hélice (ETZKOWITZ;
ZHOU, 2017) - para as mais diversas culturas absorvidas na parceria do ELMO, reforcando o
compromisso das partes do projeto. Com reunibes rotineiras, em que todos os pontos de dividas
e dificuldades eram discutidos e decididos entre todos, destaca-se, pelo recorte metodolégico
deste trabalho, no GT técnico-juridico, uma vez que nele estiveram os profissionais do direito
e setores especialistas em transferéncia de tecnologia (como o NIT da UFC), que contribuiram
para o nivelamento dos parceiros e encontraram, juntos, a segurancga juridica desta relagao.

Nesse ponto, este estudo propoe a continuidade do didlogo interinstitucional fomentado e
enriquecido com o ELMO, visando a uma ainda maior aproximacao, conexao e confianca entre
ICTs, governo, organizacoes intermediarias e empresas, com o propoésito de reduzir estas e de
outras barreiras que foram mitigadas pelo contexto pandémico. Sao elas: a promocao de eventos
e encontros entre os parceiros (reducao da distancia social), a consultoria e promocao de acoes
visando a reduzir o processo burocratico (reducao da distancia organizacional) e a promocao
de projetos em que os agentes envolvidos compartilhem espaco fisico ou promovam frequen-
tes reunides (reducéo da distancia geografica), como afirmam Villani, Rasmussen e Grimaldi
(2016). Essas autoras concluem que a proximidade organizacional, geogréfica e social entre
universidades, governo e empresas pode servir como substitutos para a proximidade cognitiva
e que tais acoes sao muito facilitadas por meio da presenca de organizagoes intermediarias.

No contexto das questdes juridicas, salienta-se a importancia do trabalho feito pela Camara
Permanente da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao do Departamento de Consultoria da Procu-
radoria-Geral Federal — CP-CT&I, criada pela Portaria PGF n. 556, de 14 de junho de 2019,
que elaborou modelos que servem como ponto de partida para a confeccao dos instrumentos
juridicos a serem utilizados no ambito do Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacao (Lei
n. 10.973/2004 e Decreto n. 9.283/2018). Essa Camara é responsavel nao somente para acom-
panhar temas sobre o assunto, mas também para desenvolver minutas de instrumentos juridicos
que facilitem a realizacdo pelas ICTs dos modelos de parcerias previstos no marco normativo.

Entre essas minutas, no recorte deste estudo, ha a aba intitulada “Contratos que envolvem
Transferéncia de Tecnologia no Marco Legal de CT&I” em que constam check list documental e
modelos acerca da temética, além de parecer que expbe os motivos da redacao dos instrumen-
tos juridicos, buscando conceitua-los e diferencia-los entre si, esclarecendo controvérsias em
relacao a naturezas juridicas das relacoes possibilitadas pelo marco legal, a fim de uniformizar
o entendimento das procuradorias juridicas federais que representam as ICTs publicas.

No contexto do ELMO, como a lei é nacional e havia uma universidade publica federal en-
volvida, foi utilizado um contrato de licenciamento espelhado no modelo da AGU, o que trouxe
seguranga no tramite junto a Procuradoria Federal da UFC (PF/UFC) que, por estratégia e boa
pratica, foi a tltima a analisar o0 documento entre os parceiros. A PF/UFC teve, passo a passo,
ciéncia dos encaminhamentos e decisdes tomadas durante as reunides do GT técnico-juridico,
com interesse de ter maior aproximacao com o objeto dos contratos utilizados e compreender
o contexto da cooperacao antes mesmo de receber o processo para consulta juridica.
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4 Consideracoes Finais

Os resultados alcancados neste estudo colocam para os formadores das politicas de ino-
vacao nas universidades, aqueles envolvidos com as teméticas da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia, seja na industria, seja no governo, uma oportunidade para ampliar
a percepcao sobre o contexto que circunda a implementacao de NITs no Brasil.

O estudo de caso ELMO permitiu que se trouxesse a luz alguns obstaculos e boas praticas
relacionados ao ecossistema de inovacao cearense, bem como tornou possivel concluir que,
em se tratando de caso multiorganizacional (ptblico-privado), as grandes diferencgas culturais e
de missoes entre as instituigdes parceiras podem trazer dificuldades que interferem diretamente
no horizonte de tempo para a finalizacao da transferéncia de tecnologia.

5 Perspectivas Futuras

Em relacao aos limites da pesquisa, ressalta-se que se tratou de estudo de caso dentro do
contexto da Covid-19 e apresentou resultados advindos de um ano apds o firmamento dos
contratos de cogestao e licenciamento. Isso sugere o potencial do trabalho em rede para a
transferéncia de conhecimento e aponta a direcao que pode ser usada como reflexao para o
que ainda é necessario para o aumento de casos de licenciamentos de tecnologias protegidas.

Para a UFC, sugere-se que (a) atualize a sua politica de inovacao de acordo com a regula-
mentacao do Marco legal advinda pelo Decreto n. 9.283/2018 (Lei n. 13.243/2016) e (b) crie
um modelo de gestao de das etapas do processo de licenciamento com a finalidade de mitigar
o desequilibrio do seu NIT.

Para os demais parceiros do ELMO, sugere-se que (a) invistam conjuntamente na manuten-
cao e insercao de dados na vitrine tecnolégica e de competéncias (dos pesquisadores) da UFC,
envidando esforcos para a pesquisa da universidade seja melhor exposta, a fim dar eficiéncia a
transferéncia e (b) criem e fomentem, sob a 6tica empresarial, especializaces e cursos em gestao
de negdcios que tragam a tematica de transferéncia de tecnologia, visando ao nivelamento de
conhecimentos sobre a matéria na base de formagao de pessoas.

[sso porque o apoio privado nas parcerias-publico privadas deve ser uma construcao mais
simbidtica e menos parasitaria (MAZZUCATO, 2014), importando que seja encorajado ao par-
ceiro privado que se esforce conjuntamente ao parceiro piblico no enfrentamento dos desafios
construtores de inovagoes. Mazzucato (2014, p. 28) finaliza: “[...] quando o Estado é organi-
zado eficientemente, sua mao é firme, mas nao pesada, proporcionando a visao e o impulso
dinamico, acontecem coisas que de outra forma nao aconteceriam [...]”, como o caso ELMO.

Para o governo cearense, em especial, sugere-se que (a) atualize a lei estadual que regu-
lamenta no Estado do Ceara a Lei de Inovacao de acordo com o Marco Legal e que (b) se
aproxime mais da UFC em grupos tematicos de Pl e TT por meio nao somente das suas univer-
sidades estaduais, mas, sobretudo, das suas secretarias que tocam o tema de ciéncia, tecnologia
e inovagao, com a finalidade de criagao de rotas conjuntas de fortalecimento do ecossistema.
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