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RESUMO

Politicas e legislacdes de incentivo ao desenvolvimento industrial e tecnoldgico do Brasil vém
sendo formuladas para aproximar as Institui¢des de Ciéncia e Tecnologia (ICT) das empresas do
setor produtivo para desenvolvimento de projetos de P&D em parceria, com a finalidade de
viabilizar a transferéncia de tecnologia e o desenvolvimento social e econdomico do pais.

Neste sentido, foi concebida a Lei de Inovacdo, bem como a Estratégia Nacional de Ciéncia
Tecnologia e Inovagdo, que estabeleceu meta ousada de alcangar 2% do PIB em investimento de
P&D nos proximos anos.

O fomento a P&D para projetos nas fases pré-competitivas ou competitivas dependem de
parcerias entre as ICT e as empresas, € nao sao alvos dos agentes financiadores como o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq), Coordenagcdo de
Aperfeicoamento Pessoal de Nivel Superior (CAPES), Fundacdes de Amparo a Pesquisa (FAPs)
e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); que financiam projetos de P&D voltados a
pesquisa basica e, controlam seus resultados por prestacdo de contas, cujo sistema se baseia no
controle financeiro dos recursos aportados, se sobrepondo aos de maior relevancia: auferir os
resultados técnicos e inovadores alcancados, a forma e as condigdes de comercializagdo dos
direitos de propriedade intelectual e o fortalecimento do processo de aprendizado e da geragdo e
difusdo de conhecimentos que proporcionam, de fato, a transferéncia da tecnologia.

O presente artigo pretende disseminar as boas praticas do Instituto de Pesquisas Tecnologicas do
Estado de Sao Paulo, no que diz respeito a um novo modelo de parceria entre ICT e empresas,
para desenvolvimento de pesquisa na fase pré-competitiva e as cldusulas que estabelecem os
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direitos e obrigagdes para a comercializagdo da tecnologia e propriedade intelectual, além da
experiéncia adquirida com o novo modelo de fomento iniciado em 2012 denominado “Agao
Piloto da Empresa Brasileira de Inovacao Industrial”.

Palavras chave: Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial, Transferéncia de Tecnologia,
EMBRAPII, IPT.

I INTRODUCAO

O desempenho econdémico dos paises apresenta estreita ligacdo com sua capacidade de inovar e
criar novos conhecimentos. Os que atingem melhor desempenho apresentam diversos estimulos
as atividades de ciéncia e tecnologia (C&T) com uma conexdo e aproximacdo estreita com as
empresas.

Os paises da América Latina que estiveram presentes na Conferéncia de Punta del Este, realizada
em abril de 1967, reconheceram e assumiram publicamente este dever. “La ciencia y la
tecnologia son instrumentos de progreso para la América Latina y necesitan un impulso sin
precedentes en esta hora” (Sabato & Botana, 1968, p. 2).

Desse modo, o Estado tem o dever de ser parte integrante da estrutura para desenvolvimento da
C&T do pais, tendo como papel fundamental ser um dos vetores e fomentadores das relagdes
entre o setor produtivo e a infraestrutura cientifico-tecnologica do pais.

Corrobora este entendimento o relatorio de Vannevar Bush ao Presidente dos Estados Unidos em
1945, denominado de “Science The Endless Frontier”, documento este em que se inicia o
reconhecimento do papel da ciéncia no desenvolvimento econdmico dos paises baseado no
financiamento publico, generoso e desinteressado da pesquisa académica, ou seja, estava voltado
somente para a pesquisa basica, mas que apresentou as diretrizes da politica cientifica daquele
pais, reforcando-se as parcerias para transferencia de tecnologia entre ICTs e empresas pelas leis:
Stevenson-Wydler Technology Innovation Act de 1980, incentivos voltados aos laboratorios
federais e da Bayh-Dole Act de 1980, para as universidades.

Além disso, as interacdes entre o setor produtivo, o Estado e as ICTs foram estudadas e sao
conhecidas como teorias de Tridngulo de Sabato e Triple Helix, que se diferenciam pelos tipos de
conexdes entre os agentes envolvidos.

O modelo Tridngulo de Sabato se baseia na experiéncia historica dos Estados Unidos que
determina ser a capacidade de uma sociedade para saber onde e o que inovar (Sabato & Botana,
1968). O modelo Triple Helix trata da dindmica destas relagdes que gera uma espiral de conexdes
atuando no processo de inovagao como um todo (Etzkowitz & Leydesdorft, 1997).

Sabato e Botana (1968) afirmam que nas nagdes latino-americanas ndo existem estas relagdes
triangulares com a sociedade global, e ambos acreditam que a cultura inserida de dependéncia -
falta de inovagdo - sentimento de incapacidade na América Latina pode ser superada nos setores
produtivos que tem possibilidade de implementar o modelo triangular.



Desta forma, a busca por inovagdo pelas empresas normalmente decorre de parcerias com as
ICTs, ja que as mesmas possuem capacitagdo técnica e infraestrutura necessaria para projetos de
P&D, que no Brasil foi incentivada pela chamada Lei de Inovacao (Lei Federal n® 10.973/2004),
recentemente alterada pela Lei Federal n° 13.243/2016, que estabelece medidas de incentivo a
inovagdo e a pesquisa cientifica e tecnoldgica no ambiente produtivo, dentre as quais a
construcdo de ambientes cooperativos entre o setor produtivo e as ICTs (Universidades e
Institutos de Pesquisa publicos e privados).

Ademais, o indicador de investimento em P&D frente ao PIB exprime o comprometimento € o
potencial de inovagdo da economia de um dado pais. Conforme o Industrial Research Institute
(2016), os gastos dos paises mais desenvolvidos com P&D estdao acima de 2% do PIB, sendo que
Finlandia, Coréia do Sul e Japao apresentam gastos acima de 3,5%. No Brasil os investimentos
em P&D ainda s3o modestos, em torno de 1,2% do PIB. Estimular o aumento desses
investimentos ¢ um importante desafio, incluindo maior integragao entre empresas e as ICTs.

A Estratégia Nacional de Ciéncia Tecnologia e Inovagdo (ENCTI) do Brasil, em 2016,
estabeleceu a meta ousada de investir 2% do PIB em P&D para os proximos anos. Algumas das
principais ac¢des para atingir este nivel de investimento estdo voltadas para estimular a interagdo
entre ICT e empresas, com destaque para incentivo de pesquisas pré-competitivas aplicadas e
voltadas para escalonamento de tecnologias (Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdes e
Comunicacdes, 2016).

Nos ultimos anos, uma das novas ferramentas que tem por objetivo aumentar os investimentos
das empresas em pesquisas aplicadas pré-competitivas ¢ fomentada pela Empresa Brasileira de
Inovagdo Industrial (EMBRAPII), cuja operagdo iniciou-se pelo programa denominado Acao
Piloto EMBRAPII” no ano de 2012. Sendo esta uma das acdes citadas pelo ENCTI que necessita
de maior incentivo e aprofundamento.

A EMBRAPII ¢ uma estrutura bastante peculiar e nova no cenario de inovagdo do pais.
Apresenta um modelo bastante diverso daquele em operacdo pelas agéncias de fomento
tradicionais, tais como (FINEP e FAP’s) que langam editais e avaliam o projeto para decidir se a
pesquisa sera apoiada.

No caso da EMBRAPII a avaliagdo do projeto ¢ realizada pela ICT sendo necessario que esta
cumpra com diversos requisitos técnicos e de gestdo para poder atuar com esse fomento
(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovagao Industrial, 2014). Apo6s o credenciamento da ICT e
sua aprovacao pela EMBRAPII, a ICT tem a prerrogativa de avaliar projetos de P&D para serem
desenvolvidos com empresas. O principal requisito, para que uma ICT possa atuar com recursos
financeiros ndo reembolsaveis, inicia-se pela estruturacdo de seus processos organizacionais,
incluindo modelos de contratagdo e a forma de comercializagdo das tecnologias e da propriedade
intelectual (PI) resultantes destes projetos visando estabelecer a gestao técnica e administrativa e
o processo de transferéncia de tecnologia da P&D com exceléncia, portanto, ¢ uma das formas de
reconhecimento da ciéncia como produtora de conhecimentos técnicos uteis para o
desenvolvimento do Brasil.

Este artigo primeiramente descreve o que ¢ a EMBRAPIIL, em seguida a constru¢do do fluxo de
negocios do IPT para atender as regras de parcerias de P&D, os resultados alcancados e as
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condi¢des de comercializagdo da PI e da transferéncia da tecnologia e, por fim, apresentadas as
licdes aprendidas durante o programa “Acao Piloto EMBRAPII” e as consideragdes finais.

11 MODELO EMBRAPII

O Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo ¢ Comunicagdo (MCTIC), responsavel pelo
sistema de C&T do Brasil, no ano de 2011 propds estudar um novo modelo para financiar com
recursos nao reembolsaveis projetos de P&D pré-competitivos desenvolvidos em parceria entre
ICT, empresas e EMBRAPII.

No ano de 2012 foi estabelecido o Programa “Ac¢ao Piloto EMBRAPII” para testar um novo
modelo de financiamento de projetos de P&D, inspirado no modelo alemdo da Sociedade
Fraunhofer. Na Alemanha existe uma Rede de Institutos voltados para o desenvolvimento de
pesquisas aplicadas em parceria com empresas. Estes Institutos estdo distribuidos pelo territorio
do pais, dedicados para areas especificas do conhecimento e, muitas vezes, t€ém proximidade com
a vocagdo econdmica da regido em que estd instalado. O financiamento dos projetos ¢ partilhado
entre governo federal, governo local e as empresas parceiras dos projetos.

O Programa “Ac¢do Piloto EMBRAPII”, criado pelo governo federal, teve por finalidade
estimular parcerias entre empresas brasileiras e ICT com competéncia em areas especificas do
conhecimento, infraestrutura laboratorial e experiéncia para desenvolver projetos em parceria
com o setor produtivo. Esse “piloto” foi experimentado com a participacdo de trés instituigdes
tecnologicas: o IPT, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), e o Servigo Nacional de
Aprendizagem Industrial — Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (SENAI/CIMATEC).
Cada uma dessas instituicdes em uma area de competéncia especifica atuou no Programa,
respectivamente, IPT (Bionanomanufatura e materiais); INT (satde e energia) e
SENAI/CIMATEC (automagao).

Os recursos para a “Ac¢do Piloto EMBRAPII” tiveram origem do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (FNDCT) e foram repassados por intermédio de
Acordo de Cooperacao Financeira celebrado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)
e a Confederacdo Nacional das Industrias (CNI). A CNI, por sua vez, celebrou Termo de Parceria
de Natureza Técnica e Financeira com cada uma das trés ICTs citadas, responsavel por coordenar
a execucdo dos projetos firmados no ambito deste Programa.

Cada ICT participante do Programa recebeu R$ 30 milhdes do governo federal para alocar
diretamente em projetos de P&D no prazo de 24 meses.

A EMBRAPII tem por finalidade financiar projetos conjuntos entre as ICTs credenciadas e as
empresas. Para gerir as acOes das ICTs credenciadas foi estabelecido indicadores que expressam
de maneira objetiva os resultados almejados para inovacdo tecnoldgica. As metas a serem
atingidas para o projeto de P&D fazem parte do Termo de Cooperacdo assinado entre a ICT e a
EMBRAPII e servem de subsidios para o contrato de gestdo assinado entre EMBRAPII, MCTI e
Ministério de Educacao e Cultura (MEC).



Para que uma ICT seja credenciada como Unidade da EMBRAPII, devera submeter sua
candidatura no formato de um Plano de Acdo com prazo de execucdo de seis anos, que sera
avaliado pela EMBRAPII e, sendo aprovado, a ICT passara a ser denominada Unidade
EMBRAPII. A partir da aprovacao do credenciamento a ICT serd a responsavel por negociar
projetos de P&D com empresas e aplicar os recursos ndo reembolsaveis advindos da EMBRAPII
diretamente nestes projetos.

O financiamento nao reembolsavel da EMBRAPII ndo deve ultrapassar de um terco sobre o valor
total do orcamento do projeto, sendo aportado no minimo um terco em recursos financeiros pela
empresa e os demais aportes (financeiros ou econdOmicos) pela propria ICT (Unidade
EMBRAPII).

Uma das grandes vantagens neste modelo de financiamento ¢ a agilidade no processo de
contratacdo da P&D uma vez que a ICT credenciada ¢ autorizada a aplicar diretamente os
recursos ndo reembolsdveis nestes projetos, neste caso, os instrumentos contratuais necessarios
para regulamentar formalmente os projetos financiados por este Programa sdo: Termo de Sigilo e
Confidencialidade, Termo de Parceria e Acordo de Propriedade Intelectual, negociados e
assinados somente entre a ICT (Unidade EMBRAPII) e a empresa parceira.

A EMBRAPII ndo participa da negociagdo dos projetos e nem da aprovacdo e assinaturas dos
instrumentos contratuais, permitindo que as ICTs (Unidades EMBRAPII) agilizem o processo de
contratagdo por meio dos instrumentos juridicos devidos.

Os principais procedimentos recomendados pela EMBRAPII a serem estruturados nas ICTs
(Unidades EMBRAPII) sdo: esforco de prospeccdo, negociacio de contratos e propriedade
intelectual, gestdo dos projetos, gestdo financeira e prestacdo de contas esta ultima de acordo
com as diretrizes contidas no manual de operagdes.

Outro aspecto peculiar e muito importante no modelo de operagio EMBRAPII ¢ a autonomia e
pro-atividade que as proprias ICTs (Unidades EMBRAPII) tém em prospectar empresas parceiras
proporcionando maior sintonia com o mercado e a geragdo de novos desenvolvimentos
tecnologicos. Assim, o modelo de negbcios reforca positivamente que as ICTs (Unidades
EMBRAPII) aprofundem os seus conhecimentos e desenvolvimentos tecnologicos na area
escolhida, aumentando seu vinculo e conexdo com as demandas do mercado nacional.

Além disso, o modelo de fomento da EMBRAPII sdo a flexibilidade para aplicagdo dos recursos
e a possibilidade de continuidade do fomento. Os projetos podem ter qualquer tamanho, de
alguns milhares de reais até alguns milhdes e atender a qualquer empresa de qualquer porte,
desde grandes empresas multinacionais até start-ups. Além do que, o fomento estd disponivel de
forma continua, ndo dependendo de edital para que as empresas possam desenvolver os projetos
com as ICTs (Unidades EMBRAPII).

De maneira oposta, os editais das agéncias de fomento tradicionais no Brasil apresentam um
modelo/formato mais burocratizado, cujo processo de contratacdo ¢ moroso e dificil, além de ndo
estimular e nem reforcar as competéncias das ICT em longo-prazo, utilizando-se dessas
competéncias de maneira pontual, ou seja, de acordo com os temas priorizados nos editais que
sao esporadicos e sem planejamento.



I METODOLOGIA

De acordo com Acevedo e Nohara (2010), o método ¢ considerado a parte mais importante de
trabalho cientifico, pois, por meio das informacdes contidas nessa se¢do, o trabalho podera ser
avaliado ou replicado, da mesma forma que outro cientista podera ou nao reproduzir o trabalho.

Os referidos autores também definem que a pesquisa exploratoria visa possibilitar uma maior
compreensdo do fendmeno que estd sendo estudado, com o intuito de delinear de forma mais
precisa o problema, sendo que esta nunca verifica hipdteses, pois ¢ ao final desta que elas sao
geradas (Acevedo & Nohara, 2010).

Este trabalho possui caracteristicas de uma pesquisa exploratéria, pois pretende demonstrar as
boas praticas adquiridas na comercializagao dos direitos de propriedade intelectual, com viés de
estudo de caso aplicado do IPT junto a “A¢ao Piloto EMBRAPII”.

Para tanto, a primeira parte do presente trabalho apresentou a fundamentagao tedrica por meio de
pesquisa bibliografica e documental, com énfase na EMBRAPIL

Para efeitos de andlise foi utilizada a pesquisa qualitativa, pois se distingue pela ndo utilizagao de
métodos ou ferramentas estatisticas para analise de dados, ndo sendo, contudo uma mera
“especulagdo subjetiva”, uma vez que este tipo de andlise tem por base solidos conhecimentos
tedricos-empiricos que fundamentam sua cientificidade (Vieira, 2004).

Para tanto, o caso em estudo serd do IPT e as boas praticas adquiridas pela participagdo na “Ag¢ao
Piloto EMBRAPII” que se iniciou em 2012 e finalizou suas todas as suas atividades e projetos
contratados em 2016. E a partir deste projeto piloto o IPT foi efetivamente credenciado para atuar
na EMBRAPII como uma das Unidades EMBRAPII no desenvolvimento de tecnologias de
materiais de alto desempenho em 2014, sendo que o modelo foi tdo certeiro que em 2016 foi
credenciada como nova Unidade EMBRAPII no desenvolvimento e escalonamento de processos
biotecnoldgicos, portanto, o IPT se destaca como a tinica Unidade EMBRAPII com 02 areas de
atuagao.

Ap0s esta etapa, sera efetuada a analise dos dados consistente na primeira fase deste trabalho com
as boas praticas na comercializagdo de direitos de propriedade industrial, desse modo obtém-se a
triangulagdo de fontes de dados com o fito de corroborar o que foi levantado, contribuindo para a
validade da pesquisa (Yin, 2001).

1A% IPT NO MODELO EMBRAPII

O IPT, um dos maiores institutos de pesquisas aplicada do Brasil com atuacdo voltada a industria
nacional, conta com laboratdrios capacitados e equipe de pesquisadores e técnicos altamente
qualificados, atuando em quatro grandes 4areas: inovacao, P&D, servicos tecnologicos,
desenvolvimento e apoio metrologico, e informagdo e educagdo em tecnologia, por meio de doze
centros tecnoldgicos atuando de forma multidisciplinar contemplando os mais diversos
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segmentos como energia, transportes, petroleo e gas, meio ambiente, construcao civil, cidades,
saude e seguranca.

O processo do negocio do IPT para EMBRAPII segue o fluxo destacado na Figura 1 a seguir e
encontra-se dividido em seis etapas.

Figura 1 — Fluxo de negocios da Unidade EMBRAPII IPT
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Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para o presente estudo destacamos as Etapas 2, 3 e 5 como as mais relevantes para a P&D ¢ a
comercializacao da PI.

Conforme a figura acima, a Etapa 2 trata da formulagdo da Proposta de Projeto da seguinte
forma: ap6s o primeiro contato da ICT com a empresa, o proximo passo consiste na assinatura de
um termo de sigilo e confidencialidade para proporcionar seguranga juridica na troca de
informacdes confidenciais e na discussdao do escopo técnico do futuro projeto de P&D. O
departamento de contratos e propriedade intelectual (DCPI) do IPT ¢é responsavel por analisar
juridica e comercialmente todos os contratos de P&D, servigos tecnologicos, transferéncia ou
fornecimento de tecnologia, licenciamento de patentes, termos de sigilo e confidencialidade,
negociar clausulas ou contratos encaminhados pelas empresas publicas ou privadas, negociar e
gerir os contratos de propriedade intelectual e a transferéncia ou fornecimento de tecnologia e
zelar pela protecdo dos resultados por patentes, segredo industrial, programa de computador,
dentre outros.

A Negociacao dos Instrumentos Contratuais encontra-se na Etapa 3, e sdo dois os instrumentos
contratuais negociados para os projetos da agdo piloto EMBRAPII, posterior a assinatura do
Termo de Sigilo e Confidencialidade:



a) Termo de parceria: convénio que estabelece os direitos e responsabilidades das partes para
desenvolvimento do projeto de P&D, incluindo as metas técnicas e produtos entregaveis, a
forma de divulgacdo dos resultados, o plano de trabalho detalhado (contendo prazo de
execucdo do projeto com cronograma fisico e financeiro, além do fluxo de caixa para
execugao do projeto);

b) Acordo de propriedade intelectual: acordo que estabelece os direitos e obrigacdes das partes
em relacdo a protegdo, titularidade e a gestdo da propriedade intelectual (PI), o valor da
remuneracdo adicional em caso de sucesso do P&D, as condigdes para uso e exploragdao
comercial da PI com exclusividade pela empresa parceira, € as regras para negociagao da PI
e o licenciamento a terceiros.

Devido a necessidade de atender as condigdes estabelecidas no regulamento e nos acordos de
cooperacdo da “Ac¢do Piloto EMBRAPII” e, ainda, agilizar a negocia¢do dos contratos, o DCPI
do IPT estabeleceu uma padronizagdo destes contratos e elaborou um roteiro para subsidio ao
pesquisador contendo os conceitos gerais sobre propriedade intelectual, os fundamentos legais e
as condi¢des obrigatorias advindas da “Acao Piloto EMBRAPII” para transferéncia da tecnologia
resultante do projeto & empresa parceira.

Outro objetivo fundamental para padronizagdo dos contratos foi unificar as condigdes previstas
nos regulamentos previstos para a “Acao Piloto EMBRAPII” com as politicas internas de PI e de
transferéncia de tecnologia do IPT para: (a) transparéncia na colaboragdo técnico-cientifica
devido a comunhdo de esforgos intelectuais e de recursos financeiros e econdmicos; (b)
disciplinar de forma objetiva que se trata de um projeto de P&D que, por sua natureza, tem
resultado incerto condicionado a riscos tecnologicos inerentes aos projetos de inovagdo; (c)
regulamentar os direitos e obrigagdes sobre eventual processo ou produto (novo ou aperfeigoado),
passivel de protegdo por direitos de PI incluindo, know-how, segredo industrial, propriedade
industrial ou programa de computador; e (d) definir os mecanismos e condigdes para
transferéncia da tecnologia, produto ou processo resultante do projeto, para a empresa parceira.

Os contratos padronizados proporcionaram maior agilidade na viabilizacdo dos projetos ao
estabelecerem regras claras, objetivas e transparentes para a empresa parceira e contemplarem
todas as condigdes pré-estabelecidas nos acordos de cooperacao FINEP/CNI e CNI/IPT.

Cumpre esclarecer que os pesquisadores em conjunto com o DCPI do IPT trabalham nas

definig¢des para elaborar o termo de parceria, conforme as defini¢des a seguir:

a) PROJETO: Plano de Trabalho com objetivos e justificativas para o projeto de P&D,
metodologia, cronograma fisico e financeiro, as responsabilidades técnicas das partes, as
metas a serem atingidas e os produtos entregaveis;

b) TECNOLOGIA: definicao do que se pretende desenvolver e caso necessario definicdo dos
produtos e processos envolvidos ou impactados pela tecnologia;

¢) PROPRIEDADE INDUSTRIAL PREVIA: patente(s) de invencdo, modelo(s) de utilidade,
desenho(s) industrial(is), marca(s), topografia(s) de circuito integrado e segredo industrial, a
serem utilizadas no PROJETO; e

d) INFORMACOES TECNICAS: informagdes adicionais que podem ser geradas pelo
PROJETO incluindo, mas ndo se limitando ao conhecimento técnico (know-how), produtos,
processos, microrganismos, projeto basico e conceitual, desenhos basicos e detalhados,



especificagdes técnicas, descri¢cdes, dados experimentais, materiais, entre outros dados e

resultados.

No Quadro 1 a seguir, resumem-se as cldusulas contratuais com as suas principais caracteristicas

e definicoes.

Quadro 1 — Clausulas e suas principais caracteristicas e definigoes.

Clausula

Caracteristica e defini¢des principais

Interesse dos participes:

Reciprocos — desejam o bem comum, ndo se admite vantagem outra que nao
seja o objeto acordado.

Objetivo dos participes:

Almejam objetivos institucionais comuns

Resultados

Incerto, inerentes a projetos de P&D

Propriedade intelectual
resultante do projeto

Compartilhada

Remuneragao

Vinculada a uma conta especifica para o projeto
Antecipada conforme cronograma financeiro aprovado
Vedado fins lucrativos

Destino da remuneracao

Conta especifica para recebimento dos recursos vinculada ao projeto
representa um auxilio de custeio em relagdo aos recursos financeiros
recebidos para as atividades que serdo prestadas

Prestacao de contas

Exigida prestag@o de conta fisica-financeira (EMBRAPII)

Obrigac¢des Atribuigdes divididas de forma a harmonizar as iniciativas de cada
interessado em prol do melhor resultado, sendo admissivel a desigualdade
entre atribui¢des

Vinculo Admissivel a extingdo do acordo pelo desinteresse de qualquer dos
participes

Protegdo da PI Primeiramente no Brasil

Exploragdo da Tecnologia

Obrigatoriamente no Brasil, podendo-se instalar outras plantas industriais no
exterior, desde que esteja explorando a tecnologia no Brasil

Exclusividade

Apenas para aplicacdo no mercado da empresa parceira, outras aplicagdes,
exploragdo sera livre pelo [PT

Remuneragao Adicional -
exploragdo da Tecnologia

Proporcional a sua participacdo na titularidade - Royalties ou Sucess Fee

Premiac¢do aos pesquisadores

do IPT

1/3 sobre a remuneracdo percebida pelo IPT

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Com relagdo a negociagdo das clausulas de PI foi elaborada uma apresentacdo para a empresa
parceira, contemplando a discussdo sobre a titularidade sobre os resultados do projeto e seus
desdobramentos, a fim de se preservar o patrimonio intelectual e o “core business” das partes. Na
negociagdao do projeto € ressaltada a forma de exploracdo da tecnologia pela empresa parceira,
prevendo-se 2 situacdes: (1) exclusividade para exploracdo comercial da tecnologia resultante do
projeto; ou (2) intengdo de licenciar referida tecnologia a terceiros. No Acordo de PI, faz-se
previsdo de pelo menos 3 condi¢cdes de apropriagdo da tecnologia, resultante do P&D: (1)
obrigatoriedade de prote¢do e exploragdo comercial dos resultados do P&D no Brasil; (2) prazo
estimado para que a tecnologia seja levada ao mercado pela empresa; (3) faculdade do IPT



licenciar a terceiros os resultados do projeto, para outros mercados que nao os da empresa
parceira. Todas as condigdes citadas visam aplicar as regras previstas pelo modelo de
financiamento EMBRAPII e, principalmente, atingir a func¢ao social sobre os direitos de PI ¢ a
tecnologia resultante do projeto contribuindo para o desenvolvimento social e economico do pais.

Outro ponto importante a ser definido na fase da negociagdo da P&D ¢ a remuneragdo pela
exploragdo da tecnologia com exclusividade (por royalties, taxa de sucesso técnico e/ou
econdmico) pela empresa parceira. Para defini¢do da remuneragdo ¢ realizado um estudo de
valoragao da tecnologia juntamente com o parceiro, sendo que o valor negociado prevé
remunerar o IPT pelo sucesso técnico ou econdmico da P&D, ao menos, no valor dos recursos
financeiros aportados pela EMBRAPII ao projeto. Os principais argumentos para esta
remuneragdo adicional consideram: (a) o compartilhamento do risco financeiro da empresa; (b) o
alcance da meta técnica prevista no projeto; (c) a possibilidade do IPT desenvolver outras
pesquisas, realimentando o sistema de tecnologia e inovagdo e proporcionando novas pesquisas
fomentadas; e (d) a motivacdo da equipe técnica do projeto, diante da premiacdo equivalente a
1/3 da remuneragao recebida pelo IPT pela transferéncia da tecnologia, incluindo os direitos de
PIL

Quanto a protecao por direitos de PI, a negociacdo prevé: (a) a forma de protecdo por direitos de
propriedade industrial (patentes de invencdo ou de modelo de utilidade), direitos autorais
(programas de computador), transferéncia de know-how e de tecnologia protegido por segredo
industrial; (b) a prioridade unionista, ou seja, o primeiro depdsito da propriedade industrial no
orgdo competente no Brasil, e no prazo de até 12 meses o pedido via Tratado Internacional em
Matéria de Patentes, conhecido como “PCT”; e (c) os direitos e obrigacdes sobre a gestao da
propriedade intelectual, incluindo notificagdes extrajudiciais e agdes judiciais em caso de
contrafagcdo de patentes.

Também ¢ importante para este estudo a Etapa 5 que trata dos resultados parciais e finais dos
projetos que sdo gerados pela equipe de pesquisadores por meio de relatorios das atividades
contendo os resultados alcancados como metodologias, processos, produtos, equipamentos,
protocolos de producdo entre outros conhecimentos adquiridos. Sdo gerados também amostras,
protétipos, softwares entre outras entregas tangiveis, € também sdo produzidos artigos para
publicacdo e pedidos de patente.

Os relatorios e publicagdes sdo gerados em conjunto com as empresas parceiras que os avalia e
aceita formalmente. Os pedidos de patentes ocorrem ao longo do processo de execucdo ou ao
final do projeto, € em um primeiro momento o pesquisador responsavel comunica a equipe da
DCPI o resultado técnico obtido, por meio do chamado “Comunicado de Inven¢do”, documento
este em que se avalia os requisitos legais de patenteamento: novidade, atividade inventiva e
aplicacdo industrial. Entdo encaminha-se relatorio de avaliacdo de patenteabilidade e a busca de
anterioridade (estado da arte) a empresa parceira para manifestar-se quanto ao interesse € a
estratégia de deposito da patente.

A gestdo dos pedidos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ¢ realizada pela

equipe da DCPI, sendo que os custos para despesas adicionais ficam sob a responsabilidade da
empresa.
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O pagamento da remuneracdo adicional ao IPT, diante do sucesso do projeto, técnico ou
econdmico, normalmente ¢ negociado a priori no Acordo de Propriedade Intelectual. Tal
remuneracdo negociada como “success fee” ocorre quando o P&D atinge as metas técnicas
quantitativas estabelecidas em contrato, ou quando do sucesso econdmico: na primeira venda do
produto, em qualquer escala e mercado. Existe, ainda, a possibilidade de remuneracao adicional
por meio de percentual estabelecido sobre a receita liquida de venda do produto resultante do
projeto, em caso de direitos protegidos por propriedade industrial. Em todas as hipdteses de
negociacdo de remuneragdo adicional, hd a distribuicdo de 1/3 sobre o valor recebido para a
equipe do IPT executora do projeto.

Por fim, o processo EMBRAPII encerra-se com a Etapa 6, denominada de Pds-venda, cujos
projetos EMBRAPII sdo avaliados pela empresa parceira, apds 60 dias de sua finalizagcdo por
meio de questiondrio aplicado pelo IPT. O principal objetivo ¢ de compreender como a visdo do
cliente sobre a execucao do projeto, avaliar a qualidade no atendimento e pontuar as falhas para
sanar os problemas que por ventura tenham ocorrido, proporcionando relacionamento mais
proximo com a Instituigao.

\% RESULTADOS

O IPT contratou durante o periodo de junho de 2012 a junho de 2014, 20 projetos cooperativos na
area de novos materiais para desenvolvimento de projetos na “Acdo Piloto EMBRAPII”. Foram
negociados e assinados 10 contratos a mais que a meta estabelecida. No total estes projetos
somaram R$ 54.778.449,88, sendo que os recursos alocados pela EMBRAPII totalizaram R$
17.556.149,96; os recursos alocados pelas Empresas totalizaram R$ 20.036.149,96, e os recursos
a alocados pelo IPT totalizaram R$ 17.186.149,96.

Esse resultado de projetos em parceria para P&D foi esforco de uma agdo de disseminagdo da
ferramenta associada com abordagem ativa e constante dos pesquisadores e da area de negdcios
do IPT com as empresas do mercado.

Uma das vantagens que a EMBRAPII apresenta frente ao modelo de fomento tradicional € o
tempo de negociacdo dos projetos, pois no modelo EMBRAPII a avaliagdo e o enquadramento
das propostas € responsabilidade das ICTs, e o tempo de negociacdo médio do IPT foi de 173,6
dias, ou seja, houve uma reducdo de cerca de 50% do tempo médio de negociacdo em
comparagao aos projetos que o IPT obteve aprovagdo por agéncias de fomento.

A Figura 2 evidencia a informacdo do tempo de negociagdo necessario para transformar as
prospeccdes em projetos assinados.

Figura 2 — Tempo de negociagdo de cada projeto contratado.
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Fonte: Elaborado pelas autoras.

As principais mudangas organizacionais implantadas em decorréncia da “Acdo Piloto
EMBRAPII” foram:
a) Implantacdo de processo de negociagao:
i) Elaboragdo de minutas de propostas e contratos adequadas para os termos do acordo de
cooperacao IPT/CNI/FINEP da Agao Piloto EMBRAPII;
i1) Pratica de apresentacdo das condicdes EMBRAPII para termo de cooperagdo e para o
instrumento de propriedade intelectual para alinhar com o cliente as regras exigidas pela
EMBRAPII; e
ii1) Criacao de Método de Valoracdo de Tecnologia que subsidiava o processo de contratagdo
de Propriedade Intelectual dos projetos.
b) Gerenciamento e acompanhamento dos projetos:
1) Otimizagdo e aumento do controle do acompanhamento fisico-financeiro dos projetos;
i1) Adocao da ferramenta EPM para realiza¢do do acompanhamento fisico-financeiro;
111) Desenvolvimento de metodologia especifica para prestacao de contas aderente aos termos
do acordo de cooperagdo IPT/CNI/FINEP da “Acao Piloto EMBRAPII”.

Todas estas modificagdes e a propria estrutura flexivel e agil de contratacdo dos projetos
proporcionado pela “Ag¢do Piloto EMBRAPII” tornou possivel obter tempos de negociacdo de
projetos que na média foram de 173,5 dias (Figura 2). Sendo que o contrato de menor prazo de
negociagdo foi de 57 dias e o de maior prazo de negociacao 345 dias.

Outro resultado importante obtido foi o depdsito de 15 patentes de invengdo em parceria com 0s
parceiros industriais, conforme o Quadro 2:

Quadro 2 — Patentes depositadas em parceria com empresas.

Patente Deposito

BR 102013 032780 8 19/12/2013
BR 10 2014 0037 209 18/02/2014
BR 10 2014 030429 0 04/12/2014
BR 102014 023505 1 22/09/2014
BR 102014 033076 3 30/12/2014
BR 102014 033087 9 30/12/2014
BR 102014 033095 0 30/12/2014

N N[N | R |W(N|—
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8 BR 102015 018582 0 03/08/2015
9 BR 10 2015 021890 7 08/09/2015
10 | BR10 2015 027438 6 29/10/2015
11 | BR102015 028359 8 11/11/2015
12 | BR10201531204 0 14/12/2015
13 | BR102015032894 0 29/12/2015
14 | BR 102015032897 4 29/12/2015
15 | BR10201601 3546 0 10/06/2016
Fonte: Elaborado pelas autoras.

VII - LICOES APRENDIDAS

Diversas ligdes e aprendizados ocorreram com o desenvolvimento dos projetos. O IPT realizou
uma grande discussdo com todos os pesquisadores (gerentes de projetos) para identificar as
principais ligdes obtidas. Segue um resumo dos principais pontos:

Fatores criticos na venda de projetos — da prospec¢do até a assinatura de contratos:

a)

b)

r

Forma com que a area técnica conversa com o cliente ¢ relevante para o sucesso da
negociagdo. E muito importante nessa fase de negociacdo que os pesquisadores oucam e
compreendam profundamente a realidade e os desafios que a empresa esta enfrentando para
que se possa desenhar um escopo de projeto que tenha valor para o negédcio do cliente
potencial e se possivel demonstrar o custo beneficio para a empresa da realizagdo do projeto
com o IPT. Uma comparagao simples que pode ser demonstrada ¢ do valor mensal a ser pago
pelo projeto e o quanto isso representaria se a empresa investisse em equipe propria.
Demonstrando assim a diferenca entre a capacitagdo, infraestrutura e equipe que estardo a
disposi¢cdo da empresa € a estrutura que ela teria se fizesse internamente.

Demonstrar a possiblidade de obter recursos ndo reembolsaveis — a EMBRAPII ¢ um
fomento que exige contrapartida financeira da empresa, e esse recurso pode ser financiado
por linhas reembolsaveis. Além disso, a empresa se declarar imposto por lucro real, pode se
beneficiar da “lei do bem” e obter incentivos fiscais para parte dos investimentos realizados
no projeto. Essa ¢ uma combinacdo inteligente de recursos que estdo disponiveis no pais e,
quando o IPT expde estas condi¢des de recursos ndo reembolsaveis e os incentivos fiscais
previstos em lei percebe-se um grande interesse das empresas.

A pratica obtida com as negociagdes dos contratos foi construida para diminuir o tempo de
entendimento sobre a proposta de P&D, bem como a andlise dos respectivos contratos pelos
juridicos das empresas, e tornar o processo de contratagdo transparente e agil. Anteriormente
a minuta do termo de parceria era encaminhada para a andlise do juridico da empresa, antes
mesmo de um primeiro esclarecimento sobre as condigdes previstas pela “Ac¢ao Piloto
EMBRAPII”, inclusive sobre as condi¢des referentes a PI. Neste caso, a minuta sempre
retornava do juridico da empresa com diversas perguntas e consideracdes, incluindo pedido
de alteragdes nas regras impostas pelo projeto-piloto EMBRAPII. Vislumbrando a
dificuldade de entendimento de tais regras e conceitos sobre o modelo de negdcios da “Acao
piloto EMBRAPII”, foi que DCPI do IPT, somente encaminha as minutas de contratos
quando a proposta de P&D est4 finalizada, alinhando-se primeiramente com o juridico da
empresa por meio de reunides presenciais, via Skype ou teleconferéncia, com a finalidade de
explicitar os pontos mais relevantes do Termo de Parceria e do Acordo de PI, esclarecer as
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principais cldusulas contratuais vinculadas as regras do fomento da EMBRAPII e a forma de
gestao e exploragdo dos resultados advindos da pesquisa. Como li¢ao aprendida observamos
que minutas de contratos ndo devem ser utilizadas como meio de uma negocia¢ao de P&D,
sem o conhecimento prévio sobre as condi¢cdes gerais de contratagdo, principalmente sobre o
tema de PI, que causa impactos negativos advindos de preconceitos por falta de
conhecimento do modelo de negocio para a parceria.

d) Demonstrar para o cliente as rotas tecnoldgicas possiveis para o desenvolvimento do escopo
pretendido — uma das estratégias que tem dado certo nas negociagdes ¢ demonstrar para o
cliente que os pesquisadores possuem conhecimentos sobre o mercado € sobre as rotas
tecnologicas possiveis para o projeto. Quando ha essa demonstracdo durante a negociagao
percebe-se o maior interesse € adesao das empresas.

¢) Empresa possui plano de inovagdo formal — a Empresa que possui estrutura para P&D e
estratégia de atuar com ICT, tem a negociagdo facilitada e descomplicada. Primeiro por ter
clareza e convicgdo do tipo de projeto que precisa ser desenvolvido e sua importancia para o
negocio da empresa, segundo por ter politica de PI implementada, o que facilita a assinatura
do instrumento contratual especifico recomendado pelo IPT.

VI  CONSIDERACOES FINAIS

A EMBRAPII ¢ uma ferramenta nova para financiamento de projetos de P&D ndo
reembolsaveis, desenvolvidos em parceria entre ICT e empresas do setor produtivo que, além de
fomentar a interagdo e a troca de conhecimento entre essas Institui¢des, também impdem um
novo patamar de gestao e negociagao.

Portanto, a “Acdo Piloto EMBRAPII” possuia alguns riscos como de ser voltado ao
financiamento de tecnologias pré-competitivas, se diferenciando dos outros orgdos de fomento
que visam o financiamento na pesquisa basica, bem como na busca e concretizagdo de parcerias
com as empresas neste estdgio de desenvolvimento de uma tecnologia.

O IPT ao atuar com EMBRAPII adaptou o seu processo de gestdo dos negocios para atender as
exigéncias da EMBRAPII e tem buscado aperfeigoar seu sistema ao longo do tempo para
atendimento em outros projetos.

Os resultados alcangados com a atuagdo como Unidade EMBRAPII demonstram que para o
cumprimento da missdo do IPT, a EMBRAPII proporcionou a execucio de diversos projetos de
P&D mudando de maneira relevante o peso desse tipo de projeto em sua carteira anual de
execucdo. Antes de 2009 o peso dos projetos de P&D era de 1% e passou para 79% em 2015.

O esforco para adaptar os processos se concentrou na busca ativa de empresas no mercado, que
antes era realizada com menor intensidade. Outro ponto importante foi agilizar as negociacdes de
contratos e da PI e desenvolver metodologia especifica para valorar as tecnologias resultantes dos
projetos, que auxiliou e subsidiou as discussdes com os clientes. Além da implantagdo da pratica
de gestdo de projetos pelo escritorio de projetos, que tem buscado controlar e apoiar os
pesquisadores nos rearranjos necessarios aos projetos € a manter os prazos € os gastos dos
projetos dentro dos limites do planejamento inicial realizado. E por fim vale destacar o
relacionamento proximo e de intensa interacdo entre o IPT e as empresas que garantem
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alinhamento de expectativas para andamento dos projetos em execucao € a compreensao sobre
possibilidades de desenvolvimentos futuros com o IPT.

As principais dificuldades encontradas na execucdo da parceria com a EMBRAPII foram o
aumento da interacdo com o mercado e ampliagdo dos contratos de P&D viabilizados, o que
depende de intensificacdo da busca de potenciais empresas parceiras, mas cujo limite ¢ dado pelo
numero de horas disponiveis pela equipe do IPT para tal tarefa.

Nesse estudo, dois importantes aspectos para a efetividade dos projetos de P&D em parceria com
empresas nao foram avaliados e sdo limitantes importantes para entender a efetividade do
fomento da EMBRAPII: a) contetido técnico e efetivamente desenvolvido e transferido para
empresas, € b) a visdo dos parceiros sobre a qualidade do desenvolvimento realizado, a
capacidade de absorcdo dos conhecimentos gerados pela empresa e a efetiva transformacao
desses em produtos e processos. Essa inclusive ¢ a indicagdo para futuros trabalhos sobre esse
tema.
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