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RESUMO
O presente trabalho visa identificar os principais fatores condicionantes do potencial de
exploracdo comercial da patente. Para a consecucdo do objetivo, foi realizado o levantamento
bibliografico em livros e periddicos para a consolidacdo do referencial teérico sobre gestéo
estratégica da inovacdo tecnoldgica e de patentes, qualidade da patente e outros fatores
condicionantes da sua exploracdo comercial, além dos aspectos relacionados a ICT, a sua
relacdo com a empresa e ao Seu papel no processo de inovacdo, mais particularmente, no
licenciamento dos direitos de uso ou de exploracdo da patente. A metodologia utilizada foi
qualitativa e exploratoria e buscou aumentar a compreensdo dos principais fatores
condicionantes com o apoio de dois especialistas na area de gestdo da tecnologia e da
inovacdo. Foram realizadas duas entrevistas, individuais e presenciais, a partir de um
questionario semiestruturado, com perguntas fechadas e abertas, tratando dos aspectos
especificos sobre a tecnologia, 0 mercado, a empresa e a ICT. Os resultados identificaram 19
fatores condicionantes. A avaliacdo desses fatores, realizada por profissionais competentes,
pode gerar menos incerteza e risco ao estagio inicial do processo de inovacgdo e potencializar
uma oportunidade para a empresa interessada na tecnologia. Entretanto, esta Ultima necessita
ter capacidade inovativa, além de mercado, enquanto a ICT precisa buscar uma cultura pro-
inovacdo que dé sustentabilidade ao seu Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) no longo
prazo e valorize seus recursos humanos. Por ultimo, o foco nas parcerias tecnologicas com
empresas pode ser um aspecto motivador para que a estratégia patentaria da ICT seja
direcionada a construcdo de plataformas tecnoldgicas proprietarias voltadas para os problemas
do mundo comercial, assim como a construcdo deste portfélio estratégico de patentes pode
atrair mais parcerias com empresas, 0 que tipicamente sustentaria as vantagens competitivas
da ICT e intensificaria os seus ganhos econdémicos por meio do licenciamento.
Palavras-chave: licenciamento; patente; interacdo ICT-empresa; inovacdo; vantagem
competitiva.

1 - INTRODUCAO

A comercializacdo de tecnologia € considerada uma dificil atividade devido a
incerteza inerente e ao risco associado ao processo de geragdo de conhecimento e inovacao,
especialmente quando as tecnologias s3o consideradas “embriondrias”, oriundas de
Instituices de Ciéncia e Tecnologia (ICT)'. O advento da Lei de Inovagdo, Lei n°
10.973/2004, deu legitimidade as atividades das ICT relacionadas & gestdo da inovacdo e a
parceria com o setor produtivo, sendo facultado a elas celebrar contratos de transferéncia e
licenciamento de tecnologia e acordos de parceira para a realizacdo de atividades conjuntas de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo (P&D&I), prestar servigos tecnoldgicos voltados a

0 termo instituicdes de ciéncia e tecnologia contempla universidades e institutos de pesquisa, piblicos ou
privados, que tenham por missdo institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa basica ou aplicada
de carater cientifico ou tecnolégico. Representa uma definicdo um pouco mais ampla do que a da Lei de
Inovacdo, que as considera estritamente como 6rgdo ou entidade da administracdo puUblica. O termo sera
utilizado neste artigo de forma intercambiavel com universidades, instituicdes de pesquisa, institutos de pesquisa
e organizacdes de pesquisa.
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inovacdo, dentre outros mecanismos de estimulo. Adicionalmente, os ndcleos de inovacéo
tecnolégica (NIT) tornaram-se obrigatérios e ganharam importancia significativa®. O NIT tem
como finalidade gerir a politica de inovacao da ICT a que se vincula, contemplando, dentre
outras competéncias, a responsabilidade pela manutencdo de sua politica institucional de
propriedade intelectual, pela exploracdo econémica dela decorrente e pela avaliacdo dos
resultados de atividades e projetos relacionados a P&D&I no tocante a propriedade intelectual
e as diversas modalidades de transferéncia de tecnologia.

O crescimento significativo do nimero de depdsitos de pedidos de patente, inclusive
de universidades e instituicbes de pesquisa, e da relacdo universidade-empresa é uma
tendéncia em todo o mundo (Thursby et al., 2000; Mowery et al., 2001; Sampat, 2006;
Zuniga, 2011). Esse fendmeno foi pioneiro nos Estados Unidos, em decorréncia do Bayh-
Dole Act® de 1980 (Mowery et al., 2001; Mowery e Sampat, 2005; Sampat, 2006), que abriu 0
caminho para a “mercantilizagdo” de novas descobertas e serviu de inspiracdo para diversos
paises. O fortalecimento da protecdo patentaria em todo o mundo, cada vez mais a montante
do fluxo do conhecimento gerado desde a ciéncia (Coriat et al., 2002), e as crescentes
estratégias patentarias para intensificar o uso da patente como mecanismo alternativo de
obtencdo de retornos ou lucros adicionais (Somaya, 2012) foram alguns dos aspectos
motivadores desse novo comportamento. Nesse contexto, muitas vezes as universidades sdo
também vistas com a preocupacdo em patentear resultados de pesquisa cientifica sem
aplicacdo préatica e em licencia-los em troca de royalties altos, em vez de estimular a inovagao
nas empresas (Sampat, 2006; Dalmarco et al., 2011).

No caso particular das ICT brasileiras, os NIT ainda ndo estdo totalmente preparados
para as atividades relacionadas a geracao da inovagdo. Um dos principais desafios diz respeito
a avaliacdo do potencial de comercializacdo da patente. S8o aspectos relacionados as
caracteristicas da tecnologia e do mercado, as deficiéncias em gestdo da propriedade
intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia e aos obstaculos existentes para as
diversas atividades colaborativas da interacdo ICT-empresa (Fujino e Stal, 2007; Pévoa, 2008;
Suzigan e Albuquerque, 2008; Paranhos, 2010; Salles-Filho e Bonacelli, 2010; Freitas et al.,
2013). Ha ainda compreensdo limitada sobre a dindmica da inovagdo por parte da legislacdo
(Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e Gardim, 2009; Bocchino et al., 2010). Soma-se,
também, o fato de que a protecdo da patente é bastante imperfeita, depende do tipo de
tecnologia (natureza e escopo) e da industria e, ainda, deve considerar os aspectos legais até
sua concessdo (ou ndo), antes da qual existe apenas uma expectativa de direito (Mansfield,
1986; Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000; Somaya, 2012).

2 —AS ICT E AS EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVACAO

O processo de inovacao deve considerar que a pesquisa basica desempenha um papel
importante devido aos retornos sociais e privados capturados de forma suficiente pelas forcas
de mercado (Rosenberg, 1990), assim como a forte influéncia da ciéncia sobre a tecnologia e
frequentemente da tecnologia sobre a ciéncia e as atividades produtivas (Rosenberg, 1982). A
inovacdo ainda deve relevar o potencial de mercado (Kline e Rosenberg, 1986) para uma

’Em muitas universidades e instituicdes de pesquisa brasileiras, ja existiam estruturas ou instancias similares aos
NIT com as mais variadas denominagdes: disque-tecnologia, escritério de transferéncia de tecnologia, escritério
de difusdo de tecnologia, nlcleo de propriedade intelectual, agéncia de inovacdo, dentre outras. Vale ressaltar
que algumas pioneiras foram criadas na década de 1980.

%0 Bayh-Dole Act criou condicdes para o patenteamento dos resultados de pesquisa realizada nas universidades
financiados com recursos publicos e o licenciamento de patentes com exclusividade para empresas e, por
conseguinte, levou ao estabelecimento dos escritdrios de transferéncia de tecnologia (do inglés, technology
transfer offices — TTO), responsaveis pela protecdo e gestdo da propriedade intelectual e da transferéncia de
tecnologia.
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invencdo que necessita seguir os estadgios de desenvolvimento até a producdo e
comercializagdo por uma empresa.

O modelo de inovacdo integrado de Rothwell (1992) e a versdo mais contemporanea
de Khilji et al. (2006) podem ser destacados. A integracdo entre P&D e comercializagédo
significa avancar nos estagios de desenvolvimento da tecnologia, sendo o licenciamento
tecnolégico um dos modos de colaboragdo entre os atores (Rothwell, 1992). Khilji et al.
(2006) também apontam no seu modelo integrado a interface colaborativa entre P&D e
comercializacdo, além de outros aspectos igualmente importantes: dindmica de mercado,
capacitacGes organizacionais e conhecimento cientifico e tecnologico. A integracdo desses
aspectos € fator crucial. Embora as atividades das ICT sejam mais focadas nas caracteristicas
cientificas e tecnologicas, elas também precisam adotar uma abordagem proativa para
compreender a dindmica do mercado, sustentando capacidades organizacionais existentes e
construindo novas habilidades e capacidades. Ao incorporar a orientacdo de mercado nas suas
atividades, as ICT, por intermédio dos NIT, também podem ampliar a compreensdo dos
cientistas sobre a inovacdo para ajuda-los a lidar com as “realidades adversas do mercado”.

A teoria da Hélice Tripla de Etzkowitz e Leydesdorff (2000), que enfatiza o papel
mais pré-ativo da universidade na inovacdo, e a literatura sobre sistemas de inovacdo —
nacional, regional, setorial e local (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Freeman, 1995; Edquist,
2001) — consolidam que a inovacéo néo € linear e sim um processo complexo gque envolve as
empresas inovadoras — o0 locus da inovacdo — e um sistema de interacdes e interdependéncias
no qual estdo envolvidas as universidades e instituicdes de pesquisa, o Estado e um amplo
conjunto de outras organizacfes. O papel do Estado é preponderante nos sistemas nacionais
de inovacao, objetivando coordenar e direcionar o progresso tecnolégico do pais, influenciar
significativamente o comportamento, as estratégias e as decisbes das empresas em relacdo a
suas atividades inovativas e contribuir para 0 aumento da producédo e qualidade cientifica nas
universidades e instituicdes de pesquisa.

2.1 — Gestdo da PI, licenciamento e transferéncia de tecnologia nas ICT

O aumento da protecdo patentaria no Brasil, inclusive por parte das universidades e
instituicdes de pesquisa, pode ser notado a partir da década de 1990, assim como sua interacdo
com empresas e participacdo mais ativa nos sistemas de inovacdo. Entretanto, o tema da
propriedade intelectual (PI), licenciamento e transferéncia de tecnologia nas ICT requer
considerar um conjunto de aspectos e instrumentos institucionais necessarios para que, de
fato, a transferéncia efetivamente acontecga. A criagdo e disseminacdo do conhecimento estéo,
de certo modo, no centro de todas as suas atividades. O desafio é perceber como esse
conhecimento pode ser adequadamente utilizado como um ativo que cria valor para a
economia, a sociedade e a propria instituicéo.

Dalmarco et al. (2011) buscou analisar o esfor¢co inovador das universidades
brasileiras, verificando que o aumento na publicacdo de trabalhos cientificos ndo estimula a
criagdo de novas tecnologias e ndo impulsiona a atividade inovadora na inddstria brasileira.
Sua analise explica que as universidades estdo mais preocupadas em proteger o conhecimento
criado per se, como estratégia para aumentar a reputacdo dos pesquisadores (Cohen el al.,
2000; Somaya, 2012), em detrimento as parcerias tecnoldgicas com empresas. Como
resultado final, ao invés de fornecerem tecnologias para as empresas, as universidades
mantém o conhecimento internamente, na prateleira, sob a forma de patentes.

Cota Junior (2012) salientou que o modus operandi da participacdo das ICT no
processo de inovagdo ainda é bastante incipiente. Até antes da implementacdo da Lei de
Inovacao e consequente criacdo dos NIT, a transferéncia de tecnologia era realizada de forma
pouco sistematizada e ndo institucionalizada, geralmente pelos proprios pesquisadores,
ocorrendo muitas vezes apropriacao, por empresas, de tecnologias geradas com a participacao
das ICT sem uma remuneragdo adequada. Com o advento da Lei, a institucionalizacdo dos
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NIT tornou esses aspectos mais favoraveis, sendo o seu bom funcionamento, entretanto,
dependente de dois fatores essenciais: recursos para 0 desenvolvimento das acOes
operacionais; e pessoal qualificado e capacitado. Grande parte dos NIT das ICT nédo possuli
ambos os fatores e depende da captacdo de recursos governamentais para contratar bolsistas,
realizar treinamentos e manter suas atividades.

Salles-Filho e Bonacelli (2010) apontam que as maiores lacunas das ICT referem-se a
atividades complementares ou adicionais que elevem suas competéncias essenciais na
realizacdo de P&D, prestacdo de servicos e, por conseguinte, gestdo da ciéncia, tecnologia e
inovacdo: venda de produtos e servigos; desenvolvimento de projetos competitivos; captacédo
de recursos financeiros e geracdo de receita; desenvolvimento de projetos colaborativos
através de redes; e utilizacdo de instrumentos de propriedade intelectual, licenciamento e
transferéncia de tecnologia, incluindo marketing de tecnologia para identificar o potencial
comercial dos resultados de pesquisa. A eficacia dos NIT também € varidvel (Fujino e Stal,
2007), sendo, portanto, o apoio institucional de extrema importancia. A participacdo da ICT
no processo de inovacdo requer um esforco matuo de maior compreensdo entre as partes,
sendo necessario assegurar que a empresa tenha interesse em uma dada tecnologia,
capacidade técnica para absorvé-la, sistemas para executar projetos tecnoldgicos e saude
financeira para cobrir seus custos, além de conhecer as necessidades dos usuérios finais para
buscar de forma efetiva a oferta do servico e/ou da tecnologia em questao (Toledo, 2009). As
principais motivacdes das ICT em colaborar podem ser destacadas: acesso a fonte alternativa
e flexivel de recursos; atualizacdo do conhecimento tecnoldgico; acesso a equipamentos de
pesquisa mais modernos; estimulo a formacao de pesquisadores; conhecimento dos problemas
reais da empresa; e possibilidade de ganhos econdmicos dos pesquisadores.

Fujino e Stal (2007) e Salles-Filho e Bonacelli (2010) apresentam algumas sugestdes
para melhorar o desempenho dos NIT e apontam o0s principais obstaculos relacionados a
profissionalizacdo das atividades relacionadas ao processo de inovagéo, respectivamente. De
um nivel macro para micro, sdo aspectos relacionados a falta de: (i) cultura sobre inovacéo,
gue ndo representa uma prioridade na grande maioria das ICT; (ii) promocdo de imagem
positiva da ICT para conquistar espaco na agenda das empresas e valorizar a pesquisa
académica, o que inclui o tratamento estratégico da informacdo para a divulgacdo das acGes
institucionais de propriedade intelectual, licenciamento e transferéncia de tecnologia e de
ferramentas para potencializar as oportunidades de comercializacdo para o setor produtivo;
(iii) estrutura adequada de funcionamento, incluindo uma politica institucional, rotinas bem
definidas que analisem o processo de geracdo da inovacgdo (identificacdo de uma invencao
potencial, avaliacdo tecnoldgica e de mercado visando ao seu licenciamento/transferéncia, e
manutencdo dos processos de protecgéo intelectual); (iv) recursos financeiros para capacitacéo
de pessoal e contratacGes necessarias; (iv) pessoal engajado com capacidade e competéncia no
tema, ou quando existem, valorizacdo desses profissionais; e (v) recursos para realizar gestao
de projetos e empreendedorismo.

Somam-se aos obstaculos relacionados ao ambiente interno das ICT as dificuldades
administrativas e juridicas relacionadas aos procedimentos burocraticos junto as
Procuradorias e aos 6rgaos de controle externos, particularmente no caso das ICT publicas
(Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e Gardim, 2009). O novo panorama exige que suas
estruturas sejam mais ageis, flexiveis e profissionais e se adaptem as rapidas mudancas que
caracterizam a criacdo de conhecimento nos tempos atuais; determina, ainda, que as ICT
publicas andem no ritmo célere das empresas que competem, sem esgquecerem que sua missao
institucional ndo é somente composta da producdo de conhecimento (Bocchino et al., 2010).
Entretanto, a possibilidade de adaptar a estrutura interna as novas necessidades e criar
mecanismos &geis para contratacdo, segundo o0s ritos e procedimentos juridicamente
estabelecidos, ainda ndo se mostra tdo concreto e palpavel (Bocchino et al., 2010).
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Embora a Lei de Inovacéo brasileira represente o reconhecimento legal e institucional
para que a ICT incorpore na sua estrutura o NIT e as atividades de propriedade intelectual,
licenciamento e transferéncia de tecnologia, existem pontos criticos. A defini¢do dos critérios
técnicos objetivos para a qualificacdo do interessado no licenciamento da tecnologia é uma
dificuldade, de acordo com Carvalho e Gardim (2009), principalmente quando as tecnologias
ainda ndo foram finalizadas e demandam muito tempo e investimento para sua efetiva
exploracdo, o caso da maioria das tecnologias das ICT. Outro aspecto critico € a especificacdo
do objeto do contrato, em especial quando se trata de licenga exclusiva, que é precedida de
publicacdo de edital, para que ndo haja perda de novidade do pedido de patente no periodo de
sigilo e ainda ndo protegido no exterior (Uller, 2006; Santos, 2008). Por essa razdo, 0s
acordos de parceria para desenvolvimento conjunto prevéem direitos de propriedade
intelectual (DPI) sobre os resultados divididos entre as partes (cotitularidade) e sdo muitas
vezes entendidos como alternativa para assegurar a transferéncia de tecnologia sem prejuizos
para as partes envolvidas (Uller, 2006; Santos, 2008). Por outro lado, as possibilidades gerais
de acordos de parceria entre ICT e empresa (Pimentel, 2010) e os diferentes entendimentos
nas ICT podem levar a uma rigidez maior na aplicagéo da Lei de Inovagéo (Santos, 2008).

Os aspectos importantes a serem resolvidos no ambiente externo a ICT sdo (Fujino e
Stal, 2007; Salles-Filho e Bonacelli, 2010): necessidade de um quadro regulamentar mais
claro sobre a Lei de Inovacdo e outros mecanismos de estimulo a inovacéo; menor tempo de
espera entre 0 deposito e a concessdo dos pedidos de patente; melhoria da qualidade da
publicacdo, tanto em revistas indexadas nacionais, quanto internacionais; e incorporacdo de
novos indicadores de avaliacdo de pesquisadores, ndo apenas indicadores de protecdo de
patentes e de outros tipos de propriedade intelectual, mas também de licenciamento das
tecnologias protegidas e de transferéncia de outras tecnologias para empresas (tecnologias que
ndo estejam protegidas, mas tenham relevancia econémica e social), funcionando como
mecanismo de medicdo do seu impacto no desenvolvimento socioeconémico do pais. S&o
iniciativas vitais para que as ICT cumpram sua missdo e realizem essas novas fungdes e
atribui¢es no ambiente competitivo.

2.2 - As caracteristicas das empresas e da interacdo com as ICT

As empresas ndo inovam isoladamente; a inovacdo deve ser vista COmo um processo
coletivo que envolve outras empresas, universidades e instituices de pesquisa e Orgaos
governamentais. Embora dois ter¢os do conhecimento utilizado no curso da inovacgédo derivem
de esforcos proprios em P&D e conhecimento (Rothwell, 1992), P&D efetivo estd associado
ndo apenas a uma boa comunicacdo entre grupos de pesquisadores e entre a unidade de P&D
e o0 resto da organizagdo, mas também a absorcdo de informagfes provenientes do mundo
externo (Teece, 2007). O processo de inovagao € visto como a interacéo de fungdes estruturais
da organizacdo em que pesquisa aplicada e tecnologia representam insumos a pesquisa
cientifica bésica e, ainda, que difusdo e capacitagdo tecnoldgica sdo relevantes para a
conquista do necessario progresso técnico e econdémico.

Os ambientes de inovacédo das diversas industrias diferem consideravelmente em termos
do processo de construgdo de suas capacidades inovativas, da dindmica do mercado e da
tecnologia e das caracteristicas do conhecimento cientifico e tecnoldgico. Consequentemente,
0 posicionamento inovativo das empresas, caracterizado por suas estratégias e esforcos
inovativos, além do papel da colaboracdo para o desenvolvimento da inovagdo e os eventuais
resultados inovativos, também diferem (Utterback e Abernathy, 1975; Teece, 2007).

O conjunto de fatores enddgenos do Brasil relacionados a sua industrializagdo tardia,
debilidade de politicas publicas de incentivo a inovacao, incapacidade de financiamento de
longo prazo e baixa articulagdo entre governo, empresas e universidades e instituicdes de
pesquisa, € mais especificamente a desconexao entre o sistema de C&T e as demandas da
sociedade, esclarece que o sistema nacional de inovacdo brasileiro caracteriza-se como
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imaturo (Suzigan e Albuquerque, 2008). Uma das maiores evidéncias sobre a modesta
participacdo das empresas brasileiras no processo de inovagdo estd no baixo numero de
pesquisadores contratados por empresas privadas (ANPEI, 2006; IBGE, 2013), o que também
dificulta a interacdo universidade-empresa®. De acordo com a PINTEC 2011, realizada pelo
IBGE (2013), apenas 5,8% das empresas inovadoras em todo o pais realizaram atividades
internas de P&D e genuinamente usam essas atividades como estratégia sistematica para
desenvolver novos produtos e processos. Aquisi¢do de maquinas e equipamentos, treinamento
e aquisicdo de software sdo considerados como as atividades (externas) inovativas mais
relevantes. Apesar do pessoal ocupado com P&D nas empresas inovadoras ter crescido 48,4%
em relacdo & PINTEC 2008 (IBGE, 2010)° e da cooperacéo com ICT em 35% das empresas
que implementaram inovacGes ser considerada como fonte de informacdo de alta a média
relevancia para as atividades inovativas, apenas 14% do total de empresas, verdadeiramente,
se relacionaram com ICT. Essa situacdo traduz-se em baixa intensidade tecnoldgica das
empresas e na dificuldade do pais converter conhecimento de C&T em inovacao.

Freitas et al. (2013) propdem um estudo sobre as condicBes da interacdo ICT-empresa
com especificidades do contexto brasileiro, destacando as diferencas entre industrias maduras
(de baixa a média intensidade tecnoldgica) e industrias emergentes (de alta intensidade
tecnoldgica). As ICT sdo atores fundamentais no processo de inovacdo e de catch-up em
setores industriais especificos, apoiando o desenvolvimento de capacidades tecnologicas
nacionais por meio de treinamento de cientistas e engenheiros e a pesquisa de novas
tecnologias, conhecimentos avancados e habilidades em ciéncia e engenharia (Pavitt, 1998),
desse modo, incentivando as empresas, através de ambientes institucionais propicios, a
alavancar a perspectiva de desenvolvimento do pais. Por outro lado, os autores argumentam
que melhores préaticas em gestdo da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia e
criacdo de empresas spin-offs de pesquisas académicas ndo sdo, por si so, suficientes para
apoiar o crescimento de industrias de alta tecnologia no pais, pois estas precisam estar
conectadas a dinamica das tecnologias e dos mercados, as fontes e ao tipo de conhecimento a
ser acessado e as estratégias e aos esforcos inovativos das empresas.

De qualquer modo, ha motivagdes pontuais por parte das empresas para interagir com as
ICT (Toledo, 2009): acesso a pessoal de pesquisa altamente qualificado e a solugbes de
problemas técnicos especificos; aumento do prestigio, da imagem e da exceléncia técnica;
acesso a recursos publicos; necessidade de reduzir custos sem aumentar o pessoal préprio de
P&D ou proceder a importantes modificagbes administrativas; necessidade de renovar o
acervo de conhecimentos por meio de P&D continuada; e crenca no valor estratégico da
inovacdo tecnoldgica no médio e longo prazo. Esse panorama deixa evidente que a concepgédo
e implementacdo de politicas industriais, de C&T e inovacdo apropriadas requer informacéo
sobre 0 contexto e as caracteristicas da interagdo universidade-empresa existente em cada
industria ou grupo de industrias especificas, além da necessidade de que se facilite e se
padronize a interacdo para uma melhor analise das possibilidades de negdcios envolvendo
ambos os atores.

3 - GESTAO DA INOVACAO E DE PATENTES: ESTRATEGIAS, MECANISMOS E
IMPLICACOES

A inovacdo tecnologica desempenha um relevante papel na melhoria da eficiéncia e no
aumento da competitividade sustentavel das organizacGes. A gestdo da inovagéo tecnoldgica

*Suzigan e Albuquerque (2008) apontam que existe um padrdo de interacdes entre universidades e empresas,
caracterizado pela existéncia apenas localizada de “pontos de interagdo” entre a dimensdo cientifica ¢ a
tecnoldgica.

*Pessoal ocupado em P&D interna totaliza aproximadamente 103,3 mil pessoas com dedicacéo exclusiva e
parcial. Apesar desse aumento, 0 que é positivo, ele apenas segue a tendéncia mundial (ANPEI, 2006).
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envolve, na maioria das vezes, a gestdo em circunstancias de alto grau de ambiguidade,
incerteza e risco. E uma atividade vital e o principal meio de comprometimento na atual
economia aberta e intensiva em conhecimento. A gestdo estratégica da inovacdo ocorre
guando a ampla gama de aspectos inovadores, recursos, atividades e capacidades das
organizacOes é eficientemente gerenciada, englobando elementos organizacionais, tais como
estratégias de inovacdo, comunidades e redes de colaboracdo em inovagdo, P&D, concepgdo e
desenvolvimento de novos produtos, processos ou servicos, operacdes e criacao de valor.

A gestdo estratégica da inovacao considera que 0s recursos e as capacidades inovativas
de uma organizacdo sdo otimizados para criar vantagem competitiva e capturar valor. O
conceito de vantagem competitiva pode ser explorado com base em trés perspectivas distintas,
porém complementares: os modelos analiticos sobre competicdo de Porter (1980, 1985); a
Visdo Baseada em Recursos (VBR), especialmente a perspectiva em que a VBR ganha analise
dindmica principalmente a partir das abordagens de Teece (1986) e, mais recentemente, Teece
(2007) sobre capacitagdes dinamicas. Tais abordagens servem para analisar as forcas,
fraquezas, oportunidades e ameacas da tecnologia, da industria e do mercado. Ndo menos
importante, hd de se considerar as implicacbes da abordagem da inovacdo aberta
(Chesbrough, 2003), que refletem a colaboracdo entre ICT e empresas, sendo o licenciamento
um modo de colaboracéo.

Na pratica, uma estratégia de inovacao tecnologica coerente significa que 0s recursos
da organizacgdo sdao manipulados de forma coordenada e combinada para melhor utilizar suas
fontes e capacidades inovativas, melhorar sua posicdo competitiva e direciona-la para o seu
desenvolvimento sustentivel, de modo a capturar valor a partir da inovacdo. Segundo
Schilling (2013), a formulacdo dessa estratégia requer: a) avaliacdo do ambiente externo; b)
avaliacdo das forcas, fraquezas, vantagens competitivas e competéncias essenciais; c)
articulacdo de uma intencdo estratégica ambiciosa; e d) determinacdo dos principais recursos
e capacidades de que a organizacdo necessita desenvolver ou adquirir para cumprir seus
objetivos de longo prazo, sejam eles relacionados a geragdo de lucro, crescimento, melhoria
da qualidade e variedade de entrega de seus produtos e servicos, maior participacdo de
mercado, capacitacdo e melhoria de remuneracdo dos recursos humanos, seguranca, satisfacéo
ou reputacao, beneficios sociais, dentre outros.

As empresas inovadoras utilizam mecanismos variados para proteger conhecimento e
inovacdo, podendo ser combinados, complementados ou substituidos em diferentes etapas do
processo de desenvolvimento de um novo produto, processo ou servigo. Os principais
mecanismos de apropriabilidade da inovacdo sdo métodos legais e estratégicos (Levin et al.,
1987; Cohen et al., 2000): a) direitos de propriedade intelectual (DPI), em especial as
patentes; b) segredos (comerciais ou industriais); ¢) tempo de lideranca no mercado (lead
time); d) exploragéo das vantagens da curva de aprendizado; e d) investimentos em ativos e
capacidades complementares de fabricagdo, marketing, vendas e servigos. Sa0 mecanismos
diretamente relacionados aos fatores especificos da empresa — sua colecdo Unica de recursos e
capacidades para obter vantagem competitiva, com o objetivo de direcionar suas estratégias
de inovagcdo — e aos fatores especificos do conhecimento (ticito versus codificado), da
tecnologia (produto versus processo) e do setor (por exemplo, os estagios do ciclo de vida da
industria e da tecnologia e os regimes de apropriabilidade), além do porte da empresa. O
ambiente juridico do pais também tem relevancia (sendo, por isso, que 0s mecanismos de
apropriacdo diferem bastante entre paises e regides), uma vez que ele define o que pode ou
ndo pode ser protegido através dos diferentes mecanismos legais existentes.

A andlise pioneira de Teece (1986) sugere que as diferentes combinagdes entre 0s
mecanismos de apropriabilidade, o padrdo dominante da industria e os ativos complementares
devem ser estrategicamente gerenciadas para que as empresas lucrem com a inovacdo. Com
base nessa abordagem, entende-se que as estratégias de propriedade intelectual podem
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auxiliar a geracdo da inovacdo em torno de uma determinada tecnologia, sendo o foco
especial nas patentes. A pesquisa sobre gestdo estratégica de patentes, proposta por Somaya
(2012), torna-se, portanto, complementar para elucidar como as estratégias patentarias
interagem e necessitam ser coordenadas com os demais métodos de protecdo para criar valor e
aumentar a vantagem competitiva. Tanto as estratégias de inovacdo como as estratégias
patentarias sao amplamente praticadas pelas empresas mais competitivas no mercado global.
Representam licdes a serem seguidas pelas ICT para elevar suas competéncias essenciais na
realizacdo de P&D, prestacdo de servigos e gestdo de ciéncia, tecnologia e inovagédo (Salles-
Filho e Bonacelli, 2010).

A visdo monopolista de mercado conferida pela patente ndo é automaética e perfeita.
De acordo com Mansfield et al. (1981) apud Albuquerque (1998), nem sempre a patente
resulta em um monopdlio sobre uma inovacao relevante. Patentes até elevam o custo e tempo
de imitacao°®, entretanto a protecdo patentaria ndo parece ser essencial para o desenvolvimento
e introducdo de pelo menos trés quartos das inovacgdes patenteadas, salvo em poucas
industrias, em especial na biofarmacéutica (seguida da indUstria quimica e das industrias de
semicondutores, computadores e equipamentos de comunicagdo). Soma-se a isso o fato de
que 0 escopo da protecdo patentaria também contribui para que a patente proporcione um
direito de propriedade inerentemente imperfeito e incerto, por ndo ser possivel ter acesso a
todo o estado da técnica quando do seu exame técnico (Somaya, 2012). Essas incertezas sdo
possivelmente resolvidas anos depois da concesséo da patente, comumente no contexto de um
litigio (Somaya, 2012)". N&o menos importante, uma patente pode ndo conferir ao seu titular o
direito afirmativo de usar a tecnologia em questdo, no caso desta infringir outras patentes,
além do fato de que os concorrentes podem ser capazes de inventar ao redor de patentes
importantes (inventing around). Devido a todos esses desafios, as empresas procuram
aumentar o impacto dos seus direitos patentarios para maximizar a apropriacdo dos
rendimentos advindos das patentes.

As estratégias patentarias no ambito da gestdo estratégia de patentes contemplam trés
dominios de atividade patentaria (Somaya, 2012): direitos, licenciamento e enforcement (e
possivel litigio). Os direitos referem-se a aquisicdo e manutencdo de patentes, inclusive
aquisicdo de patentes no mercado, incluindo procedimentos de oposicao, renovacao e reexame
de patentes. E importante observar nesse contexto que nem todas as invengbes S0
patenteadas e que a propensao a patentear varia de acordo com alguns fatores, como tamanho
da empresa, industria, tipo de invencdo e tecnologia (Mansfield, 1986; Levin et al., 1987;
Levin, 1988; Cohen et al., 2000), e também varia entre paises (Lopez, 2009). A aquisicdo visa
a fortalecer o portfélio da empresa com patentes de invengdes interconectadas e substitutas
(Somaya, 2012). A aquisicdo de multiplas patentes relacionadas pode gerar um bloqueio mais
defensivo, criando “cercas” de patentes (patent fences), ou um bloqueio mais ofensivo de
patentes superpostas (overlapping patents ou patent thickets), de acordo com Shapiro (2001).
Os direitos patentarios também podem aumentar a reputacdo das empresas, das universidades
e instituicbes de pesquisa e de seus inventores, certificando a qualidade da invengédo para
parceiros tecnoldgicos potenciais, objetivando o licenciamento ou a alianca estratégica e o
financiamento de empresas nascentes (Levin et al., 1987; Cohen et al., 2000). S&o acOes, na
sua esséncia, ligadas a uma estratégia proprietdria como mecanismo para resguardar as
principais vantagens competitivas da empresa contra a imitagdo dos concorrentes.

O licenciamento envolve atividades relacionadas a concessao ou ao compartilhamento
dos direitos de uso da tecnologia patenteada, incluindo nesse contexto a definigdo de padrdes,
as aliancas, as diversas estratégias de inovacdo aberta e o licenciamento cruzado (Somaya,

¢ Outros estudos nesse sentido incluem Mansfield (1986) e Levin et al. (1987).
” Por conseguinte, um tipico direito de patente — auséncia de litigio — é considerado bastante impreciso na sua
validade e escopo (Linden e Somaya, 2003 apud Somaya, 2012).
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2012). Similarmente, a propensdo das empresas em licenciar varia, € mesmo quando elas
licenciam, isso ocorre sob condigdes que variam com a exclusividade, o escopo dos direitos
licenciados e o tipo de invencdo (Cohen et al., 2000), ndo sendo propensas a licenciar aquelas
patentes que se referem as suas tecnologias centrais (Arora e Ceccagnoli, 2006), buscando
elas préprias comercializa-las, pois representam ativos complementares especializados
(Teece, 1986). A decisdo pelo licenciamento depende da apropriabilidade conferida pela
patente e da facilidade inerente de imitacdo da tecnologia pelos concorrentes (Teece, 1986;
Somaya, 2012). Muitas empresas também constrdem portfélios de patentes superpostas para
usar como moeda de troca em negociagdes de licenciamento cruzado ou, alternativamente,
para obter rendimentos de licenciamento (Cohen et al., 2000; Shapiro, 2001).

O enforcement envolve a ameaga que, em ultima instancia, resulta em acédo de litigio
contra infratores que utilizam invencdes patenteadas indevidamente, sendo o0 objetivo
principal o licenciamento dessas patentes violadas mediante pagamento de royalties (Somaya,
2012). E uma estratégia de alto custo e de maltiplos estagios, sendo bastante praticada por
grandes empresas e por empresas especializadas em trolls de patentes®.

3.1 — Implicagdes sobre o valor econémico e tecnoldgico da patente e outros fatores
condicionantes da sua exploracéo comercial

A criacdo de valor pode ser entendida como uma construgdo da utilidade real ou
percebida do usuario que leva ao aumento da ado¢édo e do uso de uma determinada tecnologia,
ao mesmo tempo em que contempla o valor desta tecnologia para o seu detentor (Somaya,
2012). Nesse sentido, presume-se existir valor econémico e tecnoldgico, assim como valor
social, inerente as patentes, seja pela inovacdo que ela protege e gera lucros, pelo seu uso
estratégico alternativo como meio de obter lucros adicionais ou pelo cumprimento dos
objetivos principais do sistema de patentes visando a promocdo do desenvolvimento
econémico e social. Esse conceito de valor vem sendo discutido do ponto de vista de como
medi-lo na pratica e o que ele reflete em termos de inovagdo, empreendedorismo e
desenvolvimento tecnoldgico (Baron e Delcam, 2011; OECD, 2013).

Em esséncia, o conhecimento incorporado em novos produtos e processos, delimitado
pelo escopo da patente, torna-se uma entidade legal com fronteiras em relacdo ao
conhecimento ja existente (Ernst, 2003), apesar de que tais limites sdo muitas vezes dificeis
de detectar e podem resultar em infracfes e disputas legais, sendo a protecdo patentaria,
portanto, imperfeita. O valor da patente incorpora significativas incertezas ex ante —
tecnoldgicas, econdmicas, comerciais e legais — normalmente resolvidas ao longo do tempo,
ndo sendo possivel fazer uma previsao exata do valor de uma nova tecnologia protegida e sua
percepcdo e aceitacdo pelos futuros usuarios.

As estatisticas de patente vém sendo sistematicamente usadas para elaborar
indicadores de qualidade e medir o valor econémico e tecnologico da patente (OECD, 2013) e
relacionar o seu valor privado e social (Baron e Delcam, 2011). A qualidade da patente
abrange uma ampla gama de indicadores que refletem diferentes aspectos, embora muitas
vezes interligados. O valor econémico e tecnoldgico medido pela qualidade da patente é um
indicativo do impacto que as invencOes protegidas podem ter sobre invengdes posteriores e
inovagdes no mercado. O estudo da OECD (2013) é o mais completo e propde 13 indicadores
de qualidade da patente: citacbes de patentes (citacbes para frente, citacOes para trés,
autocitacOes e citacOes a literatura ndo-patentaria); escopo da patente (reivindicacGes e classes

80s trolls de patentes sdo empresas dedicadas & aquisicdo e manutencdo de direitos patentarios, proprios ou
comprados de terceiros (portfdlios extensos de patentes de outras empresas que ndo tém mais interesse), que nao
comercializam tais tecnologias patenteadas, mas impedem que terceiros as comercializem. Esse direito de proibir
justifica toda sua atividade mediante o estabelecimento de continuos litigios por infragdo de patentes e outras
acOes juridicas, com o prop6sito de obter indenizagcbes milionarias. Sdo, na maioria, grandes empresas que
operam no “oportunismo”.
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tecnoldgicas); familia de patentes; atraso na concessdo; renovacao; oposicdes; e indices de
generalidade, originalidade e radicalidade.

Além do valor da patente como indicativo do seu potencial de comercializagdo, outros
fatores que condicionam a sua exploracdo também sdo apontados na literatura: a) ciclo de
vida da tecnologia (Utterback e Abernathy, 1975; Porter, 1980; Basberg, 1987; Ernst, 1997;
Nieto et al., 1998); b) estagio de desenvolvimento da tecnologia (Kline e Rosenberg, 1986;
Rothwell, 1992; Jensen e Thursby, 1999; Thursby et al., 2000; Brascomb e Auerswald, 2002;
Khilji et al., 2006); c) custos de desenvolvimento da tecnologia (Hsu e Wakeman, 2013;
Schilling, 2013); d) potencial de mercado e competitividade da tecnologia frente aos
concorrentes (Fabry et al., 2006; van Triest e Vis, 2007; Hsieh, 2013); e) quantidade e
qualidade do portfdlio de patentes (Gambardella et al., 2012). S&o fatores que possibilitam a
defini¢do de estratégias para sua comercializagdo em médio e longo prazo. Nesse sentido, o
valor da patente deve demonstrar as possibilidades de futuros ganhos econémicos e de
atendimento as necessidades reconhecidas ou percebidas pelos usuarios e pela sociedade,
mesmo sabendo-se que ambas séo de dificil identificacdo (Somaya, 2012).

4 - METODOLOGIA E COLETA DE DADOS

O objetivo do presente trabalho foi identificar, a partir da revisdo da literatura, os
principais fatores que condicionam o potencial de exploracdo comercial da patente e aumentar
sua compreensdo com 0 apoio de dois especialistas na area de gestdo da tecnologia e da
inovacdo. A abordagem metodoldgica da pesquisa foi qualitativa e buscou avaliar os aspectos
sobre a tecnologia, 0 mercado e as estratégias dos diferentes atores que se relacionam (ICT e
empresa), que sdo de alta complexidade e dificil mensuracédo. Para tal, o estudo prévio sobre o
tema de pesquisa através de uma vasta revisdo da literatura foi essencial para definir os
principais fatores. Optou-se por entrevistar apenas dois especialistas, por nao se tratar de um
estudo estatistico com o objetivo de mensuragdo ou padronizacdo. Ademais, este trabalho
representa uma etapa de uma pesquisa de campo mais ampla, que ainda contou com um
estudo de caso exploratério de uma tecnologia protegida por patente e mais dois blocos de
entrevistas com outros atores do sistema de inovacgéo, a saber, pesquisador de ICT e empresa,
de modo que, ao final, pudessem ser validados os fatores mais essenciais envolvidos na
geragdo de uma oportunidade tecnoldgica de licenciamento da patente.

A identificacdo dos referidos fatores teve como premissa que a patente tem potencial
inovador quando a tecnologia ou conhecimento incorporado proporciona a empresa
interessada no licenciamento uma vantagem competitiva no curto prazo, o que se torna uma
vantagem competitiva no longo prazo quando somada a sua colecdo Unica de recursos
organizacionais raros e valiosos para desenvolver, produzir e comercializar a tecnologia.
Desse modo, foi realizado o levantamento bibliografico em livros e periodicos para a
consolidacdo do referencial tedrico sobre gestdo estratégica da inovacdo tecnoldgica e de
patentes, qualidade da patente e outros fatores condicionantes da sua exploragdo comercial,
além dos aspectos relacionados a ICT, a sua relagdo com a empresa e ao seu papel no
processo de inovagdo, mais particularmente, no licenciamento dos direitos de uso ou de
exploracdo da patente.

A vasta revisao da literatura serviu para elaborar um questionario contendo uma tabela
com 29 principais fatores relacionados a quatro topicos de interesse — tecnologia/patente;
mercado, empresa e ICT — além de um roteiro de perguntas abertas para a busca de
conhecimentos adicionais sobre o tema. O questionario possibilitou obter, de ambos o0s
entrevistados, respostas as mesmas questdes para que elas pudessem ser comparadas e para
que as diferengas pudessem refletir diferentes percepgdes entre 0s respondentes e ndo
diferencas nas perguntas (Lodi, 1974 apud Marconi e Lakatos, 2003). Tratou-se, portanto, de
entrevista semiestruturada e focalizada, com um roteiro de topicos relativos ao problema de
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pesquisa, em que foi possivel sondar razGes e motivos, dar esclarecimentos, ndo obedecendo,
a rigor, a uma estrutura formal (Marconi e Lakatos, 2003) e requerendo certa habilidade para
se extrair adequadamente as respostas. Nesse sentido, a estratégia de coleta de dados consistiu
em: a) identificar a relevancia de cada fator, com as alternativas sim/ndo, por cada
entrevistado; b) contrastar as respostas para realizar observacGes e buscar melhor
compreensdo do significado e das particularidades dos fatores, agrupando a anélise dos dados
de acordo com os quatro topicos de interesse; ¢) ampliar o conhecimento sobre os aspectos
adicionais a serem considerados na comercializagdo da patente e identificar com mais
profundidade as diferentes percepcdes de cada entrevistado, mais uma vez, agrupando a
andlise dos dados nos quatro topicos — tecnologia, mercado, empresa e ICT.

Os especialistas foram buscados por sua experiéncia no tema ‘propriedade intelectual
e inovagdo’, o que foi crucial para a confirmacdo dos fatores relevantes, uma vez que
representam aspectos vivenciados por eles em atividades especificas dos NIT, tais como
gestdo do portfélio de patentes, interagdo ICT-empresa para licenciamento de patentes,
desenvolvimento de parcerias colaborativas e transferéncia de tecnologia de modo mais
amplo. A primeira entrevista foi realizada com um coordenador de NIT, localizado na cidade
do Rio de Janeiro, que também é pesquisador, com curriculo cadastrado na Plataforma Lattes
do CNPq, producdo cientifica e tecnoldgica (quatro pedidos de patente e um registro de
programa de computador), e experiéncia recente em gestdo da propriedade intelectual e
transferéncia de tecnologia (ESP1_2014). A segunda entrevista foi realizada com especialista
consultor da area farmacéutica, com experiéncia em gestdo da inovacdo tecnoldgica, na
interface entre empresas e ICT para transferéncia de tecnologia, licenciamento de patentes e
desenvolvimento de parcerias colaborativas, ja tendo trabalhado em NIT de ICT brasileira
(ESP2_2014). O contato com os entrevistados foi realizado através de e-mail e, mediante
confirmacdo, foram agendadas as entrevistas. A primeira entrevista foi realizada
pessoalmente, enquanto a segunda entrevista foi realizada pelo Skype, sendo ambas gravadas.

5 — FATORES CONDICIONANTES DO POTENCIAL DE EXPLORACAO
COMERCIAL DA PATENTE: VISAO DE ESPECIALISTAS EM GESTAO DA
TECNOLOGIA E DA INOVACAO

Os 29 fatores avaliados na pesquisa foram agrupados da seguinte forma:
tecnologia/patente — natureza da protecdo, escopo tecnoldgico, familia de patentes, tempo de
vida dtil, sustentabilidade da invencdo, limitacGes da invencdo, estagio de desenvolvimento e
ciclo de vida da tecnologia; mercado — tamanho e crescimento, dinamica competitiva,
demanda, empresas atuantes, empresas com tecnologias concorrentes, substitutos e
complementares, barreiras a entrada e potenciais usudrios finais; empresa — natureza e atuagao
da industria, saude financeira, aplicagdes comerciais da invencgdo, estimativa de tempo e
custos de desenvolvimento, capacidade inovativa e competéncias singulares e negociacfes
anteriores realizadas; e ICT — tamanho e qualidade do portfolio de patentes, experiéncia e
capacitacdo do NIT, processo juridico e burocratico, outras capacidades e competéncias para
transferéncia da tecnologia e licenciamento com ou sem exclusividade.

Os especialistas entrevistados, ESP1 2014 e ESP2 2014, concordaram sobre a
relevancia de 19 fatores, correspondendo a 65% do total de fatores submetidos a pesquisa de
campo. Aqueles ndo confirmados, dentre os quais houve discordancia de opinides, totalizaram
10 fatores. Outros aspectos que contribuem para o licenciamento da patente, relacionados ao
ambiente e as estratégias a serem praticadas pela ICT para gerar oportunidades tecnologicas
para as empresas, foram respondidos. Considerados como fatores adicionais, eles tambeém
foram agrupados sob os mesmos critérios de tecnologia/patente, mercado, empresa e ICT. Na
Figura 1 apresenta-se a sintese dos fatores relevantes, ndo relevantes e adicionais sobre o
potencial de exploracéo comercial da patente da ICT.
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Figura 1: Sintese dos fatores condicionantes do potencial de exploracdo comercial da

patente da ICT, por grupo.
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Fonte: Elaboracéo prépria.

No grupo de fatores sobre a tecnologia/patente, ESP1 2014 considerou todos o0s
fatores como relevantes, enquanto ESP2_2014 apontou sete fatores como relevantes: natureza
da protecdo; escopo tecnoldgico; familia de patentes; sustentabilidade da invencao; limitacGes
da invencdo; e estagio de desenvolvimento da tecnologia; e dois fatores como néo relevantes:
tempo de vida Util da patente, se pedido de patente ou patente concedida; e ciclo de vida da
tecnologia, se a tecnologia é emergente ou madura. A natureza embrionaria das tecnologias
das ICT reflete muitas vezes suas experiéncias de licenciamento frequentemente com pedidos
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de patente®. Em relacéo ao ciclo de vida, o licenciamento n&o depende de a tecnologia ser
mais madura ou mais emergente, pois na pratica, uma determinada tecnologia pode ser de
interesse especifico de uma empresa local ou setor industrial ou pode ser mais adequada para
a geracdo de um spin-off, situacdes em que a ICT busca auxiliar o ambiente produtivo
especialmente através do desenvolvimento regional e equilibrar o valor econémico e social da
patente. Ainda a respeito da tecnologia/patente, apesar de ESP1_2014 ter considerado todos
os fatores como relevantes, sugeriu que a construcéo de plataformas tecnoldgicas proprietarias
com foco em problemas do mundo comercial, e ndo apenas em problemas do mundo
académico, deve representar a estratégia patentaria das ICT, o que intensificaria os ganhos
econdmicos por meio do licenciamento.

Sobre os fatores de mercado, ESP1 2014 novamente considerou todos os fatores como
relevantes, enquanto ESP2_2014 apontou cinco fatores relevantes: tamanho e crescimento do
mercado; dindmica competitiva; empresas atuantes; empresas com tecnologias concorrentes,
substitutos e complementares; e barreiras a entrada; e dois fatores ndo relevantes: demanda de
mercado, se estavel ou ndo; e os potenciais usuarios ou consumidores finais da tecnologia.
ESP 2 2014 comentou que, para muitas tecnologias embrionarias, voltadas a um mercado
ainda ndo muito bem conhecido, o comportamento da demanda e 0s potenciais usuarios finais
sdo informacdes nem sempre disponiveis. Quanto aos aspectos adicionais sobre o mercado,
ESP1 2014 posicionou que a ICT deve buscar parcerias com empresas comerciais que sejam
players no mercado internacional ou trazer consultores com experiéncia em empresas
comerciais para a formacdo de uma equipe de profissionais de varios segmentos e com Varios
backgrounds. Erros comuns sdo avaliagdes apenas entre pares académicos ou apenas com
empresas locais, que comumente ndo conhecem o mercado global de tecnologias, nem nunca
atuaram em projetos de inovacao em escala internacional.

Como estratégia complementar da ICT em relacdo ao mercado, ESP2_2014 apontou
para a necessidade de se fazer uma boa avaliagdo da tecnologia com profissionais capacitados,
estar conectado a potenciais parceiros e participar de foruns setoriais. Para este entrevistado,
na questdo da avaliacdo da tecnologia, o NIT deve utilizar ferramentas de busca de
propriedade intelectual que entreguem relatérios com analise e informagbes de mercado
(quem esta protegendo o qué, onde, quem sdo as empresas, 0S inventores, a estratégia
tecnoldgica, etc.). E também preciso orientar os pesquisadores sobre as demandas de mercado
e incentiva-los a desenvolver pesquisa estratégica para soluciona-las.

Com relagéo ao grupo de fatores empresariais relevantes, ESP1_2014 selecionou cinco
deles: saude financeira da empresa; aplicacdes comerciais da invenc¢do; estimativa de tempo
de desenvolvimento até a comercializagdo; estimativa de custos de desenvolvimento; e
capacidade inovativa e competéncias singulares da empresa. ESP2_2014 apontou 0S mesmos
cinco fatores e adicionou a natureza da industria, se mais inovadora ou tradicional, como
relevante. No grupo de fatores ndo relevantes, ESP1 2014, por outro lado, considerou a
natureza da industria; o tempo de atuacdo da empresa, em termos de produtos ou servicos
lancados; e negociagOes anteriores realizadas com outros parceiros, enquanto ESP2_2014
assinalou somente este Gltimo. ESP1_2014 apontou que o ambiente local, regional ou setorial
pode definir a importancia de uma determinada tecnologia: “sendo ela de interesse especifico
de uma empresa ou industria, ou ter potencial para gerar um spin-off, a patente pode ter
importancia”. Complementou que o tempo de atuagdo da empresa pode néo ser considerado
relevante para uma empresa nascente ou de pequeno porte. A mesma condicao Ultima pode
ser entendida no caso da empresa ndo ter realizado negociagOes anteriores de licenciamento.

°No caso do Brasil, vale ressaltar que o tempo médio de concessao de uma patente pelo INPI (entre 8 e 10 anos,
dependendo da area tecnoldgica) inviabilizaria qualquer licenciamento no caso de se considerar apenas a patente
concedida.
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Ainda no gue tange aos fatores relacionados a empresa, objetivou-se entender como a
ICT deve conduzir sua decisdo de escolha de uma determinada empresa interessada no
licenciamento, se esta seria adequada ou ndo para levar a tecnologia a maturidade comercial,
referindo-se as suas capacidades inovativas, em termos de esfor¢cos de P&D, fabricacdo,
comercializacdo, dentre outras. ESP1 2014 apontou para a importancia de se consultar
profissionais com experiéncia no desenvolvimento de tecnologias e realizar o mapeamento de
competéncias, barreiras, competidores, fornecedores e outros aspectos criticos para inovacéo.
ESP2_2014 esclareceu que h& que se avaliar, de forma ampla, o potencial da empresa para
colocacdo do produto, processo ou servigo originario da tecnologia no mercado. Isso inclui
também a andlise do ponto da regularidade fiscal e juridica, do desempenho financeiro da
empresa, além da capacidade técnica da empresa e ao seu perfil inovador:

“Podemos inferir que empresas tém mais chances de levar a
termo o projeto quando possuem area de P,D&I estruturada,
com mestres e doutores que ja tenham realizado projetos em
parceria com ICT (histérico de parcerias), que tenham lancado
produtos/processos e servigos inovadores nos ultimos anos, que
tenham uma consisténcia em investimentos em P,D&I, entre
outros requisitos. Ou seja, ndo é somente ao dar o maior lance
de percentual de royalties que a empresa é a mais adequada,
mas sim aquela que congrega, apresenta e comprova ter
condicbes mais estruturadas e solidas para realizar o
desenvolvimento necessario na tecnologia para torna-la apta ao
mercado” (ESP2_2014).

Dos fatores relacionados a ICT, ESP1 2014 indicou trés relevantes: experiéncia e
capacitacdo do NIT; processo para aprovacdo do licenciamento da tecnologia; e outras
capacidades e competéncias necessarias a comercializacdo da tecnologia; e dois nao
relevantes: tamanho e a qualidade do portfélio de patentes; e exclusividade ou ndo dos
contratos de licenciamento dos direitos sobre a patente. ESP2_2014 apontou que a qualidade
do portfdlio de patentes é sim relevante, porém o seu tamanho ndo. Também sdo relevantes a
experiéncia e capacitacdo do NIT e a negociacdo do licenciamento com ou sem exclusividade.
Por outro lado, nem todas as capacidades da ICT necessarias a transferéncia de tecnologia
foram consideradas relevantes: por exemplo, o aperfeicoamento e desenvolvimentos futuros
da tecnologia podem ser considerados como uma vantagem da ICT, porém ndo pesam na
decisdo da empresa em licenciar a tecnologia, uma vez que ela ja pode ter optado pela sua
exploracdo da patente baseada em outros fatores relevantes, como a sua propria capacidade
inovativa, o potencial de mercado, além das aplicagdes da tecnologia e da sua distingdo em
relacdo a outras tecnologias existentes. ESP2_2014 enfatizou que a questdo da exclusividade
versus ndo exclusividade dos contratos de licenciamento de tecnologia é considerada como
um possivel ponto de conflito e discusséo nas ICT brasileiras.

Ainda quanto aos fatores relacionados a ICT, ESP1_2014 enfatizou a importancia de
um interlocutor capacitado, preferencialmente contratado para a atividade-fim no NIT, com
perfil de mercado, como fator de sucesso para gerar oportunidade tecnoldgica para a empresa,
ao inves de se apoiar em voluntarios ou bolsistas. ESP2_2014 destacou que a ICT deve
profissionalizar o NIT com recursos humanos qualificados que saibam avaliar a tecnologia,
negociar o contrato de licenciamento ou acordo de parceria e acompanhar detalhadamente a
parceria, 0 projeto e o contrato durante a sua vigéncia. Além disso, ESP2_2014 apontou como
caracteristicas adicionais que a ICT deve investir em sistema de gestdo (processos e
ferramentas) capaz de garantir 6timo controle tanto da &rea de propriedade intelectual quanto
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dos projetos em parceria; e alinhar suas instancias internas para desenvolver um sistema de
aprovacao agil, seguro e que atenda aos preceitos da administracdo publica.

Nesse sentido, o ambiente institucional da ICT, segundo ESP1 2014, influencia no
licenciamento da patente & medida que pode criar ou reduzir barreiras para tal atividade. As
deficiéncias da ICT, em termos de politica e gestdo da propriedade intelectual, procedimentos
administrativos para realizar o licenciamento da patente e capacidade empreendedora de
entendimento do mercado, podem ser superadas, na opinido de ESP1 2014, com o
estabelecimento de times de projetos, devidamente capacitados, com finalidade de resolver
problemas que surjam ao longo do processo de licenciamento. E, ainda, complementou que
ndo existe formula Unica, mas, geralmente, as coisas sdo facilitadas quando a ICT tem regras
claras sobre como atua, sobre o0 que pode e 0 que ndo pode fazer. ESP2_2014 sugeriu que as
instituicOes que mais se destacam sdo aquelas que acreditam que a inovacgédo faz a diferenca,
pois estdo inseridas em clusters onde o tema é amplamente debatido. Nessas instituices a
cultura de inovacéo faz parte da sua rotina, talvez em graus diferentes entre as unidades, mas
de uma forma geral, € um tema muito bem aceito por sua comunidade. A¢des internas de
conscientizacao sobre propriedade intelectual e parcerias fazem a total diferenca para mudar a
cultura e inserir o tema inovacdo cada dia mais nas aces e resultados da instituicéo.

“Acredito que a superagdo esta fortemente ligada a vontade
politica e ao grau de insercdo do NIT na ICT, ou seja, 0 quanto
o NIT € ativo e agrega valor a instituicdo e a maturidade dos
agentes e as agoes voltadas a inovagao” (ESP2_2014).

Por ultimo, os especialistas acrescentaram alguns aspectos sobre o potencial de
exploragcdo comercial da patente e do seu licenciamento da ICT para a empresa. ESP1_2014
apontou que, comumente, o foco das ICT brasileiras tem, de fato, se concentrado na
exploracdo comercial da patente por meio do seu licenciamento. Entretanto:

“Essa dinamica é extremamente contraproducente e leva ao
desperdicio de esfor¢os para protecdo e comercializagdo de
tecnologias que nunca chegardo ao mercado e, a0 mesmo
tempo, a falta de recursos para tecnologias que seriam
merecedoras de aten¢do muito maior” (ESP1_2014).

ESP1 2014 complementou que o foco deveria ser a identificacdo de parceiros e as
atividades de capacitacdo (dos publicos interno e externo) para construcdo de projetos
conjuntos que gerem tecnologias que ja nascam licenciadas e com potencial global. Ou seja:
“Tirar o foco da apropriacdo e do licenciamento e colocar o foco nas parcerias e na
capacitacdo” (grifo nosso). ESP2_2014 adicionou que ha de se ter cuidado quando se fala em
depdsito de pedido de patente pelas ICT. H& que se expandir o conceito de indicador de
resultado da ICT para um patamar que valorize o impacto da tecnologia, quer seja académico,
social, econébmico e até ambiental.

“Temos visto muitas ICT adotando esses numeros como meta de
indicadores, assim como o namero de licenciamentos firmados.
Essa forma de avaliacdo ndo pode ser a Unica e tem o problema
de induzir as ICT a depositarem pedidos de patente sem 0s
cuidados necessarios de qualidade do relatorio descritivo e do
quadro reivindicatorio, pensando so no resultado numérico”
(ESP2_2014).
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6 — CONSIDERACOES FINAIS

Conforme apresentado, a patente vem servindo como mecanismo de apropriacdo das
inovacoes e, principalmente, como mecanismo alternativo por meio do seu uso estratégico. O
licenciamento da patente representa um desses mecanismos alternativos de obtencdo de
retornos adicionais, sendo uma estratégia bastante praticada pelas universidades e instituicoes
de pesquisa. No Brasil, a Lei de Inovacdo, ao criar o estimulo a participacdo das ICT no
processo de inovagdo, dentre outras formas, por meio do “licenciamento para outorga de
direito de uso ou de exploracdo de criacdo por ela desenvolvida” (Lei de Inovagdo, 2004),
também contribuiu para a aceleracdo desse cenério no pais (MCTI, 2013). Por outro lado, as
ICT brasileiras parecem muito preocupadas com a protecdo dos seus resultados de P&D sem,
de fato, estimular a inovacdo nas empresas ou, ainda, apresentam um baixo volume de
patentes licenciadas. Isso ocorre devido ao fato de que a intensificacdo da cultura do
patenteamento nas ICT, principalmente nos dltimos 10 anos, ndo foi acompanhada pela
profissionalizacdo dos NIT. Uma das deficiéncias diz respeito as competéncias ou habilidades
para licenciamento, o que inclui a avaliagdo do potencial das tecnologias geradas nas ICT e
sob quais condicdes o licenciamento ocorre.

Os resultados indicaram que 19 fatores relacionados a tecnologia, ao mercado, a
empresa e a ICT sdo importantes condicionantes do potencial de exploracdo comercial da
patente. No entender dos especialistas entrevistados, séo fatores que devem ser considerados
na avaliacdo preliminar de qualquer tecnologia, em maior ou menor grau, quando a ICT
objetiva a sua comercializacdo. A boa avaliacdo desses fatores deve ser realizada por
profissionais competentes dos NIT ou por consultores externos, o pode gerar menos incerteza
e risco ao estagio inicial do processo de inovacdo e influenciar tanto o potencial de
licenciamento pela ICT quanto de interesse comercial da empresa. A avaliacdo da tecnologia
requer 0 mapeamento de competéncias tecnoldgicas e aspectos criticos para inovacao: além
do levantamento das potencialidades da tecnologia, pressupde levantar dados sobre 0 mercado
(tamanho, dindmica, empresas atuantes, produtos existentes, concorrentes, barreiras a entrada)
com o objetivo de promover a oportunidade tecnoldgica. As abordagens dos modelos de
Porter (1980, 1985), da VBR e da analise dindmica da VBR, principalmente a partir das
abordagens de Teece (1986, 2007) sdo ensinamentos importantes para realizar a analise
competitiva da tecnologia e das potenciais empresas.

E importante discutir alguns dos fatores levantados neste trabalho. O tempo de vida
atil da patente e o ciclo de vida da tecnologia ndo foram considerados relevantes para o
licenciamento, pois a natureza embrionaria das tecnologias das ICT reflete que suas
experiéncias de licenciamento ocorrem frequentemente com pedidos de patente, ou seja, a
busca por parceiros comerciais acontece logo ap0s o deposito, podendo ser a tecnologia de
interesse de uma empresa especifica, de um setor ou regido ou de interesse para a criacdo de
um spin-off (UNICAMP, 2008; César, 2009). Representa uma estratégia para negociar a
manutencdo dos direitos patentarios com a empresa licenciada, especialmente no exterior,
assim como para avancgar nos estagios de desenvolvimento da tecnologia, principalmente por
essas duas atividades envolverem altos custos. A demanda de mercado e o0s potenciais
usuarios da tecnologia, apesar de terem sido considerados ndo relevantes, estdo
inevitavelmente envolvidos em qualquer analise de mercado. Em se tratando de tecnologias
ainda incipientes para as quais ndo se tem conhecimento do comportamento da demanda e da
existéncia de possiveis consumidores, Hsieh (2013) aponta, na avaliacdo preliminar da
tecnologia, a utilizacdo de dados de mercado e de consumidores relacionados a produtos ou
servicos ja existentes, oriundos de tecnologias concorrentes, substitutas ou complementares.

No que diz respeito a natureza da industria, apesar de Mansfield (1986), Levin et al.
(1987) e Cohen et al. (2000) indicarem que ela tem influéncia na efetividade da patente como
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mecanismo de apropriacdo da inovacao e, consequentemente, no seu valor econémico — sendo
ela mais forte nas industrias baseadas em ciéncia — na visdo de um dos especialistas
entrevistados, a importancia de uma determinada tecnologia pode depender das caracteristicas
do ambiente de inovacédo setorial ou nacional. Isso corrobora com o estudo de Lopez (2009):
no Brasil, a patente € um mecanismo de apropriacdo efetivo em industrias mais maduras,
baseadas em tecnologias j& estabelecidas, como automobilistica, maquinas e equipamentos,
produtos de borracha e plastico e metais basicos, diferentemente dos estudos realizados em
outros paises, principalmente nos Estados Unidos. Em relacdo ao tamanho e a qualidade do
portfolio de patentes da ICT, a ndo relevancia deste fator converge com Levin (1988): o valor
da patente pode depender de uma Unica patente, quando uma determinada inovagao mais ou
menos se sustenta individual e isoladamente. Por outro lado, Gambardella et al. (2012)
apontam para a combinacdo de patentes que representam diferentes componentes de um
produto ou processo, constituindo um portfélio de patentes que possui Sinergia entre
invencdes para gerar uma determinada inovagao.

Quanto a capacidade empreendedora da ICT, se por um lado o desenvolvimento futuro
da tecnologia ndo foi considerado relevante para o licenciamento — pois representa uma
vantagem da ICT e a empresa pode decidir pelo licenciamento com base em aspectos sobre a
tecnologia e 0 mercado — por outro, essa vantagem deve ser bem aproveitada pela ICT através
da continuidade da pesquisa, sendo importante resguardar no contrato de licenca entre as
partes a ampla utilizacdo dessa tecnologia devido ao seu impacto sobre novas pesquisas e
novas aplicacdes que podem encontrar novos mercados. Neste sentido, Carvalho e Gardim
(2009) apontam que os direitos sobre qualquer aperfeicoamento tecnolégico devem ser
minimizados no contrato de licenca e, sempre que possivel, os direitos da empresa licenciada
devem ser limitados ao estagio da tecnologia objeto da licenca.

A exclusividade versus ndo exclusividade dos contratos de licenciamento de
tecnologia foi considerado fator ndo relevante, porém representa uma dificuldade em muitas
ICT brasileiras, principalmente as publicas (Uller, 2006; Santos, 2008; Carvalho e Gardim,
2009). Sdo problemas relacionados a divulgacdo do objeto da patente no edital de oferta
publica da tecnologia, sem que haja perda de novidade e indicacdo de tendéncia tecnoldgica
para concorrentes. Um dos aspectos de maior relevancia para a oferta de tecnologia da ICT ao
setor privado é o entendimento sobre quais sdo as necessidades da empresa e qual é a
importancia da tecnologia para a sociedade, visto que isto determinara as caracteristicas da
licenca a ser estabelecida (Carvalho e Gardim, 2009). Normalmente, a empresa aspirard a uma
nova tecnologia mediante uma licenga exclusiva, como forma de afastar seus concorrentes e
novos entrantes. Portanto, a resisténcia das empresas em participar dos processos de dispensa
de licitacdo por edital pode ocorrer. Adicionalmente, as diferentes interpretacdes das areas
juridicas das ICT e a falta de diretrizes mais claras dos orgdos de controle externos levam a
busca de solugdes independentes para contornar obstaculos, sendo a gestdo da propriedade
intelectual e da transferéncia de tecnologia organizada de acordo com condicdes particulares
de cada ICT, sem modelo definido (Uller, 2006; Santos, 2008).

O potencial de licenciamento da patente pela ICT serd, portanto, influenciado pelo seu
ambiente interno, que deve buscar reduzir obstaculos, criar solu¢cbes mais positivas na sua
rotina e nos seus processos, profissionalizar o NIT atraves da capacitagdo da sua equipe e
contratar pessoal com perfil de mercado para dar sustentabilidade a essas a¢des no longo
prazo. Os fatores da ICT relacionados a profissionalizacdo dos NIT e capacitacdo de recursos
humanos foram claramente tratados por Fujino e Stal (2007), Salles-Filho e Bonacelli (2010)
e Cota Junior (2012), enquanto que um ambiente mais propicio a inovagdo que permeie a ICT
deve incluir processos e ferramentas de gestdo capazes de gerar agilidade e seguranca e que
atenda aos preceitos da administracéo publica, corroborando com Bocchino et al. (2010).
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Mais importante do que as tecnologias nascidas na ICT, foi constatado que o enfoque
nas parcerias tecnolégicas com empresas representa um aspecto motivador do direcionamento
da estratégia patentaria da ICT, o que pode ser alcancado através de duas habilidades:
a) a identificacdo de parceiros, a partir das competéncias tecnoldgicas da ICT, e a realizacéo
de atividades de capacitacdo interna e de aproximacdo do publico externo ajudam na
elaboracdo de projetos conjuntos que gerem tecnologias com potencial de mercado e,
portanto, ja seriam licenciadas entre as partes envolvidas no &mbito da parceria; b) a partir da
experiéncia das parcerias exitosas, a ICT pode utilizar suas competéncias para construir
plataformas tecnoldgicas proprietarias voltadas para os problemas do mundo comercial, o que
pode atrair mais empresas parceiras. Isso significa vencer as dificuldades da interagdo ICT-
empresa e atuar na gestdo estratégica de patentes. Uma estratégia proprietaria refere-se
justamente a uma posicdo patentaria explicita em tecnologias centrais que sustentam
vantagem competitiva e estd associada ao patenteamento de invencGes com aplicacdo
imediata, potencial de sucesso comercial e que possam ser licenciadas a terceiros (Somaya,
2012). Portanto, significa uma dindmica producente que concentra esfor¢os na protecdo e
comercializacdo de tecnologias que chegardo mais facilmente ao mercado.
Complementarmente, a prospeccédo tecnoldgica é uma ferramenta a ser utilizada pelos NIT —
e, para tal, deve contar com capacitacdo de sua equipe — para avaliar as possibilidades e
oportunidades de desenvolvimento tecnoldgico e aproveitamento comercial de tecnologias.
S&o vantagens estratégicas que se inserem no contexto da gestdo estratégica de patentes.

Por fim, o nimero de depdsitos de pedido de patente e de licenciamento de tecnologias
como meta de indicadores das ICT vem sendo considerado importante, como motivadores da
reputacdao dos pesquisadores (Sullivan e Daniele, 1996; Cohen el al., 2000; Somaya, 2012),
para que a ICT possa dar o salto necessario a geracdo de inovacao. Por outro lado, esse atual
cenario precisa mudar para considerar o impacto da tecnologia, principalmente do ponto de
vista econdémico e social, ou seja, se as tecnologias protegidas e licenciadas para empresas
estdo, de fato, chegando ao mercado, gerando novos produtos e servigcos, movimentando a
economia, criando emprego e renda.
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