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Resumo

As recentes mudancas no contexto legal e organizacional em Instituicdes Cientificas e
Tecnoldgicas (ICT’s) no Brasil tém ensejado uma crescente importancia da protecdo do
conhecimento gerado por essas instituicdes e seqiiente transferéncia de tecnologias a
sociedade, em especial ao setor produtivo. A Lei de Inovacdo Brasileira representa o
posicionamento estatal quanto a gestdo das tecnologias geradas com recursos publicos, tendo
como foco o aproveitamento da pesquisa das ICT’s para geracdo de novas oportunidades de
alcance da inovacdo tecnoldgica. Nesse contexto, o objetivo do presente artigo € relatar a
trajetéria da Universidade de Sao Paulo (USP) quanto a gestdo de sua propriedade intelectual,
com foco nos desafios atuais decorrentes do crescente relacionamento inter-institucional para
inovagdo. Para tanto, foi delineada pesquisa de cardter descritivo e método qualitativo,
utilizando a estratégia de estudo de caso para reflexdo analitica da experiéncia da USP. Foi



observado um crescimento da estrutura organizacional interna a Universidade bem como dos
resultados de sua atuacdo tendo em vista um aumento dos pedidos de patente entre outros
registros de propriedade intelectual. Em especial, ap6s a criagdo da Agéncia USP de Inovacao
em 2005, verificou-se uma intensificacdo das atividades de disseminacdo da cultura de
propriedade intelectual, da freqii€ncia de pedidos de patentes por pesquisadores e, ainda, uma
abertura no escopo de atuagdo da gestdo tecnoldgica na universidade, incluindo o
licenciamento de tecnologia e sua insercdo em estruturas afins para inovacdo. Permanecem
alguns desafios percebidos principalmente ligados a regulamentacdo da propriedade
intelectual interna a universidade que necessita ser atualizada e, ndo restrita a USP, a
necessidade de mobilizacdo das diferentes ICT’s para um alinhamento de politicas e praticas
de gestdo que maximizem as contribuicdes tecnoldgicas dessas institui¢des para sociedade.
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Introducao

Com a crescente importancia do papel das universidades enquanto institui¢cdes geradoras de
novos conhecimentos capazes de contribuir para transferéncia de conhecimento para o
desenvolvimento social e econdmico da sociedade, t€ém se observado, especialmente nas
ultimas trés décadas, a necessidade de melhor estruturd-las para interagir com a sociedade.

Diversos trabalhos tém relatado avangos no plano organizacional e legal focados na
perspectiva da cooperagdo interinstitucional pré-inova¢do no contexto brasileiro (FUJINO;
STAL, 2004; GARNICA; TORKOMIAN, 2005; KRUGLIANSKAS; MATIAS-PEREIRA,
2005; TERRA, 2001), entretanto, quanto a gestdo da propriedade intelectual permanecem
diversos desafios inerentes a uma cultura pouco disseminada de apropriagdao do conhecimento
e quanto a interacao entre empresas e universidades. Outrossim, cabe ressaltar que 0 momento
atual para as universidades é de adequagdo normativa relativas as legislacdes federais e em

alguns casos estaduais.

A auséncia de diretrizes claras para a consecucdo de atividades cooperativas de pesquisa, tem
gerado o maior entrave a transferéncia de tecnologia dos centros de pesquisa para as empresas
(FUJINO; STAL, 2004). Observa-se que as universidades brasileiras, com algumas excegoes,
ndo cuidaram em proteger suas tecnologias para depois transferi-las de maneira sistemética,
uma vez que a indefinicdo em termos de qual era o procedimento correto para isso também
serviu como desestimulo.

Este cendrio tem mudado, especialmente com a edicdo e regulamentagdo da Lei N.10.973/04,
que estabelece medidas de incentivo a inovacdo e a pesquisa cientifica e tecnolégica no
ambiente produtivo (BRASIL, 2005). Porém, a despeito dos propdsitos da referida legislagao,
sua implementacao e gestdo nas universidades ainda ndo representa uma prética estabelecida.
Assim, é importante analisarem-se os processos de implementacdo e os desafios implicitos
enfrentados pelas universidades.

Diante disso, este artigo relata os desafios enfrentados pela Universidade de Sao Paulo para
implementacdo e gestdo da propriedade intelectual no contexto da Lei de Inovagdo
Tecnoldgica, procurando identificar as principais contribuicdes e limita¢des verificadas na Lei
para o avango da transferéncia de tecnologia universitaria em prol do desenvolvimento.



A Universidade de Sao Paulo (USP) € objeto da presente andlise sendo que, atualmente,
constitui-se na maior universidade publica brasileira de pesquisa com cerca de 80.000 alunos e
um corpo docente composto por 5.078 pesquisadores (ANUARIO-USP, 2005) atuando nas
trés dreas do conhecimento, permitindo concluir que o objeto de andlise € bastante relevante
para o objetivo proposto.

O artigo apresenta na sessdo 1 uma abordagem para inser¢cdo da propriedade intelectual no
contexto académico passando pela definicdo conceitual da drea. Na sessdo 2 se dedica ao
contexto legal vigente buscando referéncias das mudancas implementadas nos tltimos anos no
tocante a gestdo da propriedade intelectual em universidades. A sessdo 3 relata com detalhes
os procedimentos metodolégicos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. A sessdo 4
¢ focada nos resultados alcangados nessa fase de implantagdo. Por fim, a sessdo 5 apresenta
consideragdes finais com €nfase para os desafios existentes.

1. Propriedade Intelectual em Universidades: breve historico e debates

1.1 Conceituacao basica em propriedade intelectual

Antes de adentrar uma breve perspectiva histérica e a evolucdo dos debates relativos a
propriedade intelectual no ambito académico, convém definir alguns conceitos fundamentais
no trato da propriedade intelectual.

Inicialmente, vale ressaltar que o conceito de propriedade intelectual tem sua origem na area
do direito, tendo como referéncia o direito privado. Conforme afirma Di Blasi (2000, p.15) “a
propriedade, em seu sentido lato, € o poder irrestrito de uma pessoa sobre um bem, sendo que
a propriedade dos bens imateriais € regida por regras especificas as quais constituem o direito
da propriedade intelectual”.

De forma pratica, por meio de um encadear de relacdes, o inventor ao criar algo novo, esta
apresentando a sociedade fruto de sua intelectualidade que, por isso, é considerado um bem
intangivel do qual pode vir a resultar um bem material, ou seja, um produto ou processo.
Assim, “qualquer produto da mente humana que é protegido por lei” configura-se em
propriedade intelectual (STIM;1994, p.3). Dentro deste conjunto maior de direitos ao qual
Stim faz referéncia, hd uma gama de sub-grupos de direitos resultantes da intelectualidade
humana, tais como: direitos autorais, cultivares, programas de computador e a propriedade
industrial (CHAGAS; 2004), sendo este ultimo, o sub-grupo de interesse mais especifico para
este trabalho.

N

A propriedade industrial é aquela que se refere objetivamente a parte da propriedade
intelectual com aplicacdo direta no segmento da industria. Dessa forma, ela visa proteger o
chamado bem imaterial que resultou de atividade criativa humana. De acordo com Anprotec e
Sebrae (2002, p.86), a propriedade industrial € definida como ‘“conjunto de direitos
relacionados com atividades industriais ou comerciais do individuo ou da empresa relativos a
marcas e patentes”. Em particular, a patente € objeto de maior atencdo para a abordagem
presente, sendo definida pela World Intellectual Property Organization (WIPO) (2005), como
“um direito exclusivo garantido por uma inven¢do, na qual um produto ou um processo prové
uma nova forma de fazer algo ou oferecer uma nova solugao técnica para um problema”.



Em termos simples, a atividade de pesquisa a geracdo do conhecimento dentro das
universidades demanda sua protecdo, sendo que os conhecimentos passiveis de protecdo por
patente e a gestdo desses ativos intangiveis sdo o foco da argumentacdo que segue.

1.2 Universidade empreendedora e a protecao do conhecimento

Uma possivel abordagem para inser¢do tema da propriedade intelectual no ambito académico
se refere ao conceito de universidade empreendedora, segundo o qual o papel da universidade
no contexto social tem passado por mudancas ao longo dos ultimos séculos. Inicialmente,
ainda na Idade Média a universidade tinha como intuito unicamente o ensino, isto €, a
transmissdo do conhecimento jd existente, sendo utilizada para manter o pensamento rigido e
conservador da época, e freqiientada especialmente por representantes do clero e da nobreza.
Ja no final do século XIX e inicio do século XX, as universidades modernas passaram a
enfatizar a interconectividade entre o ensino e a pesquisa, caracterizando a “Primeira
Revolucdo Académica” (ETZKOWITZ, 2004).

De forma isolada, a primeira pesquisa realizada dentro de universidades surgiu na Alemanha
na Universidade de Gottingen, criada em 1737, e na Universidade de Berlim estabelecida em
1810. Anos mais tarde as universidades de pesquisa chegaram aos Estados Unidos com forga,
primeiramente na Universidade Johns Hopkins em 1876 e difundindo-se entdo para
Universidade Stanford em 1891 e a Universidade de Chicago (1892), sendo que hoje ha
milhares delas em todo o mundo (ROGERS; YIN; HOFFMANN, 2000).

Uma vez geradora de novos conhecimentos, as universidades passaram a representar objeto de
interesse de aproximagdo para o setor produtivo, a0 mesmo tempo em que a maioria dos
fundos publicos de pesquisa destinados a universidades nos EUA se tornou escassa frente as
perspectivas de crescimento das diversas dreas de pesquisa. Isso levou a uma busca por parte
dos académicos em complementar recursos para pesquisas por meio da interagdo com o capital
privado (ETZKOWITZ, 2004).

De forma concomitante, observou-se com maior clareza o fato de que novos conhecimentos
técnico-cientificos de aplicacdo industrial comecaram, por um processo de transbordamento
das atividades de pesquisa (spill-over), a resultar em novas empresas de base tecnologica. Essa
possivel contribui¢do das universidades ao desenvolvimento industrial em conjunto com a
busca de recursos adicionais para pesquisa académica levou as mesmas a incorporarem novas
atividades voltadas ao desenvolvimento econdmico e tecnoldgico, preconizando a
universidade como agente do processo inovativo. Trata-se da Segunda Revolu¢dao Académica
pautada na intensificacdo das relagdes universidade-empresa por meio da capitalizagdo do
conhecimento em prol de sua aplicagdo e geragao de riqueza.

Conforme se observa na figura 1, a protecio do conhecimento por meio da propriedade
intelectual ganhou forca no plano da atuacdo dos escritérios de transferéncia de tecnologia
enquanto estruturas de interface para gestdo de patentes e sua comercializacdo com o setor
empresarial. Entretanto, a apropriacdo do conhecimento pela universidade por meio do
patenteamento, em seu plano filoséfico, gerou debates relativos ao desvio funcional dos
pesquisadores no tocante a sua neutralidade do processo de pesquisa (FELLER;1990) entre
outras colocacdes, em especial, no Brasil, em referéncia ao financiamento com recursos
publicos das principais universidades de pesquisa.
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Figura 1 — Co-evolucdo e multi-linearidade das rela¢des universidade-industria.
Fonte: Adaptado de ETZKOWITZ (2004, tradugdo dos autores).

A despeito da dificuldade de consenso sobre a questdo apresentada entre os académicos, o
aumento da consciéncia sobre a necessidade de transferir & sociedade os resultados da
pesquisa académica e o fato de nao ser a universidade fornecedora de produtos e servigos, tem
indicado a protecdo do conhecimento por meio de patentes como uma forma eficaz de
equalizar tais impasses (FUJINO; STAL, 2004).

Stal (1995) alega que € essencial que os resultados da pesquisa académica sejam protegidos se
visa-se sua disseminacdo a toda sociedade. Isso porque, € possivel que se proceda a protecao
do conhecimento e seqiiente publicagdo dos resultados de pesquisa, sendo que, no caso do uso
de patentes o conhecimento serd disponibilizado mais amplamente também por meio de bases
de patentes. Nesse sentido, algumas universidades nao apenas tomaram providéncias para
proteger a tecnologia gerada em seus laboratérios como também promoveram a
comercializacdo de suas invencdes. Nao fazé-lo, implica muitas vezes, a perda de
reconhecimento publico de que as universidades produzem resultados concretos passiveis de
aproveitamento pela sociedade. Nao obstante, as licengas exclusivas para exploracdo de
patentes sao essenciais para atrair empresas € aumentar significativamente a demanda por
resultados de pesquisas académicas (SHERWOOQOD, 1992).

Os norte-americanos foram os que mais levaram adiante a prote¢do formal dos direitos de
propriedade intelectual da P&D financiada com recursos publicos. Em 1980, o Bayh-Dole Act
permitiu aos participantes de pesquisas financiadas com fundos federais depositar solicitacdes
de patentes e conceder licencas de exploragao a terceiros, alavancando o nimero de pedidos de
depdsitos de patentes (GUSMAO, 2002 ; TERRA, 2001).

No atual contexto brasileiro, a discussdo em torno da oposicao da universidade a apropriacao
econdmica do conhecimento por ela prépria ja foi superada. A discussdo presente se dd no
ambito de acdes favordveis a viabilizagdo da transferéncia de tecnologia. Neste sentido, o
registro de patentes € condi¢cdo necessdria para garantir a autonomia no processo de
licenciamento de tecnologias e o objetivo da politica de patentes de uma universidade é



alcancar um equilibrio entre as necessidades dos inventores, da instituicdo, dos patrocinadores
da pesquisa, e do publico em geral (FUJINO; STAL, 2004).

1.3 Propriedade intelectual como vetor de transferéncia de tecnologia

A literatura ndo € vasta sobre as relacdes que envolvem a pratica de uso das patentes como
instrumento de transferéncia de tecnologia, especialmente no tocante ao plano executivo
dentro das organizacdes que operam essas agcdes nas universidades, os denominados, pela
maior parte da literatura, como escritérios de transferéncia de tecnologia (ETT). A Lei de
Inovagdo, ampliando o escopo de atuacdo do ETT chamou essas estruturas de Nucleos de
Inovacao Tecnoldgica (NIT).

Da perspectiva pratica, a pesquisa realizada nas universidades é fonte de um rico potencial de
tecnologia nova. A comercializacdo dos resultados de pesquisa ndo se processa de forma
automadtica, sendo que a trajetéria do laboratério para o mercado pode ser longa e dificil. Neste
sentido, conforme demonstra a experi€éncia internacional mais avancada, a propriedade
intelectual na forma das patentes configura-se como um agente facilitador neste processo
(SHERWOQD, 1992). No Brasil, referente ao atual contexto institucional pré-colaboragdao
entre universidade e empresa, tem se fortalecido o uso da propriedade intelectual para tanto
(GARNICA; TOKOMIAN, 2005).

O patenteamento nas universidades deve assumir cardter meio, pois tal processo € caro e s6
tem razdo de ser com objetivo de que invencdo seja transferida e explorada comercialmente;
caso contrdrio se tornard apenas motivo de orgulho para seus inventores e de admiragdo por
parte de seus pares (STAL; FUJINO, 2002). Nesse sentido, o papel das patentes académicas é
distinto em relacdo as empresas que patenteiam, via de regra, para obter monopdlio de
exploragdo do mercado. Por outro lado, as universidades ndo patenteiam para si, mas buscam
proteger, codificar o conhecimento e tornar a invenc¢do vidvel economicamente (GRAFF;
HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

2. Lei de Inovacao: contexto recente da gestiao tecnolégica em universidades

Segundo Matias-Pereira e Kruglianskas (2004, 2005) e Brito Cruz (2000), o Brasil consegue
produzir ciéncia de fronteira, porém ndo consegue interagir em um nivel adequado com o setor
produtivo, de modo a transformar ci€éncia em desenvolvimento de tecnologia. Isso faz com que
os produtos das empresas brasileiras sejam pouco competitivos, tanto no mercado nacional
quanto no mercado externo, quando comparados a concorrentes internacionais. Uma das
maneiras de solucionar este descompasso € criar instrumentos de regulacdo para o
relacionamento entre o setor produtivo e o cientifico-tecnoldgico.

Neste sentido, o instrumento legal criado pelo governo foi a Lei de Inovacao (Lei Federal n°
10.973/2004), regulamentada em 2005, que “tem como objetivo criar um ambiente propicio
para aumentar o envolvimento das empresas no desenvolvimento de projetos inovadores que
levem a gerar novos produtos e processos”, buscando uma elevacdo do nivel de parcerias entre
empresas, universidades e institutos cientificos e tecnoldgicos para que ganhem forga e
estimulem o processo de inovacdo (MATIAS-PEREIRA E KRUGLIANSKAS, 2005).

Matias-Pereira e Kruglianskas (2004, 2005) analisaram a importancia da Lei da Inovacdo
como ferramenta de apoio as politicas industrial e tecnoldgica do Brasil. Segundo os autores, a



lei estd em trés eixos: 1) a constituicdo de ambiente propicio a parcerias estratégicas entre as
universidades, institutos tecnoldgicos e empresas; 2) o estimulo a participacdo de institui¢des
de ciéncia e tecnologia no processo de inovagdo; e 3) o incentivo a inovag¢ao na empresa. De
acordo com os eixos apresentados, a lei estabelece regras e autorizagdes para os seguintes
pontos: incubagcdo de empresas no espago publico; possibilidade de compartilhamento de
infraestrutura, equipamentos e recursos humanos, publicos e privados para o desenvolvimento
tecnoldgico; geracdo de processos e produtos inovadores; desenvolvimento de pesquisas
aplicadas e incrementos tecnolégicos pelo pesquisador publico.

Para tanto, foram criados mecanismos, como a bolsa de estimulo a inovagdo e o pagamento ao
servidor publico de adicional varidvel ndo-incorpordvel a remuneracdo permanente, ambos
com recursos captados pela prépria atividade; a participacdo nas receitas auferidas pela
instituicao de origem com o uso da propriedade intelectual e a licengca ndo-remunerada para a
constituicdo de empresa de base tecnoldgica.

Os autores ressaltam que “ao colocar a inovacdo como foco principal, a Lei de Inovagao
tecnoldgica reconhece que ndo basta para um pafs fazer tio-s6 C&T e P&D. E preciso
transformé-los em novos produtos e processos ou melhorar o que ja existe para que os
produtos finais sejam desejados pelos mercados nacional e internacional” (MATIAS-
PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2004).

Assim, os autores concluem que a Lei de Inovacdo surge como mais um instrumento para
facilitar a criagdo de uma cultura de inovagdo no pais e apesar de suas deficiéncias, representa
um instrumento relevante de apoio as politicas industrial e tecnoldgica do Brasil. Entretanto,
eles ressaltaram que apenas a sua aprovagdo nao € suficiente para mudar a realidade cientifica
e tecnoldgica do pais, hd a necessidade de um maior envolvimento e compromisso dos atores
envolvidos, considerando as mudangas institucionais necessdrias em termos de gestdo de
recursos financeiros, humanos e materiais necessarios, aspectos esses nao abordados pela Lei.

Vale ressaltar que, com a Lei de Inovagdo que incentiva a interacdo entre entidades de
pesquisa e a iniciativa privada, foram previstos os NIT’s (Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica),
que tém como objetivo gerir a politica de inovacdo de uma ou mais ICT (Instituicdo Cientifica
e Tecnoldgica). Assim, dentro do escopo das atividades de um NIT estd a gestdo da
propriedade Intelectual e a transferéncia de tecnologia.

O quadro abaixo traz os principais artigos da Lei relacionados com o tema da propriedade
intelectual. Garnica; Oliveira; Torkomian (2006) ressaltam que o governo brasileiro buscou
espelhar as mudancas ocorridas no cendrio do desenvolvimento tecnolégico por meio da
formalizacdo de relacdes e fatos ja existentes, bem como a indica¢do dos caminhos a serem
seguidos em trabalhos cooperativos com as ICT’s, jd que as mesmas encontravam-se pouco
orientadas em relacao a estas questoes.

D4 permiss@o para o afastamento de pesquisadores para a criagdo de empresas durante até 3 anos,

AVEED renovavel por igual periodo, buscando estimular o empreendedorismo;

Concede permissdo legal para empresas utilizarem a estrutura laboratorial publica para atividades
Artigo 4 | de inovacdo, estimulando pesquisas cooperativas entre institui¢des cientifico-tecnolégicas — ICT’s e
setor produtivo.

Estabelece que as ICT’s disponham de nicleos de inovagdo tecnoldgica. Trata-se exatamente dos ja

Artigo 16 referidos ETT’s;




Estabelece que pesquisador devera consultar a ICT sobre resultados de pesquisas que derem origem
Artigo 12 | a inventos antes de publicar os mesmos, a fim de submeter ao julgamento da ICT sobre o
patenteamento do invento;

Faculta as ICT’s a celebracdo de contratos de transferéncia e licenciamento de tecnologia para

Artigo 6 exploracdo de criagdes desenvolvidas por elas;

Faculta as ICT’s a realizag¢@o de acordos de parceira no desenvolvimento de tecnologias de produto
ou processo com institui¢des publicas e privadas. Indica exigéncia de prever em contrato questdes
Artigo 9 | de propriedade intelectual dos signatdrios medida pela proporcdo equivalente ao montante do valor
agregado do conhecimento ja existente no inicio da parceria e dos recursos humanos, financeiros e
materiais alocados pelas partes contratantes;

Assegura ao criador/inventor participag@o entre 5% a 33,3% nos ganhos econdmicos, auferidos pela

AED ICT resultantes de licenciamentos de tecnologia.

Quadro 1 - Artigos da Lei de Inovacdo mais relacionados a propriedade intelectual.
Fonte: GARNICA; OLIVEIRA; TORKOMIAN (2006).

2.1 Os desafios recentes a gestao da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia
nas universidades

A auséncia de diretrizes claras para consecucdo de atividades cooperativas de pesquisa gera o
maior entrave a transferéncia de tecnologia dos centros de pesquisa para as empresas.
Entretanto, como apresentado acima, a Lei de Inovacdo tem demonstrado como principal
contribuicdo, sendo tantos avancos no sentido de implementar tecnicamente a gestdo da PI,
mas de posicionar o Estado Brasileiro sobre a cooperagcdo do setor cientifico e empresarial, a
fim de nao inibir por razdes culturais de outrora o aproveitamento da pesquisa para o
desenvolvimento tecnoldgico do pais.

As decisdes das universidades relativas ao licenciamento e comercializacdo de uma patente,
quando a titularidade € exclusiva da mesma envolve os seguintes aspectos: a andlise de
barreiras informacionais e culturais, modelos de licengas, critérios para cdlculo de valor da
patente, procedimentos para identificacdo e selecio de empresa, politicas de promocdo e
marketing e aspectos organizacionais. No caso, de licengas exclusivas, a Lei de Inovacao
prevé a publicacdo de um edital e para as licencas ndo exclusivas, héd a dispensa de licitacao.
Com relagdo ao modelo de licencgas, deve-se analisar se a licenca serd exclusiva ou nao
exclusiva; aplicacdo geral ou aplicagdo por drea especifica; pagamento de royalties ou ndo
pagamento de royalties; com direito de sublicenciar ou sem direito de sublicenciar.

Para realizacdo destas atividades ligadas ao licenciamento, € de extrema relevancia avaliar o
estagio de maturacdo da pesquisa, jd que quanto maior a necessidade de desenvolvimento,
maior serd o investimento a ser realizado e o risco. E natural que nestes casos, a empresa
declare interesse em negociar a licenga com exclusividade.

Fujino e Stal (2004, p. 925) estudaram acerca das politicas adotadas em universidades de
varios paises relacionadas a transferéncia de resultados da suas pesquisas para a universidade e
propuseram recomendacdes relativas a sua articulacdo externa e interna, dentre as quais cabe
destacar: atuagdo junto a 6rgdos governamentais para proposicao de marcos legais adequados;
mudancas internas as universidades contemplando diretrizes para transferéncia de tecnologia;
redefini¢do de estruturas administrativas e operacionais em prol de sua agilidade; investimento

em recursos humanos voltados a comercializacdo de tecnologia; estimulo a projetos em
parceria; rever acdes de marketing relacionado a potenciais consumidores de tecnologias;




elaborar manuais de procedimento para licenciamento, para processos de negociagdo,
incluindo métodos de valoracao tecnoldgica.

Stal e Fujino (2005) e Porto (2002) ressaltam a necessidade de aprimorar os mecanismos de
cooperacao com empresas. Na pesquisa realizada por Stal e Fujino (2005) que buscou avaliar
os potenciais impactos da Lei de Inovacdo, com base na visdo empresarial, levou a concluir
que a lei, na forma em que estd apresentada, ndo surtird os efeitos esperados, ja que apenas
11% dos entrevistados acreditam que ela sera eficaz.

No IX REPICT - Encontro de Propriedade Intelectual e Comercializagdo de Tecnologia,
realizado nos dias 19 a 21 de junho de 2006, foi realizada uma reflexao com os representantes
de varias ICT’s a fim de verificar os principais entraves no processo de licenciamento e
transferéncia de tecnologia, levando em considerac@o a implementacao do decreto n® 5.563, de
11.10.2005, que regulamenta a Lei de Inovacdo n° 10.973, de 02.12.2004.

O resultado das discussdes mostrou que o licenciamento com exclusividade continua sendo
um “ponto nevrdlgico”, j4 que hd diferentes entendimentos pelas instituicdes sobre a
Publicacdo do Edital no Didrio Oficial, sendo que em alguns casos, a instituicdes levam a uma
rigidez maior na aplicagc@o da Lei. Outros pontos discutidos foram: a abrangéncia do contetido
a ser publicado; altos custos para publicacdio do mesmo; o edital pode ser considerado uma
publicacdo e pode significar perda de novidade porque abre o objeto da patente, pois em
alguns casos o titulo revela o possivel contetido e sobre este ponto a solugdo discutida pelos
representantes presentes foi publicar no Edital a aplicacdo comercial da patente, que € o
suficiente para um interessado entrar em contato, evitando estes possiveis problemas.

Assim, verificou-se que ndo hd uma solucdo tnica, pois cada institui¢do terd um modo de
fazer, pois as negociagdes sdo diferenciadas. Além desta opcdo, ha a opcao de convénios, em
que a propriedade intelectual € divida entre as partes, ndo havendo a necessidade de seguir o
edital da Lei de Inovagao para fazer um contrato de licenciamento com exclusividade, ja que o
parceiro privado terd, enquanto co-proprietdrio da tecnologia, prioridade no seu uso e
exploracdo comercial.

Outro aspecto levantado foi a questdo cultural por parte das empresas, j4 que algumas nao
querem participar de processos licitatérios e outras preferem esta modalidade e, ha ainda
aquelas que mesmo com edital acreditam que estdo se expondo ao demonstrarem interesse
pelo mesmo. Para tanto, os representantes concluiram que cabe as ICT’s criar mecanismos
para facilitar e sensibilizar as empresas sobre este tema. Ademais, foi discutido acerca da
criacdo de outros mecanismos de divulgacdo, como homepages, catdlogo de patentes etc, pois
a publicacdo no Didrio Oficial tem como finalidade que se estd licenciando um bem publico
com exclusividade, ndo sendo um meio de divulgacdo efetivo na atracdo de empresas para a
questio da inovacio (REDE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, COOPERACAO,
NEGOCIACAO E COMERCIALIZACAO DE TECNOLOGIA, 2006).

3. Aspectos Metodologicos

Da perspectiva metodoldgica, considerando a atualidade do tema proposto, a saber, gestao da
propriedade intelectual em universidades o que se coloca € um estudo exploratorio, devido ao
pouco conhecimento sobre o assunto (ROESCH, 1999), tendo como caracteristica uma
contribuicao para a evolucao do tema de pesquisa, visando tornd-lo mais explicito e a construir
hipéteses (GIL, 2002).



Como tipo de pesquisa, conforme Patton (1990), a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador
estudo em profundidade e detalhe de determinadas questdes. A pesquisa qualitativa € mais do
que um conjunto de técnicas para coleta de dados, trata-se de uma abordagem do mundo
empirico (TAYLOR; BOGDAN, 1984). Como estratégia de pesquisa, adotou-se como
procedimento o estudo de caso, o qual se caracteriza por apresentar maior foco na
compreensdo dos fatos do que propriamente em sua mensuracdo, permitindo a investigacao de
um problema contemporineo dentro da realidade em que ocorre (BRYMAN, 1989).

Os dados coletados resultam do acesso as informagdes junto as Diretorias Técnicas de
Propriedade Intelectual e de Transferéncia de Tecnologia da Agéncia USP de Inovagio,
disponiveis em banco de dados e processos internos, bem como relatdrios gerados por meio de
softwares especificos de gestdo da propriedade intelectual como o Swipin. Ainda, utilizou-se
da andlise documental e da observacdo participante, ji que os pesquisadores desenvolvem
atividades de execugdo na gestdo da propriedade intelectual junto a Agéncia USP de Inovagao.

Por fim, como estudo de forte caracteristica descritiva, os dados coletados foram organizados
e dispostos no item 4 tendo como paralelo os relatos da literatura pertinente apresentados nos
itens 1 e 2, os quais também serviram de base para andlise institucional do tema na sua
perspectiva externa a instituicdo. Da perspectiva intra-institucional, os dados foram criticados
mediante as dificuldades observadas pelos gestores, considerando possiveis aperfeicoamentos
vislumbrados para a area.

4. Resultados Alcancados

4.1 Estrutura especializada para gestao da propriedade intelectual

Na década de 80 o CNPq fomentou junto as ICT’s uma discussao sobre a necessidade de
implantar nessas institui¢des, estruturas que apoiassem os pesquisadores na protecdo de seus
resultados de pesquisa. A exemplo do Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT) que em 1981
J4 possuia em sua estrutura um 6rgdo com essa finalidade, a USP estabeleceu em 1986, o
Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos (GADI), cuja missdo era fornecer
informacgdes e orientacdo técnica sobre patentes para a comunidade USP e tomar as
providéncias necessdrias para proteger a propriedade industrial advinda de determinados
resultados de pesquisa que atendessem aos pré-requisitos de patenteabilidade, resguardando
assim os direitos dos da USP e seus pesquisadores.

No inicio de suas atividades o GADI contou com apoio do Servigco Estadual de Apoio ao
Inventor (SEDAI), sendo que ja na década de 1990 passou a redigir os pedidos de patente
dominando integralmente o processo de depdsito e acompanhamento de pedidos. Devido as
crescentes solicitagdes de registros de obras, marcas e softwares, e, com a interpretagdo da
Consultoria Juridica da USP de que essas producdes intelectuais também poderiam ser
protegidas no ambito da Universidade, o GADI ampliou suas atividades, tornando-se um
facilitador também nessas modalidades de registros junto aos 6rgdos responsaveis (Fundacao
Biblioteca Nacional e INPI), bem como passou a atuar e estimular processos de transferéncia
de tecnologias para entidades publicas e privadas. Até 2004, a equipe de funciondrios era
bastante reduzida nao superando o nimero de cinco, entretanto o atendimento de seus servigcos
incluia os campi do interior do Estado - Ribeirdo Preto, Bauru, Piracicaba, Sdo Carlos e
Pirassununga por meio de plantdes, palestras orientativas e a conducao de processos.



4.2 Agéncia USP de Inovacio: missao, objetivo e escopo de atuacio

Estimulada pela reflexao iniciada pela grande Conferéncia Nacional da Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo, realizada em 2001, a Reitoria da USP visando ampliar o desenvolvimento da
inovacdo guiada pela ciéncia, resolveu constituir um grupo de trabalho em outubro de 2003,
com o objetivo de elaborar proposta de estruturagdo de um 6rgido que desempenhasse o papel
de facilitador em temas relativos a Inovagao Tecnoldgica, a Protecdo a Propriedade Intelectual
e a Transferéncia de Tecnologia, bem como, facilitasse o estabelecimento de parcerias com
outras institui¢des publicas e privadas com vista a ampliar seu papel na promocdo do
desenvolvimento econdmico e social. Como resultado da busca de convergéncia no ambito do
conjunto das unidades de ensino e pesquisa, a Reitoria da USP, acatou a proposta para a
criacdo da Agéncia USP de Inovacdo, formalizada posteriormente por meio da Resolu¢cdo USP
n°. 5175/05, com a missao de “Promover a utilizagdo do conhecimento cientifico, tecnolégico
e cultural produzido na USP em prol do desenvolvimento sdcio-econdmico do Estado de Sao
Paulo e do Pais”.

Os objetivos da Agéncia USP de Inovacdo sdo: identificar, apoiar, promover, estimular e
implementar parcerias com os setores empresariais, governamentais € nao governamental na
busca de resultados para a sociedade. Visando reestruturar os recursos disponiveis na USP
para o cumprimento desses propésitos, a Agéncia incorporou o GADI e ampliou os recursos
humanos e materiais de forma muito significativa. A Agéncia foi também estruturada no
formato de seis “Pdlos de Inovacgao”, abrangendo todos campi da USP (Sao Paulo, Ribeirdao
Preto, Sdo Carlos, Piracicaba, Pirassununga e Bauru).

Em seus dois primeiros anos de atividades os P6los tém mais diretamente junto a comunidade
académica realizando atendimentos para pedidos de protecdo intelectual, promogao de cursos
e eventos para disseminacdo da cultura de propriedade intelectual e, ainda, na interlocucdo
com empresas para licenciamento de patentes e celebra¢do de convénios de desenvolvimento
conjunto. Por fim, a¢des voltadas ao sistema local de inovagdo incubadoras de empresas,
parques tecnoldgicos e arranjos produtivos locais, prospec¢do de fontes de financiamento a
pesquisas e atividades de extensdo também sdo levadas a cabo.

4.3 Patenteamento na Universidade de Sao Paulo (USP)

O processo de patenteamento na USP, a exemplo de outras universidades, tem seu inicio, até o
momento, a partir de manifestacio do pesquisador em entrar em contato com o Pdélo que
atende sua Unidade Universitdria. Basicamente, em paralelo ao tramite de processo formal que
inclui aprovacdo nos 6rgdos colegiados da USP, o pesquisador elabora um relatério descritivo
da invencdo preliminar que subsidiard a realizacdo de uma entrevista com profissional redator
de patentes, o qual concluird o relatério final. E procedido entdo depésito do pedido de
patente, sendo que a partir de 2007 esse processo tem levado 45 (quarenta e cinco) dias.



Depodsitos de patentes: 1982-2007

w
o

(]
% o

5
i WA R
[}
o
-
5}
©
©°
o
o

n
=]

(&

o

- - 2
- 2

o
|
9&3-
984‘:
oss [0
986
987
e —
oo —
o —
’
o (N
o4 (N
Aw

FFFFFF §§'\ = Depésitos

Tabela 1: Distribui¢do temporal dos pedidos depositados pela USP
Fonte: Agéncia USP de Inovacio.

Podemos observar que o niimero de pedidos depositados manteve-se numa média de 9 entre os
anos de 1997-2001, sendo que no ano de 2002 o nimero de depdsitos dobrou e, por fim,
durante o periodo de 2003 a 2006, a média foi de 30 ao ano, sendo que em 2006 o nimero de
depdsitos foi prejudicado devido as dificuldades encontradas no processo de contratacdo de
escritorios externos, deixando cerca de 20 potenciais pedidos na lista de espera. No primeiro
quadrimestre desse ano foram efetuados 13 pedidos, havendo uma previsao de que havera uma
quantidade superior a 40 pedidos para 2007.

4.4 Desafios na implementacio e gestio da propriedade intelectual na USP

Em 1988, ainda sob o marco regulatério do Cédigo da Propriedade Intelectual de 1971, a USP
estabeleceu por meio da Resolu¢do USP n°. 3428, principal diretriz em propriedade intelectual
desta universidade, a qual prevé para depdsitos de pedido de patente de docentes da USP, a
divisdo em partes iguais, entre a Universidade e o inventor, das despesas e de eventuais
proventos resultantes do licenciamento ou cessdao de patente desenvolvida na USP. Da parte
que cabe a USP, os resultados financeiros obtidos sdo distribuidos em 50% para os inventores
a titulo de incentivo; 40,5% para o departamento onde ocorreu o desenvolvimento com a
finalidade de ser preferencialmente aplicado em pesquisa; 4,5% para a Unidade onde ocorreu
o desenvolvimento e 5% para a Reitoria.

Devido a caréncia de uma disseminac¢do da cultura de propriedade intelectual, incluindo o fato
de que ndo é de total conhecimento da comunidade a Resolugdo USP n°. 3428, tem sido
gerados processos de regularizacdo da titularidade em favor da USP bem como a devida
documentagao a respeito desses ativos intangiveis da universidade. A abertura de processos de
regularizagdo de titularidade € realizada para pedidos de patente depositados apds 1988 em
que ndo constam titularidade em nome da Universidade, mas que o inventor seja pesquisador e
tenha desenvolvido pesquisa no periodo correspondente. Na Tabela 2 abaixo pode ser
verificada a evolu¢@o no nimero desses processos. De forma mais ampla, a Agéncia USP de
Inovagdo ao organizar o seu banco de dados contabilizou que o corpo de pesquisadores da



USP ja produziram um conjunto superior a 420 patentes e pedidos de patentes, estando dentre
esses um conjunto em processo de regularizacio para a devida titularidade da USP.

Diante da necessidade de atualiza¢do da Resolugdao USP n°. 3428, tendo em vista que a mesma
¢ anterior a atual Lei da Propriedade Industrial e outras legislacdes que disciplinam o tema
programas de computador, cultivares e direitos de autor, Agéncia, por interpretacdo da
Consultoria Juridica da USP tem apoiado também no registro dessas diferentes modalidades
da propriedade intelectual.

A necessidade de conduzir regularizacdes estd relacionada a necessidade de promover uma
disseminagdo da cultura da propriedade intelectual, sendo que na USP esta tem sido um
objetivo percorrido de forma pré-ativa e crescente ao longo do tempo. Ainda na década de
1980 as midias utilizadas estavam restritas a informativos internos e materiais impressos. A
partir de 2000 somaram-se a realizacao sistemadtica de palestras e as midias on line. De forma
especial, no ano de 2004 foi desenvolvido um projeto para o Programa de Tecnologia
Industrial Basica atendendo o Edital CT Verde Amarelo, o qual permitiu verificar-se uma
nova fase de ampliacdo e aperfeicoamento dos servicos de assisténcia técnica e de informacao
sobre propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia.
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Tabela 2: Patentes com titularidade regularizada pela Agéncia USP de Inovacdo
Fonte: Agéncia USP de Inovacido.

Concluido em 2007, a execucdo do projeto demonstrou efetividade na ampliacdo e
aperfeicoamento dos servicos de assisténcia técnica em propriedade intelectual tornando
possivel um trabalho bastante significativo quanto ao aumento de atendimentos individuais,
palestras, workshops, propagandas, semindrios, elaboracdo e redacdo dos pedidos de patentes,
acompanhamento e defesa de pedidos junto ao INPI e, ainda, assessoramento nas negociagdes
de transferéncia de tecnologias geradas.

Convém destacar que no més de abril de 2007 a Agéncia realizou sua primeira Semana da
Propriedade Intelectual, promovendo semindrios em todos os campi da USP através de
parcerias com o INPI, Ministério da Agricultura e empresas. Nessa mesma semana foi



estabelecida uma parceria com o INPI visando outras ag¢des de difusdo da propriedade
industrial, formacao de recursos humanos e geragcdo de estudos.

A articulagdo inter-institucional visando o compartilhamento de responsabilidades da gestao
da propriedade intelectual j4 esta prevista na Resolucdo USP n°. 3428. No caso de pesquisas
realizadas com recursos parciais ou globais de empresas ou de 6rgdos de fomento, ficou
estabelecida a necessidade de formalizacdo da parceria através da redacdo e assinatura de
convénio ou contrato, com cldusulas previamente estabelecidas e especificas sobre a
propriedade intelectual gerada. Adicionalmente, conforme Resolugdo USP 4.715/99 que trata
de convénios, os custos de patenteamento sdo suportados pela organizacdo privada, podendo
ser deduzida parte correspondente a USP em caso da geracdo de proventos econdmicos. O
parceiro co-titular no pedido de patente tem prioridade na exploracao comercial da invencao, e
caso deseje licenciar para terceiros, pode fazé-lo até o limite de sua parcela e remunerando
devidamente a Universidade.

Tendo por base o acima exposto, alguns desafios t€ém sobressaltado a gestdo da propriedade
intelectual na USP, e provavelmente em institui¢des congéneres. Um dos principais deles € a
dificuldade de gerir conjuntamente com outras instituicdes, geralmente, com politicas
proprias, o processo de patenteamento e suas decorréncias. Assim, cada tecnologia
desenvolvida em cooperagdo com cientistas de instituicdes outras, o que € bastante comum,
gera um processo de negociacdo e tramite burocratico inter-institucional significativo quanto
ao tempo de consolidacdo e uso dos recursos humanos. Com isso, a proposta de um
alinhamento politico inter-institucional por meio de convénios ou mesmo padronizacdo das
disposi¢des legais em aspectos-chave justifica esforcos das diferentes ICT’s.

Este assunto inclui ainda, o posicionamento das Agéncias de Fomento a Pesquisa que estdo
envolvidas na questdo da titularidade de patentes e gestdo desses ativos. A Lei de Inovagdo
especifica alguns pontos a serem aplicados como faixa de remuneragdo a inventores, mas de
todo modo prevalece uma flexibilidade importante as institui¢des, porém que dificulta a
harmonizacdo de politicas e conseqiiente gestao.

Na mesma direcdo, também se verificam dificuldades na determinacdo sobre a protecdo de
novas criacoes oriundas de pesquisas desenvolvidas em conjunto com empresas. Em um
contexto de cooperacdo com a universidade, essas ultimas podem adotar como estratégia de
negocio, por exemplo, o ndo patenteamento de invencdes. Nesse caso, hd um conflito posto, o
qual é recente e necessita ser discutido com mais propriedade.

Ainda, cabe ressaltar como desafio observado para gestao da propriedade intelectual voltada a
comercializacdo, o uso dos Editais de oferta de tecnologia como apresentados pela Lei de
Inovacdo. A defini¢do do grau de detalhamento para seu preparo ndo é consenso entre 0s
gestores de tecnologia universitdria, o que provoca duividas quanto a segurancga juridica dos
instrumentos criados para comercializacdo dos inventos, especialmente pelo contexto das
recentes mudancas das disposi¢des legais acerca da matéria. No caso da USP, a pratica para
licenciamento de patentes com exclusividade seguia os principios da Lei de Licitagdes,
8.666/93, entretanto, tem sido adotado de publicacdo de Edital para oferta de tecnologia,
mostrando-se uma tarefa nao trivial o estabelecimento de um equilibrio entre melhor proposta
de negdcio e segurancga juridica.



5. Consideracoes Finais

As recentes a¢des do governo brasileiro, desde a Conferéncia Nacional de Ciéncia, Tecnologia
e Inovacao, realizada no ano de 2001, permitiu o desenvolvimento de politicas publicas que
desempenham papel fundamental para o aumento da competitividade da industria brasileira.
Como resultado tem se observado mudangas significativas nos ultimos cinco anos quanto a
gestdo da propriedade intelectual nas universidades publicas ensejando desafios para a
adequacdo das instituicdes a essas diretrizes que visam o aperfeicoamento da gestdo
tecnoldgica de universidades e ICT’s de forma geral.

Em especial, a Lei de Inovacdo regulamentada em 2005 contém politicas de incentivo para a
C,T&l, criando novas condi¢cdes para o estimulo ao desenvolvimento da inovagao
direcionando novas oportunidades de relacionamento entre a Universidade e a Empresa na
busca da competitividade da industria no Brasil. Também vale ressaltar o importante papel
indutor que estd sendo desenvolvido pelos Fundos Setoriais do Ministério da Ciéncia e
Tecnologia, como também, pelos programas de incentivo a inova¢ao da Fundacdo de Amparo
a Pesquisa do Estado de Sao Paulo, no fomento e no financiamento da inovacdo de modo a
promover a estimular a relacdo entre a Universidade e a Empresa.

Mais especificamente, a Universidade de Sdao Paulo estabeleceu novas diretrizes académicas
criando a Agéncia USP de Inovagdo — um 6rgdo vinculado a Reitoria, com a missdo de
promover a utilizagdo do conhecimento cientifico, tecnoldgico e cultural produzido na USP
em prol do desenvolvimento sécio-econdmico do Estado de Sao Paulo e do Pais. Conforme
demonstrado, evidencia-se uma crescente relevancia das atividades de protecdo do
conhecimento na USP com vistas a sua transferéncia ao setor produtivo.

A USP com o ordenamento institucional de sua regulamentacdo académica para a promocao
da inovacdo e do empreendedorismo universitario, vem experimentando um crescente
aumento dos pedidos de patentes e no licenciamento de tecnologias, demonstrando uma maior
conscientizacdo e engajamento do corpo de pesquisadores da USP que procuram transferir
suas tecnologias e processos visando a criacdo de novos produtos competitivos no mercado
nacional e internacional.

A relevancia deste artigo se fundamenta pelo registro de uma importante trajetéria de gestao
em propriedade intelectual em uma ICT, no caso restrita USP, mas que certamente contribui
para os debates pertinentes comuns as demais ICT’s, como por exemplo, quanto a necessidade
de mobilizacdo das mesmas para um alinhamento de suas politicas e praticas de gestao de
tecnologia co-proprietaria a fim de favorecer um incremento na geragdo de riqueza a partir da
ciéncia produzida por essas institui¢des.

A experiéncia aqui exposta nao deve ser extrapolada para outros casos, sendo que, mesmo no
ambito da USP, foram abordados apenas alguns aspectos mais diretos acerca da gestao de sua
propriedade intelectual. Ampliando, o desenvolvimento da inovagdo guiada pela ciéncia no
ambito de vérias Unidades de Pesquisa da Universidade de Sao Paulo, constitui-se em
importante vetor de desenvolvimento tecnoldgico e tem se mostrado efetivo através do spin-off
de empresas nascentes, bem como, a criagdo dos novos habitats de inovagdo, como as
Incubadoras de Empresas de Base Tecnoldgica e de Parques Tecnoldgicos, favordveis ao
processo de transferéncia de tecnologia da universidade para as MPIndustrias. Tais temas
deverdo ser objeto de futuras reflexdes cientificas de acordo com seu desenvolvimento.
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