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RESUMO

A transferéncia de tecnologias (TT) universitarias tem alcangado um importante destaque nas
politicas publicas de inovacdo no Brasil. Diante deste papel importante desenvolvido pelas
universidades, o propoésito desta Tese é propor um modelo de transferéncia de tecnologias
protegidas adequado a realidade da UFRGS, visando formalizar novos licenciamentos e
cessdes de tecnologias desenvolvidas por pesquisas da institui¢do, em seus laboratérios, tendo
em vista que seus resultados ainda estdo aquém da sua capacidade de auxiliar as empresas na
missdo de inovar. Para isso, foi realizado um estudo bibliogréafico, nacional e internacional,
sobre o tema da transferéncia de tecnologias em universidades. A partir da aplicacdo de
questionarios junto a duas instituicfes estrangeiras - a Universidade da Georgia (UGA), nos
Estados Unidos, e a Universidade do West da Inglaterra (UWE), no Reino Unido - buscou-se
compreender a realidade de seus modelos de TT. Da mesma forma, via pesquisa empirica,
pesquisou-se a realidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da
Universidade Federal de Vigosa (UFV), visando compreender a execugdo de seus processos
de TT. Assim como a UFRGS, sdo instituicbes publicas federais e assessoradas legalmente
pela Procuradoria Federal da Advocacia Geral da Unido. Diante das informacg6es alcangadas,
a pesquisa tomou como base de comparacdo as acOes realizadas por cada instituicdo e o
modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em universidades, descrito por Bradleyet et
al. (2013), Sharma, Kumar, Lalande (2006), Chesbrough (2003) e Rogers et al., (2000). Para
a construcdo do modelo proposto avaliou-se o fluxo e as etapas realizadas atualmente na
UFRGS para as acGes de TT, bem como recente arcabouco legal que rege a matéria,
principalmente no que tange as politicas publicas sobre Inovagdo e as flexibilizacdes
operacionais trazidas aos NITs pelo Novo Marco Legal da Ciéncia e Tecnologia (Leli
13.243/2016) e seu Decreto regulamentador (Decreto 9283/2018). A conclusdo do trabalho
apresenta uma série de medidas que poderdo ser tomadas para fortalecer o atual processo de
transferéncia de tecnologia utilizado pela UFRGS, principalmente no que diz respeito ao
fortalecimento da estrutura do seu NIT, bem como a aproximacdo deste Orgdo junto aos

pesquisadores da instituicao.

Palavras-chave: Transferéncia de tecnologia. Nucleo de inovacdo tecnoldgica. Ambiente
promotor de inovacdo. Politica institucional de inovacdo de ICT. Capital intelectual.
Tecnologia. Marco legal de CT&I. UFRGS.



ABSTRACT

The transfer of university technologies has reached an important highlight in public
innovation policies in Brazil. In view of this important role developed by universities, the
purpose of this thesis was to build a model for the transfer of protected technologies suited to
the reality of UFRGS, aiming at the possibility of generating the formalization of new
licensing of technologies developed by the institution's research, in its laboratories, given that
their results are still far from their ability to help companies in their mission to innovate. For
this, a national and international bibliographic study was carried out on the topic of
technology transfer in universities, to verify how these activities are being developed in other
higher education institutions that carry out innovative research, given their economic potential
for the countries' economies and the support that universities offer to companies in the pursuit
of technological innovation. The work was enriched with the application of questionnaires in
two foreign institutions, the University of Georgia (UGA), in the United States, and the
University of the West of England (UWE), in the United Kingdom. Also, a questionnaire and
a complementary interview were carried out with the Federal University of Minas Gerais
(UFMG) and Federal University of Vicosa (UFV) to understand the detailed execution of this
process, since they are also federal public institutions and legally advised by the Federal
Prosecutor. In view of the information obtained, the research took as a basis for comparison
the actions carried out by each institution and the traditional model of technology transfer in
universities, described by Bradleyet et al. (2013), Sharma, Kumar, Lalande (2006),
Chesbrough (2003) and Rogers et al. (2000), which allowed a more comprehensive and
realistic view of the flow of actions developed by national and foreign universities. The
proposed model evaluated the flow and steps currently carried out at UFRGS for TT actions,
to propose a new model that meets the recent legal framework about the matter, especially
about public policies on Innovation and flexibilities brought to the Technology Transfer
Office (TTO) by the Legal Framework for Science, Technology and Innovation (Law
13.243/2016) and its regulatory Decree (Decree 9.283/2018). The conclusion of the work
presents a series of measures that can be taken to strengthen the current technology transfer
process used by UFRGS, especially about strengthening the structure of its TTO and in the
relationship and approximation with the institution's researchers.

KEY WORDS: Technology transfer. Technology transfer office. Innovation-promoting
environment. Universities’ innovation policy. intellectual property. Technology. Innovation
legal framework. UFRGS.
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1  INTRODUCAO

E notoria a necessidade das empresas de prospectar e acompanhar as novas tendéncias
tecnoldgicas mundiais, 0 mercado exige uma postura inovadora, pois 0 investimento em
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagdo (P&D&I) é fator decisivo para a existéncia e 0
sucesso estratégico das empresas. Em face dessas mudangas, e considerando as recentes
alteracdes inseridas na Lei de Inovacdo Tecnoldgica do Brasil, observa-se a possibilidade de
uma aproximacao mais efetiva entre universidades, empresas e governo, propiciando, dessa
forma, novas oportunidades no mercado (ROSA, 2018; RAUEN, 2021; RUFFONI et al.,
2021).

As universidades sdo reconhecidas como instituicbes que geram e difundem
conhecimento, mas que além dos processos tipicos de funcionamento da atividade académica
voltadas para 0 ensino e a pesquisa, concomitantemente, se relacionam com a sociedade de
um modo geral, promovendo o desenvolvimento regional (JOHNSON; BOCK; GEORGE,
2019). Visto isto, ressalta-se o papel desenvolvido pelas Universidades e Centros de pesquisa
no sistema de inovacdo tecnologica, atuando na transferéncia de tecnologia e conhecimento
que sdo gerados por meio das pesquisas académicas (SCHAEFFER, 2020; RAUEN, 2021)

O conceito tradicional de transferéncia de tecnologia (TT), historicamente associado a
atividade de repasse de tecnologia, esta distante de ser considerado o Unico, pois inumeras
atividades estdo associadas ao tema. Hoje, sabe-se que a transferéncia de tecnologia deve ser
vista como uma forma de desenvolver inovacdo para a busca de solugdes de problemas
tecnologicos, sejam eles observados na esfera publica ou privada, fazendo com que os agentes
conhecam potenciais alternativas de desenvolvimento. Além disso, pode-se frisar que as redes
de informacéo constituem ferramentas eficazes de monitoramento dos avangos tecnoldgicos,
pois estabelecem canais que facilitam a aproximacdo e troca de experiéncias
(ORGANIZACAO PARA A COOPERACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OU
ECONOMICO - OCDE, 2008, 2018).

Uma universidade oferece um ambiente natural para novas oportunidades por meio de
disseminacéo de conhecimento, redes e cultura empresarial. Ensino, pesquisa e engajamento
externo geram transferéncia de conhecimento e spillovers?, contribuindo para o aprendizado

tecnoldgico de outro agente, ingredientes essenciais na identificacdo de oportunidades

L Spillover, descrito por Matos (2003), caracteriza-se pelo transbordamento de conhecimento por um
determinado agente.
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empreendedoras (BREZNITZ; FELDMAN, 2012; JOHNSON; BOCK; GEORGE, 2019). A
universidade também conecta pessoas com interesses, conhecimentos e capacidades comuns.
As colaboragdes facilitam a disseminacdo de conhecimento e o desenvolvimento da
capacidade de absorcdo, bem como oportunidades para a comercializacdo de tecnologias
emergentes (JOHNSON; BOCK; GEORGE, 2019).

Deve-se observar, alguns condicionantes, na visdo das Universidades, que se referem a
proximidade espacial entre a interacdo universidade empresa, ao carater pablico ou privado e
a intensidade e a qualidade das pesquisas realizadas pelas universidades. A proposicdo de que
esses sdo os condicionantes de maior impacto esta relacionada ndo apenas com a literatura
sobre o tema, mas também com as caracteristicas geograficas e estruturais das universidades
brasileiras, sendo que as universidades que possuem acles intensivas em pesquisa, as quais
geralmente sdo publicas, desempenham um papel proeminente dentro dos ecossistemas de
inovacdo (FISCHER et al., 2018). Sabe-se que existem outras condicionantes do ponto de
vista da empresa, como por exemplo, a capacidade de absor¢do de novos conhecimentos, que
requer equipes qualificadas para isso (ROSA, 2018).

No Manual de Oslo (OCDE, 2018), listam-se trés categorias principais de fatores que
tém relacdo primaria com a inovacdo. Elas se referem a empresas comerciais, instituicdes
dedicadas a ciéncia e tecnologia e a questdes de transferéncia e absorcdo de tecnologia,
conhecimentos e habilidades. Além disso, a gama de oportunidades para inovagdo €
influenciada por um quarto conjunto de fatores, que sdo: o ambiente que cerca as institui¢coes,
0s sistemas juridicos, o contexto macroecondmico e outras condi¢es que independem de
quaisquer consideracdes sobre inovacdo (OCDE, 2018; ROSA et al., 2018).

No Manual de Oslo (OCDE, 2018), quatro dominios gerais sdo reconhecidos, da
seguinte forma:

a) o campo das politicas de inovacédo: as condicOes estruturais mais amplas dos fatores
institucionais e estruturais nacionais (como os fatores juridicos, econdémicos,
financeiros e educacionais), que estabelecem as regras e a gama de oportunidades
de inovacéo;

b) a base de ciéncia e engenharia: 0 conhecimento acumulado e as instituicfes de
ciéncia e tecnologia que sustentam a inovacdo comercial, fornecendo treinamento
tecnoldgico e conhecimento cientifico, por exemplo;

c) fatores de transferéncia, que sdo os que influenciam fortemente a eficacia dos elos

de fluxo de informaces, competéncias e absorcao de aprendizado, essenciais para a
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inovagdo comercial: h& fatores ou agentes humanos cuja natureza é
significativamente determinada pelas caracteristicas sociais e culturais da
populacéo;

d) o dinamo da inovagdo é o dominio mais central da inovacdo comercial: ele cobre
fatores dindmicos dentro das empresas ou em sua vizinhanga imediata que tém um
impacto muito direto em sua capacidade inovadora.

A inovacao cooperativa permite que as empresas tenham acesso ao conhecimento e a

tecnologia que elas ndo estariam aptas a utilizar sozinhas. H& também um grande potencial
para sinergias na cooperagéo, pois o0s parceiros aprendem uns com os outros (OCDE, 2018).

Neste mesmo Manual, ressalta-se que

Para criar um sistema eficaz de transferéncia de tecnologia, que envolve questdes de
transferéncia e absorcéo de tecnologia, conhecimentos e habilidades, as instituicdes
nacionais de ciéncia e tecnologia podem agir como conduites locais eficazes para
esta base e podem fornecer, além de conhecimento tecnoldgico fruto de suas
pesquisas, o pessoal qualificado para preencher as posi¢des chaves envolvidas na
inovagdo, especialmente em paises onde as empresas investem pouco em P&D&I.
(OCDE, 2008, p. 38).

Para Cheib et al. (2020), existe uma lacuna neste processo de transferéncia de
tecnologia universitaria que consiste, principalmente, na escassez de conhecimento técnico
necessario para o desenvolvimento da tecnologia e no escalonamento das tecnologias
transferidas, o que dificulta o processo e o interesse na aquisi¢cdo de tecnologias desenvolvidas
em universidades (ROSA, 2018; CHEIB et al., 2020).

Frente a esse panorama, € com a obrigatoriedade legal atribuida as Instituicoes
Cientificas e Tecnologicas (ICTs) de constituirem seus Ndcleos de Inovacdo Tecnoldgica
(NITs), o6rgao responsavel pelo gerenciamento da propriedade intelectual e transferéncia
tecnoldgica desenvolvida nas universidades, percebe-se que esta atividade necessita de uma
atencdo especial e, principalmente, um aprimoramento nas técnicas conhecidas.

Assim, na visdo de Etzkowitz (2009), a transferéncia de tecnologia, a partir de um
estreitamento de relagfes entre universidade, empresa e governo, busca subsidiar as empresas
a se manterem competitivas, e 0 pais a se manter econdémica e tecnologicamente sustentavel.
Nesta perspectiva, aflora a necessidade de se compreender:

a) 0 que vem a ser a transferéncia de tecnologia como ferramenta de analise

econdmica;

b) 0 que exatamente esta sendo transferido;
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c) de que forma e o que é requerido em termos de capacidade de transferéncia (tanto

no ambiente do provedor, quanto do receptor);

d) qual vocabulario produz uma compreenséo livre de ambiguidade dela;

e) que estrutura de transferéncia deve ser montada para garantir Seu Sucesso

(ETZKOWITZ, 2009).

Portanto, ciente da importancia da transferéncia de tecnologia universitaria para a
concreta inovacdo nas empresas, 0 presente estudo pretende conhecer o processo de
licenciamento e cessdo de tecnologias oriundas de pesquisas em universidades,
particularmente as publicas federais, identificando seus gargalos e facilidades, a fim de propor
um modelo adequado a legislacdo e a realidade dessas instituicdes, particularmente a
realidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Importante apontar que a UFRGS possui um grande nimero de patentes depositadas
junto aos érgdos de protecdo da propriedade industrial, tanto nacionais, quanto internacionais,
mas ndo consegue tornar esse grande passivo de conhecimento em ativo rentavel para as
empresas, para a Universidade e para seus inventores, tornando esse portfolio de patentes um
grande estoque de conhecimento guardado sem uma finalidade comercial, fato que poderia
auxiliar, e muito, as empresas na missao de inovar tornando seus produtos e processos mais
inovadores.

Visto isto, se torna claro que medidas urgentes necessitam ser tomadas em busca de
acOes mais eficientes e ageis para que esses estoques de conhecimento protegido pelas
patentes possam ser utilizados por empresas tornando a pesquisa que foi realizada na UFRGS
parte da inovagdo tecnoldgica que a empresa poderé realizar e beneficiar, de alguma forma, a
sociedade.

Assim, esta tese busca compreender os principais modelos de transferéncia de
tecnologia utilizados por universidades federais brasileiras no processo de licenciamento de
tecnologias protegidas oriundas de pesquisas universitarias. Sdo avaliados dois modelos
adotados por instituicOes federais que apresentam resultados de pesquisas similares com a
realidade da UFRGS e que atendem ao atual arcabouco legal brasileiro que regula a matéria,
no caso, 0s modelos de transferéncia de tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e da Universidade Federal de Vicosa (UFV). Sdo também investigados modelos de
transferéncia de tecnologias adotados em duas universidades estrangeiras, da University of
Georgia (UGA) e da University of the West of England (UWE), vistos como forma de

referéncia, mesmo ciente das especificidades legais de cada Pais.
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Neste estudo, busca-se assim examinar quais as escolhas estratégicas de cada
instituicdo estudada e como repercutem no modelo adotado pela instituicdo nas acGes de
transferéncia de tecnologia. Reconhecendo que as estratégias adotadas criam reflexos nos
resultados de transferéncia de tecnologia de cada instituicdo, seja pela politica de inovacdo
apropriada, pela flexibilidade legal existente, pela infraestrutura disponivel, pelos recursos
humanos de exceléncia, ou ainda, pelos resultados de pesquisa alcancados.

Diante das informagdes coletadas, e considerando as caracteristicas da prépria
UFRGS, a intenc¢do deste estudo é examinar e propor ajustes em seu modelo de transferéncia
de tecnologia protegidas, levando também em conta a nova flexibilidade legal que a Lei de
Inovacdo Tecnoldgica (Lei 10.973/04). Essa Gltima repassou as Universidades Publicas a
possibilidade de criarem suas proprias politicas de inovacdo. Outro fator relevante a ser
observado é quanto as alteracOes trazidas pela Lei de incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovacéo, Lei 13.243/16 e Decreto 9.283/18, dado que viabilizam novas formas de interacdo
universidade-empresa até entdo legalmente inviaveis.

Levando em conta esses aspectos, as perguntas de pesquisa que orientam esta tese séo:
Diante do novo marco legal brasileiro, quais sdo as caracteristicas de um modelo de
transferéncia de tecnologias para a UFRGS que melhor viabilizem licenciamentos e cessdes
de tecnologias ao setor produtivo? Considerando o caso da UFRGS, ha especificidades na sua
realidade que devem ser levadas em conta na construcdo de um modelo préprio para

implementacéo da transferéncia de tecnologia?

1.1 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Hoje, sabe-se da importancia que o tema da transferéncia de tecnologia possui para o
desenvolvimento econémico de um Pais, para o crescimento financeiro de uma empresa e
para a continuidade das atividades de pesquisa em universidades. Para a manutencdo de uma
empresa no mercado, € necessaria, além de sua competéncia técnica, uma visdo clara de
mercado por parte de seus dirigentes, tornando-a objetiva e proativa. Por outro lado, é
fundamental que uma universidade tenha uma estrutura profissional que inclua um Escritério
de Transferéncia de Tecnologia, ou como € referido na legislacdo brasileira, Nlcleo de
Inovacdo Tecnologica (NIT). Para isso, € necessario dispor de um modelo apropriado de
transferéncia de tecnologia, que contemple:

a) um mecanismo de busca interna, para identificar tecnologias comercializaveis;
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b) um mecanismo de busca externa, para identificar clientes potenciais.

Acdes como coletar, analisar e aplicar, legal e eticamente, informacdes relativas as
capacidades, vulnerabilidades e intengbes dos parceiros e concorrentes, a0 mesmo tempo
monitorando o ambiente competitivo, sdo fundamentais para a exitosa relagdo Universidade-
Empresa.

Segundo Etzkowitz (2009), os Nucleos de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) funcionam
como um integrador dos atores dos sistemas de inovacdo - a universidade, a inddstria e o
governo -, reunindo varios elementos distintos para juntos, superarem o0s obstaculos do
processo de transferéncia de tecnologia.

Existe uma visdo critica a respeito do papel desempenhado pelos NIT. Segundo
Baldini (2009), algumas empresas consideram que os NITs ndo desempenham acles tdo
positivas, pois sdo vistos como inexperientes, utilizam avaliacGes irrealistas para a valoragao
de tecnologias e ndo possuem autoridade para fechar negocia¢des. Em raz&o disto, para mudar
esse preconceito existente, uma conclusdo possivel, seria o desenvolvimento de cultura e de
estratégias organizacionais que compreendam a necessidade de desenvolvimento do potencial
de contribuicdo econdmico e social da universidade para o devido alinhamento das estruturas
organizacionais apropriadas para a efetividade da transferéncia de tecnologia (BALDINI,
2009).

Como citado anteriormente, torna-se claro que, para a busca dos indices pretendidos
de eficiéncia e profissionalismo, tanto para as empresas quanto para as universidades,
necessita-se aprimorar 0s métodos conhecidos de transferéncia de tecnologia, principalmente
no quesito do alcance das informacdes e das solugbes aplicaveis aos problemas técnicos das
empresas. Segundo esta proposta, um ponto usualmente fraco na transferéncia de tecnologia é
exatamente a interpretacdo do que cada agente busca e pode oferecer ao outro.

Assim, é importante ter um acento numa analise sobre os papéis das universidades
neste contexto da interacdo Universidade-Empresa, com foco particular na transferéncia de
tecnologia gerada nas Universidades. Para isso, serd necessario analisar a realidade das
universidades publicas brasileiras, particularmente, o caso da UFRGS, a luz do marco legal e
das politicas pablicas que incentivam a inovacdo, fato que possibilitara desenvolver um
modelo propositivo para avancar nos gargalos identificados na analise realizada.

No mesmo sentido, aprofundar o entendimento da legislacdo que regula a matéria
sobre inovagdo no Pais é primordial para reforcar e formalizar esta relacdo, com isso, 0

modelo de transferéncia de tecnologia proposto para o caso da UFRGS estara respaldado pela
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seguranga juridica necessaria, garantindo tranquilidade nas relacdes entre as universidades e
as empresas.

Ainda, com um olhar mais direcionado ao arcabouco legal da Inovacdo do Pais, surge
a necessidade de buscar alternativas viaveis para a criagdo de um modelo de transferéncia de
tecnologia que possa alcancar e despertar o interesse de agentes que atualmente estdo
afastados das préaticas de inovacao e interacdo universidade-empresa, o que fard com que a
relacdo entre estes agentes se torne mais corriqueira e segura para ambas as partes, criando
uma cultura de aproximacao continua em busca de inovaces.

Com o desenvolvimento de um Modelo de transferéncia de tecnologia apropriado a
realidade da UFRGS, contemplando, como cerne da pesquisa, a busca de informacdes
estratégicas junto a universidade e a empresa, considerando a demanda e a necessidade prévia
de cada um dos agentes, sera possivel localizar e investir em tecnologias e processos
especificos a serem aprimorados, conforme o interesse de cada parte na relacdo. Desta forma,
pretende-se aprimorar a relagdo da interacdo universidade-empresa, tornando a transferéncia
de tecnologia um fator relevante na busca da inovacéo, tendo em vista o desenvolvimento de
novos produtos e/ou processos no mercado. Com isso, se busca possibilitar uma resposta mais
agil para as demandas do setor privado.

O modelo a ser desenvolvido podera identificar necessidades da empresa e a forma de
atingir os resultados esperados, através da transferéncia de tecnologia, fortalecendo a
economia da regido e do Pais. Em 2017, ano que reproduz o padrdo regular do periodo
recente, dentre os dez principais depositantes de patentes, aparecia, no seu ranking, apenas
uma empresa, a CNH Industrial do Brasil. No topo da lista aparecia a Unicamp, com 77
depdsitos, seguida pelas universidades federais de Campina Grande, Minas Gerais, Paraiba e
da Universidade de S&o Paulo (BUAINAIN, 2018).

Este protagonismo das instituicbes de pesquisa em depoésitos de patentes €, sem
duvida alguma, o reflexo de um trago estrutural do Sistema Nacional de Inovagdo no Brasil,
onde poucas empresas constituiram capacitagdo endogena de P&D e por isto sempre
recorreram a fontes externas para apoiar o esforgo inovativo. Tal traco é confirmado pela
Pesquisa de Inovacdo (PINTEC, 2014), que registra a importancia das aquisicdes externas
para as atividades inovativas das empresas (aquisicdes de maquinas e equipamentos, software,
outros conhecimentos externos e de P&D). A PINTEC revela que apenas 15,2% das empresas
consideradas inovadoras na industria indicaram que as atividades internas de P&D sdo

consideradas importantes. No que tange a distribuicdo dos gastos nas atividades inovativas



16

das empresas inovadoras industriais, o item “gasto com P&D externo” é o maior (46,9% em
2001 e 40,2% em 2014), o que reforca o entendimento de que as empresas recorrem a entes
externos para gerar agOes inovativas. Também reflete o esforco de conscientizagdo das
universidades/instituicdes de pesquisa sobre a importancia da gestdo da propriedade
intelectual, estimulado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico
(CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), pelas fundacdes estaduais de apoio a
ciéncia e tecnologia e por associacdes como o Forum Nacional de Gestores de Inovacdo e
Transferéncia de Tecnologia (FORTEC), que se materializou a partir da criacdo dos Nucleos
de Inovacdo Tecnoldgica (NIT) e das agéncias de inovacdo vinculadas as institui¢fes de
pesquisa brasileiras. Os resultados aparecem na forte presenca de universidades fora do eixo
Rio-S8o Paulo-Minas Gerais, como a Federal de Campina Grande, Paraiba e Ceara, com 70,
63 e 50 depositos, respectivamente, e ainda da Federal do Rio Grande do Sul e do Parana na
lista das 10 + (BUAINAIN, 2018).

De extrema importancia para as universidades esta a necessidade de criar mecanismos
eficientes para organizar a estrutura para patentear, negociar e licenciar as propriedades
intelectuais desenvolvidas nos laboratérios das suas instituicbes. Os NITs necessitam dispor
de um mecanismo eficaz, por um lado, para identificar e proteger os resultados das pesquisas
universitarias, e, por outro lado, para buscar um lugar no mercado para elas. Ao finalizar esse
processo, 0 conhecimento e a tecnologia deverdo ser incorporados as empresas consolidadas
ou na criagdo de empresas startup/spin-off2. Independente da forma que essa transferéncia de
tecnologia ocorra, o impacto na economia aparece (SCHAEFFER; RUFFONI; PUFFAL,
2015; VAN NORMAM; EISENKOT, 2017; CHEIB et al., 2020).

Assim, percebe-se a necessidade de aprofundar o conhecimento e os estudos na
tematica da transferéncia de tecnologias universitarias, considerando sua participacdo no
crescimento da economia de um Pais, da inovacédo tecnoldgica, da geracdo de novos produtos
e do reconhecimento da Instituicdo como um ator dentro deste ecossistema de inovagao.

Hoje, corroborado com a experiéncia profissional vivenciada pelo autor, que atua ha
mais de 20 anos no NIT da UFRGS, percebe-se que o modelo de transferéncia de tecnologia
utilizado pelos NITs das universidades publicas brasileiras apresenta muitas fragilidades e

dificuldades de aplicacdo, pois muitos fatores importantes para a tomada de decisées nao séo

2 Apesar da proximidade entre spin-off e startup, ja que ambas se desenvolvem a partir de uma ideia inovadora, a
diferenga entre elas esta na origem de sua concepgdo. Enquanto um spin-off € derivado de uma organizagdo ja
formada (seja uma empresa: spin-off corporativo ou uma universidade: spin-off académico), uma startup pode
ser criada a partir da ideia de um empreendedor independente (KOLBE, 2021). Disponivel em:
https://startupi.com.br/2021/05/desvendando-0-ecossistema-das-startups-o-que-e-spin-off/).
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considerados relevantes e acabam ndo sendo tratados nas politicas publicas de inovacéo e
transferéncia de tecnologia do Pais. Ciente do potencial que as universidades desempenham
no desenvolvimento tecnologico das empresas, é fundamental que o processo de pesquisa
colaborativa aplicada, protecdo do conhecimento e transferéncia de tecnologia sejam
aprimorados, inclusive fortalecendo a capacidade de absor¢do das empresas para solucGes
tecnologicas desenvolvidas nas universidades (ROSA et al., 2018). Dessa forma, um novo
modelo de transferéncia de tecnologia podera desenvolver uma rotina mais agil e pratica para
que o conhecimento gerado nas Universidades alcance os principais agentes que movimentam
0 motor da economia por meio da inovagao.

Importante ressaltar que este estudo visa uma andlise da relacdo de transferéncia de
tecnologia pela visdo da Universidade, ja que existe uma variavel que recai na demanda da
empresa, e este é restrito a ela, dada a capacidade inovativa e de absorcdo das empresas
(ROSA et al., 2018). Portanto, um modelo ajustado de transferéncia de tecnologia para a
UFRGS pode ser uma forma de avancar na relacéo universidade e empresa, mas, certamente,
ndo sera suficiente, devido as caréncias que existem pelo lado das empresas em absorver as
tecnologias.

No Brasil, segundo estudo realizado pela Fundacdo de Amparo a Pesquisa do Estado
de Sédo Paulo - FAPESP, o baixo investimento publico e privado em tecnologias estratégicas e
potencialmente disruptivas no Pais, pode comprometer a competitividade industrial no
desenvolvimento tecnol6gico de suas empresas. Areas de tecnologias transversais
consideradas estratégicas para o futuro da industria global, tais como, inteligéncia artificial e
robotica, biotecnologia, energia, materiais, nanociéncia e nanotecnologia, e optoeletronica,
ndo estdo acompanhando o desenvolvimento que estd ocorrendo globalmente. Para o
professor Renato Pedrozo, do Departamento de Politica Cientifica e Tecnoldgica da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), “[...] a universidade ndo gera demanda,
mas responde as necessidades da sociedade, oferecendo conhecimento e mao de obra
qualificada.” (ANDRADE, 2021). Ele explica que Paises com baixa atividade industrial
demandam menos nesse sentido, ou seja, ndo recorrem as universidades e ficam afastadas da
fronteira tecnologica (ANDRADE, 2021).
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1.2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

Os procedimentos metodologicos desenvolvidos neste estudo estdo organizados em
quatro etapas principais, conforme apresentado a seguir:

a) realizacdo de revisdo bibliografica sobre os assuntos que compdem o espectro do
tema a ser abordado;

b) coleta de dados, com a aplicacdo do questionario e a realizacdo de entrevistas;

c) estudo, tanto bibliografico como de campo, sobre acdes e modelos de transferéncia
de tecnologia, identificando elementos que devem fazer parte do modelo de
transferéncia de tecnologia para a UFRGS;

d) anélise do novo marco legal da inovacéo e politicas publicas sobre o tema;

e) utilizar os dados coletados na literatura, nos questionarios e nas entrevistas para
identificar as variaveis que devem constar no modelo de transferéncia de tecnologia
para a UFRGS, reunindo as contribui¢des da literatura, da pesquisa de campo e das
diretrizes do novo marco legal da inovacéo.

Na construcdo de um modelo eficaz de transferéncia de tecnologia, seréo avaliados os
ensinamentos de autores que retratam experiéncias tedricas que fundamentam os elementos
que devem ser abordados na conducdo da transferéncia de tecnologia.

As técnicas de coleta de dados envolveram aplicacdo de questionario, realizacdo de
entrevistas, analise documental, reunido em video e material especializado. Nesta Tese,
através das pesquisas, tanto bibliograficas como de campo, foram coletadas informacdes
pertinentes dos agentes envolvidos nas relacdes de transferéncia de tecnologia, pela viséo das
Universidades bem como diretrizes sobre a legislacdo envolvendo a Inovagdo. Foram
avaliadas as participacGes de cada parte na relacdo para identificar as necessidades e
potenciais que devem constar no modelo de transferéncia de tecnologia para a UFRGS. A
partir dai um modelo de transferéncia de tecnologia foi proposto, facilitando o transporte
dessas informacdes ao longo do processo de aproximacao entre Universidade e Empresa, de
modo a viabilizar o licenciamento e cessdo de tecnologias protegidas, sejam elas de um
processo ou produto inovador.

A pesquisa de campo foi realizada em dois momentos, sendo o primeiro, na
aproximacéo de universidades federais brasileiras para conhecer os modelos de TT adotados,
e 0 segundo, junto as instituicbes de ensino sediadas no exterior, visando as boas praticas

aplicadas naquela realidade.
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As universidades federais brasileiras escolhidas foram a UFMG e a UFV. A primeira,
se justifica por ser uma Universidade que se destaca no cenario nacional quanto ao nimero de
patentes protegidas e licenciadas, em areas de pesquisa que se assemelham as desenvolvidas
na UFRGS. A segunda, UFV, foi escolhida devido ao seu potencial de desenvolvimento de
espécies de cultivares protegidas e licenciadas anualmente, sendo que 0 mesmo ocorre na
UFRGS (TORKOMIAN, 2021). Este tipo de licenciamento, no caso da UFRGS, € a forma de
transferéncia de tecnologia que mais arrecada royalties, em torno de 70% de toda a
arrecadacao anual, estando em permanente crescimento, similar ao que ocorre na UFV.

Quanto as universidades estrangeiras, a escolha foi pela University of the West of
England (Inglaterra) e pela Univerity of Georgia (USA), sendo uma na Europa e outra na
Ameérica do Norte. Busca-se assim trazer uma percepcao de ambos 0s continentes para a
pesquisa, uma vez que nossa Lei de Inovacdo Tecnoldgica foi fundamentada na legislacao
Norte Americana e Europeia. A escolha se deu pelo fato de ambas as instituicdes possuirem
resultados de transferéncia de tecnologia acima da média em seus Paises, além de possuirem
relacdes pré-existentes com a UFRGS, seja pelo desenvolvimento de projetos e/ou tecnologias
conjuntas ou pela similaridade nas tecnologias desenvolvidas e comercializadas por elas.
Também foi levado em consideracdo que em ambas as instituices a questdo pratica da
transferéncia de tecnologia esti formalizada e consolidada. Nestas institui¢des, foi aplicado
um questionario (Apéndices A e B) que permitiu identificar como a transferéncia de
tecnologia é desenvolvida e formalizada.

A aplicacdo de questionario foi realizada segundo um roteiro de perguntas junto as
universidades publicas federais e universidades estrangeiras, de maneira a viabilizar o
desdobramento do modelo proposto, compreendendo as caracteristicas de cada instituicao.
Junto as Universidades brasileiras selecionadas foi realizada, além da aplicacdo do
questionario, uma entrevista sobre detalhes dos assuntos abordados no questionario,
considerando a relagdo existente entre as universidades federais e a legislacéo que rege nossas
relagGes de transferéncia de tecnologia.

No caso dos entrevistados, os critérios utilizados foram:

a) atuar no NIT;

b) notdrio saber profissional na area de transferéncia de tecnologia;

c) acessibilidade e disponibilidade para participar da entrevista.

As entrevistas sdo utilizadas quando o objetivo principal é entender amplamente o

significado atribuido pelos entrevistados para as situacOes especificas, o quanto eles
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conhecem do assunto, e qual sua opinido (MARTINS; THEOPHILO, 2016). Foi utilizada a
técnica de entrevista em profundidade com roteiro semiestruturado, visando a possibilidade de
identificar a relevancia dos modelos utilizados na transferéncia de tecnologia em cada
instituicdo entrevistada.

Isto posto, a presente tese esta estruturada em quatro capitulos, além desta Introducéo.
O Capitulo 2 aborda a relacdo da interacdo entre Universidade - Empresa sob a Otica da
inovacdo e o Marco Legal Brasileiro da Inovacdo. O Capitulo 3 apresenta os modelos de
transferéncia de tecnologia utilizados em algumas universidades estrangeiras, como
referéncias internacionais, e de algumas universidades publicas federais brasileiras, que
possuem similaridade nos tipos de pesquisas que sdo realizadas na UFRGS. No Capitulo 4
discute-se um modelo de transferéncia de tecnologia apropriado a realidade da UFRGS, a luz
da Lei de Inovacdo Tecnoldgica. Por fim, no Capitulo 5 realizam-se as consideracfes finais
do trabalho.
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2 INTERACAO UNIVERSIDADE-EMPRESA SOB A OTICA DA INOVACAO E
SEU MARCO LEGAL BRASILEIRO DA INOVACAO

O objetivo deste Capitulo é apresentar, a partir de uma revisdo na literatura, a
importancia da interagdo universidade-empresa ao longo do tempo e como este tema reflete na
transferéncia de tecnologia de universidades federais brasileiras, diante do sistema nacional de

inovacao e do marco legal da inovacao brasileiro.

2.1 INTERACAO UNIVERSIDADE - EMPRESA (IUE)

No atual ambiente de inovacdo, as universidades e centros de pesquisas sdo grandes
fontes de criagdo de conhecimento e desempenham um papel fundamental no
desenvolvimento econdmico, incorporando, como parte de sua fun¢do académica o papel do
ensino, da pesquisa e da inovagdo. O governo, em todas as suas esferas, passa a desempenhar
um papel mais diligente no desenvolvimento de politicas industriais mais ativas priorizando o
fomento da inovacdo. Ja as empresas precisam revisar seu modelo de desenvolvimento de
tecnologias, realizando uma aproximacdo mais intensa junto as universidades, criando
aliancas estratégicas para a geracdo e comercializacdo de novos produtos (ETZKOWITZ,
1996; SANTOS et al., 2009; ROSA et al., 2018).

Para o0 progresso tecnologico da sociedade, a relevancia da universidade é percebida ao
longo do seu desenvolvimento, seja pela funcédo de ensinar e qualificar recursos humanos, seja
pela funcdo de avancar na descoberta de conhecimentos cientificos e suas aplicagdes. O papel
da universidade vem se modificando e tornando-se cada vez mais complexo, antes, uma
universidade voltada para o ensino de uma pequena classe social e para o desenvolvimento do
conhecimento cientifico puro, hoje, uma universidade mais aberta, preocupada com a difusdo
do ensino e do conhecimento cientifico aplicado. Parece, entdo, que a universidade vem
assumindo uma postura mais protagonista no desenvolvimento da sociedade (RUFFONI et
al., 2021)

A interacdo universidade-empresa possibilita as empresas o desenvolvimento e o
acesso a diversos resultados da pesquisa académica e aos conhecimentos cientificos e
tecnologicos das universidades. Existem diferentes canais pelos quais as universidades podem
transferir esses conhecimentos, desde os canais tradicionais (educagdo e pesquisa basica), até

canais mais comerciais, como licenciamento, criacdo de spin-offs e patentes, entre outros.



22

Porém, ndo basta a universidade dispor de diversos tipos de conhecimentos, dos mais basicos
aos mais complexos, para que os mesmos possam ser utilizados pela empresa. A empresa
precisa ter capacidade de absorcdo para identificar, assimilar, transformar e explorar esse
conhecimento, que € considerada determinante para o éxito da interacdo universidade-
empresa (ROSA et al., 2018).

Landry et al. (2013) defendem em seus estudos que o conhecimento é reconhecido
como um ativo fundamental para empresas e organizagdes sendo o principal recurso para uma
vantagem competitiva para melhorar a produtividade e para inovar. Uma atencédo especial tem
sido dada aos varios tipos de atores que atuam como intermediarios de transferéncia de
conhecimento e tecnologia no processo de inovagdo. Esses intermediarios sdo considerados
por muitos como “pecas fundamentais” que conectam os fornecedores aos usuarios do
conhecimento. Como consequéncia, 0S governos passaram a depender fortemente de
organizacBes intermediarias de transferéncia de conhecimento e tecnologia como
instrumentos de politicas de inovacao, reforcando o papel das universidades.

A realidade brasileira ainda esta distante quando se fala em boas praticas de
transferéncia de tecnologia de universidades para empresa. Santos e Torkomian (2013)
defendem que a estrutura legal para promover a inovagdo no Brasil inclui acordos entre
universidades e empresas, sendo necessario um financiamento e um estimulo do governo, que
configuram o legitimo modelo da Tripla-Hélice, Universidade-Governo-Empresa (SANTOS;
TORKOMIAN, 2013; PINTO, 2019; RUFFONI et al., 2021)

No Brasil, assim como na maior parte dos Paises em desenvolvimento, a formacdo da
estrutura universitaria foi tardia e incompleta, fato que explica o motivo pelo qual o
relacionamento entre quem desenvolve e quem aplica o conhecimento em busca da inovacgéo,
ndo acontece de forma natural e espontanea, sendo necessaria a intervencdo do governo na
forma de estimulos especificos. Existem outras razGes que também justificam esta situacgéo,
como, por exemplo, o estimulo a aquisicdo de tecnologias estrangeiras propiciado no passado
pelo proprio governo, em vez de valorizar e apropriar o conhecimento gerado nas ICTs como
fonte de inovacdo e politicas governamentais equivocadas do passado. Atualmente, a
possibilidade de buscar vantagens econdmicas, a partir do conhecimento gerado dentro das
universidades, tem atraido o interesse de muitos, inclusive dos decisores politicos, impactando
nas politicas publicas (LINDELOF, 2011; SUZIGAN et al., 2011; ALBUQUERQUE et al.,
2015; ROSA et al., 2018).
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Muitos estudos académicos a respeito da interacdo universidade-empresa no Brasil
foram realizados destacando, por um lado, uma fragilidade do nosso Sistema Nacional de
Inovacdo, pelo fato de ocorrerem poucas interagdes deste tipo, mas, por outro lado,
informando que ha crescimento do nimero de interagcdes universidade-empresa ao longo do
tempo em diferentes areas do conhecimento e pontos de interacdo que apresentaram
resultados interessantes em termos de atividade inovativa (SUZIGAN et al., 2011; PINHO,
2011).

Nesta mesma linha, destaca-se também o trabalho de Pinho (2011), que reforca a
importancia dada a universidade pelas empresas, na busca pela inovacgdo. Ele apresenta uma
sistematizacdo de resultados de um levantamento realizado junto a empresas brasileiras a
respeito da interacdo que elas realizam com universidades e institutos publicos de pesquisa.
Os resultados demostraram que as empresas brasileiras atribuiram um grau de importancia
elevado as universidades como fonte de informacdo para suas atividades de desenvolvimento
tecnologico, até maior se comparado com suas congéneres norte-americanas (PINHO, 2011).

A interacdo universidade — empresa também sofre influéncias de diferentes fatores,
entre 0s quais se deve ter uma atencdo especial as caracteristicas do sistema nacional de
inovacdo de cada Pais, que se traduzem nas industrias, nas instituicdes cientificas e nas
estruturas tecnoldgicas e institucionais, pois esses fatores originam diferentes padrbes de
interacdo entre universidades e inddstrias (ALBUQUERQUE et al., 2015; SCHAEFFER et
al., 2021).

Nas atividades de interacdo universidade - empresa, Paises como China, India e até
mesmo o Brasil (ARBIX; DE NEGRI, 2009) reorganizaram suas praticas e objetivos voltados
a inovacdo, onde as universidades tiveram um papel relevante no desenvolvimento de suas
regides.

Como bem observa Parr (2018), as inovagdes universitarias costumam ser tecnologias
de estagio inicial, requerendo investimentos substanciais em desenvolvimento para serem
comercializadas. Nesse sentido, resta evidente a necessidade de um tratamento especial e
apropriado ao se lidar com a transferéncia de tecnologia desenvolvidas e pertencentes as
universidades.

Apbs a Lei de Inovacgédo de 2004 (Lei n° 10.973/2004), as universidades apresentaram
um aumento no desempenho de suas atividades voltadas a inovacdo (AMADEI,
TORKOMIAN, 2009). Foram criadas estruturas internas nas universidades, os Nucleos de

Inovacdo Tecnoldgica (NITs), com o objetivo de facilitar a interagdo universidade-empresa e
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a transferéncia de tecnologias das universidades para 0 meio empresarial, através de pesquisas
conjuntas, geracdo de spin-offsacadémicos e licenciamento de patentes depositadas pelas
universidades (TORKOMIAN, 1997).

Em sintese, no Brasil, o relacionamento universidade-empresa entrou na pauta do
governo juntamente com o tema da inovagdo como forma de viabilizar o desenvolvimento
inovativo das empresas brasileiras a partir do forte sistema de C&T estabelecido no Pais.
Dessa forma, o tema foi incluido nas politicas industriais e de CT&I. O aparato politico foi
estabelecido e foram apresentadas alternativas de financiamento, mas as dificuldades de
estabelecimento e funcionamento dos NITs ainda podem ser percebidas. (PARANHOS et al.,
2018)

Diante da interacdo universidade-empresa, os NITs ganharam maior relevancia,
inclusive tendo destacadas suas caracteristicas e formas de atuacdo. Para Siegel, Veugelers e
Wright (2007), as universidades devem adotar estratégias de comercializa¢do de tecnologia,
estabelecendo prioridades e objetivos de longo prazo da interagdo com empresas. Essa
estratégia deve incluir:

a) a alocacdo de recursos para facilitar o licenciamento, dado que o estagio da
pesquisa afeta o interesse das empresas, pois, quanto mais avancado o0 estagio,
menor o risco percebido pela industria;

b) os modos adotados de comercializagéo, escolhendo entre licenciamento, cessao,
criacdo de spin-offs, ou desenvolvimento conjunto de projetos tecnoldgicos; e

C) areas técnicas disponiveis para a interacdo, dado que ha diferenca no escopo e na
profundidade da pesquisa em diferentes campos da ciéncia em cada instituigéo.

Por outro lado, Hewitt-Dundas (2012) alerta que o estabelecimento indiscriminado de

NITs, somente pela disponibilidade de recurso publico e orientacdo legal, mas de forma
desalinhada da vocacgdo institucional das universidades, ndo é eficaz e compromete,
desnecessariamente, os recursos humanos da universidade. A interacdo universidade-empresa
apresenta muitas vantagens para os envolvidos, como podemos perceber pelo esforgo
realizado por meio das politicas publicas, mas observa-se que a possibilidade de as
universidades receberem financiamento privado para as pesquisas, dependendo menos,
portanto, do financiamento publico, € um ponto muito relevante para a autonomia financeira
das InstituicGes Cientificas e Tecnoldgicas (ICT). Ainda, a universidade pode passar, a partir
da interacdo com empresas, a desenvolver atividades de pesquisas mais proximas as

necessidades do mercado, podendo, inclusive, auxiliar as empresas a desenvolverem novas
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fontes de capital intelectual e de propriedade intelectual com viés mercadoldgico (KLEIN;
KITNEY; ATUN, 2007; LUNDVALL et al., 2002).

Visto isto, percebe-se que a relagdo universidade-empresa vem sendo destaque nas
politicas de CT&lI, ficando no &mbito das politicas industriais somente o reconhecimento
como uma atividade fundamental para o desenvolvimento industrial, tecnoldgico e inovativo
do Pais. No entanto, analisando estas acOes, resta patente que a politica que promove a
interacdo reforca a ideia de que as parcerias entre universidades e empresas devem ser
iniciadas e orientadas pela ICT. Por outro lado, esta I6gica difere do entendimento da
abordagem sistémica da inovacédo, que entende a ICT como parceira da empresa no processo
inovativo. Neste sentido, o ator central que busca os parceiros para o desenvolvimento da
inovacao, deve ser a empresa (LUNDVALL, 2002). Independente da iniciativa que aproxime
a Universidade da empresa, ou vice-versa, 0 que chama a atencdo € a relevancia que existe
sobre o tema nas politicas publicas atuais.

Embora as politicas publicas reforcem a importdncia da interacdo universidade —
empresa para se buscar a inovacao, na visao de Barbosa e Vaidya (1996), a capacidade do
receptor para fazer uso da informacdo transferida parece ser uma grave limitacdo para a
transferéncia de tecnologia. Isto requer uma analise mais profunda sobre o ambiente receptor,
que precisa de um relevante e reativa infraestrutura cultural, institucional, pessoal,
informacional e de mercado para complementar este ciclo (BARBOSA; VAIDYA, 1996;
ROSA et al., 2018).

Em Paises em desenvolvimento, as empresas costumam ndo ter uma capacidade
interna suficiente para desenvolver atividades inovadoras, e sua interagdo com as
universidades é um dos mecanismos possiveis pelos quais as restricGes existentes sobre 0s
ativos podem ser superadas (ZAWISLAK; DALMARCO, 2011). No entanto, na América
Latina, as interacOes entre universidades e empresas sdo frequentemente restritas as atividades
de consultoria, embora ocorra uma pequena demanda envolvendo conhecimento tecnoldgico
sofisticado (SCHAEFFER et al., 2017).

Em estudo realizado por Albuquerque et al. (2015) sobre matrizes de interacéo
universidade-empresa na Ameérica Latina, foi possivel observar quais foram os principais
pontos de interagdo universidade-empresas no Brasil, mas também foi possivel identificar
algumas incompatibilidades ou alinhamentos inadequados importantes nesta relagéo.
Observou-se que setores importantes para atualizagdo tecnoldgica ndo possuem pontos de

interacdo — como os setores de alta tecnologia, que poderiam se beneficiar de interagfes em
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campos especificos da Ciéncia e Tecnologia. Ainda, a matriz apresentou que areas com
influéncia generalizada nos setores econdmicos ainda nédo estdo bem desenvolvidas no Brasil.

Segundo Barbosa e Vaidya (1996), desde a época de seu estudo, ja se percebia que
para buscar o éxito no objetivo principal da inovacdo, o que ndo tem sido comum entre
empresas de menor porte, é que quem recebe a tecnologia precisa fazer investimentos e
desenvolver estratégias e programas de educacdo e de desenvolvimento de habilidades para
garantir o fim desejado e ter condigcdes de absorver a tecnologia transferida. Nesta mesma
linha, o Manual de Oslo menciona que as condic¢des estruturais nacionais (como os fatores
juridicos, econémicos, financeiros, estruturais e educacionais) podem ser uma barreira para a
inovacgéo, caso ndo sejam adequados para este fim. Fatores humanos, sociais e culturais sao
cruciais para uma operacao eficaz da inovacdo no nivel das empresas. Esses fatores giram,
principalmente, em torno do aprendizado. Eles referem-se a facilidade de comunicacdes
dentro da organizacdo, as interacfes informais, a cooperacdo e aos canais de transmissao de
informacdes e habilidades entre as organizacgdes e dentro de cada uma individualmente, e a
fatores sociais e culturais que influem de modo geral na eficacia da operacdo desses canais e
atividades (OCDE, 2008).

Grant e Steele (1995) sugerem incluir na infraestrutura necessaria para a transferéncia
de tecnologia servicos de informacdo para dar suporte tanto as atividades de transferéncia do
conhecimento corporificado na tecnologia, nas pessoas, na organizagdo e nos documentos,
quanto ao proprio processo de inovacao. Este ultimo inclui a tomada de deciséo, a selecéo e a
transferéncia do tangivel (tecnologia), do know-how (conhecimento tacito) e de informacéo
cientifica e tecnoldgica. Esta requer tratamento especifico em termos de selecédo, refinamento,
organizagdo para recuperacdo, acesso e uso em tempo real, de modo a que o conhecimento
codificado se torne mais facil de ser absorvido e, assim, mais Util as empresas (GRANT,;
STEELE, 1995; OCDE, 2021).

Diante disto, nas relacBes de interacdo universidade-empresa é importante ressaltar a
protecdo dos resultados destas parcerias, bem como a importancia de proteger os resultados
alcancados pelas universidades no desenvolvimento da pesquisa cientifica e tecnologica, pois
estes conhecimentos protegidos poderdo ser matéria de transferéncia, inovacgao e renda.

De acordo com Dosi (2006), a apropriabilidade refere-se a propriedade do
conhecimento tecnoldgico que permite colher os beneficios de suas inovagles e as protege,
em graus variados, como ativos rentaveis. Um dos elementos centrais na geracdo de lucros a

partir da inovacgdo é a propriedade intelectual, que garante o direito exclusivo de exploracao
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comercial da tecnologia. Quando se fala em inovagdo ndo se esta referindo sempre a uma
nova tecnologia ou ao resultado de uma invencao, mas a algo que as pessoas, as empresas ou
0 sistema social percebem como novo (SPENCE,1994).

A propriedade intelectual, seja protegida ou ndo, possui grande valor econdmico no
cenario mundial, sendo, muitas vezes, objeto de transferéncia ao mercado. Como indicam
Smith e Parr (2000), do ponto de vista contabil, as marcas, patentes e direitos de autor tém
maior valor que o patrimdnio fisico das empresas nos segmentos mais relevantes da
economia, e do ponto de vista qualitativo o conhecimento, a experiéncia, a habilidade e a
capacidade de aprender sdo ativos mais valorizados, tanto nos individuos como nas empresas,
do que o capital fisico.

Com isso, pode-se verificar algumas caracteristicas basicas que norteiam as relagdes
de transferéncia de tecnologia (TT), tais como:

a) o desenvolvimento de tecnologia requer um esforco coletivo, que sugere trabalho

em organizagoes;

b) sua aplicacdo ocorre de forma coletiva, portanto ndo basta apenas o desenvolvedor
da tecnologia conhecé-la;

c) a tecnologia, como um modelo, requer o suporte de diferentes componentes, como
uma infraestrutura organizacional, equipamentos, pessoas com habilidades
especificas, entre outras;

d) a efetivacdo da transferéncia de tecnologia necessita uma estrutura e um
conhecimento especializado;

e) as técnicas e modelos tipicos da era da informacgdo podem ajudar na transferéncia
de tecnologia (ETZKOWITZ, 2009).

Segundo Schumpeter (1942), a inovacdo esta relacionada a habilidade do
empreendedor em modificar os padrdes de producdo da industria com a criagdo ou com a
invencdo de novas tecnologias na producdo de bens e servicos, ou, ainda, a possibilidade de
producdo de bens e servicos ja existentes de diferentes formas, gerando produtos que tenham
valor reconhecido no mercado. A transferéncia de tecnologia é uma das formas de buscar a
inovacao tecnologica e sabe-se que a inovacao tem um relevante papel na economia, pois
torna o mercado competitivo e busca a autossuficiéncia tecnologica, em materia de
conhecimento e sustentabilidade.

As abordagens evolucionistas enxergam a inovagdo como um processo dependente da

trajetéria, por meio do qual o conhecimento e a tecnologia sdo desenvolvidos a partir da
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interacdo entre varios atores e fatores (NELSON; WINTER, 1982). A estrutura dessa
interacdo afeta a trajetdria futura da mudanca econdmica. Por exemplo, a demanda de
mercado e as oportunidades de comercializacdo influenciam quais produtos devem ser
desenvolvidos e quais sdo as tecnologias bem-sucedidas (OCDE, 2008).

Estudos realizados nos Estados Unidos da América, apontam que a transferéncia de
tecnologia continua sendo um topico popular ndo apenas para as universidades, mas também
para empresas, por meio de seus pesquisadores, gerentes e empresarios. As descobertas
oriundas das pesquisas e os desenvolvimentos tedricos em transferéncia de tecnologia
evoluem rapidamente, por isso a necessidade desses segmentos acompanharem as novidades
que estdo na fronteira do conhecimento (BOZEMAN et al., 2015).

Diante das informacg6es apresentadas nesta secdo, se torna relevante compreender os
aspectos legais que regulam as agfes de interacdo entre as universidades e as empresas,
possibilitando um entendimento mais preciso e esclarecedor sobre as exigéncias que devem

ser cumpridas para uma relagdo formal e segura entre estes agentes.

2.2 MARCO LEGAL BRASILEIRO DA INOVACAO

Para compreender a relacdo existente entre as universidades publicas federais e as
empresas, visando a inovagdo e a transferéncia de tecnologia entre estes atores, se torna
fundamental uma andlise do Marco Legal da Inovacdo vigente. Assim sendo, ciente da
relevancia do tema para esta Tese, passaremos a tratar das estratégias politicas que ampararam
a legislagéo federal que regula o tema, tendo em vista ser o regramento a ser seguido e
respeitado pelas universidades federais do Pais, direcionando e incentivando a estruturagdo
das politicas institucionais e dos instrumentos juridicos relacionados ao tema.

A interacdo entre universidades e empresas tem sido foco de politicas publicas nas
areas da Ciéncia e Tecnologia e nas areas de politicas industriais em diversos Paises, 0 que
ratifica a sua importancia neste contexto e a necessidade de observar as caracteristicas
envolvidas no sucesso desta relagdo (D’ESTE; PATEL, 2007; SIEGEL; VEUGELERS;
WRIGHT, 2007; DE FUENTES; DUTRENIT, 2012; SCHAEFFER et al., 2017).

No Brasil, a retomada das politicas industriais e de CT&I teve inicio nos anos 2000,
dando enfoque no relacionamento entre a universidade-empresa como um dos seus pilares.
Este processo iniciou-se com a promulgacdo da Politica Industrial, Tecnoldgica e de

Comércio Exterior (PITCE), em 2003, objetivando a melhoria da eficiéncia produtiva, o
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aumento da capacidade inovativa de empresas nacionais e a expansdo das exportagdes, sendo
a interacdo universidade-empresa fundamental para o processo. O interesse governamental era
na necessidade de estruturar um sistema nacional de inovacao capaz de articular os agentes do
processo de inovagdo do setor produtivo — as empresas, centros de pesquisa, instituicdes de
fomento ao desenvolvimento tecnoldgico, de apoio a metrologia, propriedade intelectual,
gestdo tecnoldgica e do conhecimento e instituicdes de apoio a difusdo tecnolégica (BRASIL,
2003).

A criagdo dos Fundos Setoriais em 1999 buscou fornecer uma maior estabilidade para
a disponibilidade de recursos financeiros para Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo, o que foi um
grande avanco para a época, dado a necessidade de criar perspectivas de longo prazo e
capacidade de selecionar setores estratégicos para investimentos, ainda mais quando o assunto
é desenvolvimento de pesquisa em ICTs Os Fundos Setoriais, tido como instrumentos para
financiamento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo no Pais, trouxeram um
impacto relevante na interacdo universidade-empresa e impulsionaram, de forma geral, os
projetos de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo. O modelo dos fundos setoriais foi implantado no
Brasil seguindo a experiéncia de outros paises, onde ja apresentavam bons resultados
(VIOTTI, 2008).

Segundo Viotti (2008), as politicas de desenvolvimento no Brasil, a partir da década
de 50, podem ser divididas em trés periodos, que demonstram a evolucdo das politicas de
CT&I - Ciéncia, Tecnologia e Inovagédo - e sua énfase no desenvolvimento tecnolégico do
setor produtivo do Pais, como exposto a seguir.

a) desenvolvimento via crescimento (1950-1980): periodo marcado pelo processo de

industrializagdo por substituicdo de importa¢Ges, pelo forte crescimento econémico
e consequentes crises macroecondmica e fiscal, que comprometeram a
implementacdo de politicas de desenvolvimento ou de C&T adequadas as
condigdes estruturais da economia brasileira;

b) desenvolvimento via eficiéncia (1980-2000): periodo caracterizado pela busca da

eficiéncia através da abertura do mercado brasileiro aos produtos estrangeiros,
como forma de assegurar o desenvolvimento do Pais. A ideia geral era de que a
intervencdo do Estado através de politicas publicas prejudicava o processo de
desenvolvimento. Entretanto, a pressdo competitiva acentuada pela abertura de
mercado e aos investimentos estrangeiros, assim como o fortalecimento da

propriedade intelectual, ndo foram capazes de gerar os resultados esperados da
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inovacgdo das empresas. Visto isto, 0 governo iniciado em 2002, propunha politicas
de desenvolvimento voltadas a inclusdo social em detrimento da énfase em
competitividade e eficiéncia;

c) desenvolvimento via inovacao (a partir de 2002): as politicas publicas retomaram a
responsabilidade do desenvolvimento nacional, porém os mecanismos de mercado
permanecem como instrumentos para o desenvolvimento. O periodo € marcado pela
posicdo de destaque que a inovacdo tem recebido nas politicas de Ciéncia e
Tecnologia (C&T), o que pode estar direcionando para um periodo de busca do
desenvolvimento via inovacdo. Segundo o entendimento de alguns autores, essa
possibilidade ainda ndo esta claramente configurada (VIOTTI, 2008; ROSA et al.,
2018; SCHAEFFER, 2020).

Neste sentido, no &mbito da PITCE, foi estabelecida uma politica de C&T, o Programa

de Aceleragdo do Crescimento de Ciéncia e Tecnologia (PAC de C&T), reforcando a
importancia da interagdo entre ICTs e empresas e detalhando de forma mais estruturada as
acdes necessarias para sua promoc¢do, em especial, gerando orientacdes e estimulos para as
ICTs do sistema de C&T expandirem suas atividades com o sistema produtivo.
Primeiramente, a formacdo e capacitacdo de recursos humanos para a area de CT&I foi
incentivada, tendo como uma das metas estimular a parceria entre ICTs e empresas através do
“Programa Nacional de Pds-Doutorado da CAPES”. Posteriormente, houve a criacdo do
“Programa de Fomento ao Desenvolvimento Cientifico, Tecnologico e de Inovacao” com o
fim de apoiar a geracdo de conhecimento por meio de incentivo a pesquisa béasica, aplicada e
ao desenvolvimento tecnol6gico de novos produtos e processos. Também foi determinada a
criacdo de um instrumento para estimular a criacdo e as atividades dos grupos de pesquisa, 0
programa “CNPq — Programa de Pesquisa Tecnoldgica ou de Inovacdo para Pequenas
Empresas”, que consistiu no langcamento de editais para realizacdo de projetos de pesquisa em
associagcdo com pequenas empresas de base tecnoldgica. Além disso, ocorreram programas
setoriais cujas metas envolviam a promocéo da interacdo entre ICTs e empresas (BRASIL,
2007).

Em 2008, foi lancada uma nova politica industrial, a Politica de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), responsavel pela manutengéo do ciclo expansivo que o Brasil vivia naquele
momento, tendo 0 aumento da capacidade inovativa das empresas como um dos seus quatro
pilares, buscando a superacdo de quatro desafios: ampliacdo da capacidade de oferta, controle

do balanco de pagamentos, elevacdo da capacidade inovativa e fortalecimento de micro e
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pequenas empresas. Esta politica ndo fez mengdes a promogao das parcerias entre o setor
produtivo e ICTs (BRASIL, 2008).

Em 2011, uma nova politica industrial foi estabelecida, o Plano Brasil Maior (PBM),
com 0 objetivo de apoiar o setor produtivo e melhorar sua competitividade de forma
sustentavel e inclusiva. A interacdo universidade-empresa ¢ citada no “Plano Nacional de
Plataformas de Conhecimento”, cujos objetivos determinados foram a promocéao da solucdo
de problemas técnicos por meio da obtencdo de produtos ou processos inovadores que
envolvam risco tecnoldgico; e incentivo a parceria entre ICTs e empresas. Esse plano foi
desenvolvido em articulacdo com politicas especificas para CT&I previstas na Estratégia
Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (ENCTI) (AGENCIA BRASILEIRA DE
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - ABDI, 2016).

A ENCTI, estabelecida em 2012, foi uma politica de CT&I com grande foco nas
parcerias entre ICTs e empresas do ponto de vista da criagdo de programas e instrumentos de
incentivo, como o programa para “Promog¢ao da Inovacdo na Empresa”, que visava ampliar a
participacdo empresarial no desenvolvimento inovativo e criar a Empresa Brasileira de
Pesquisa e Inovagdo Industrial (Embrapii) com o objetivo ampliar parcerias entre ICTs e
empresas para acelerar o desenvolvimento tecnoldgico. Foi também apontada a necessidade
de reformar as universidades, uma tendéncia internacional balizada pelo aumento da
colaboracéo interinstitucional, mas foi reforcado que, o fomento a pesquisa e 0 aumento da
dotacdo orcamentaria das ICTs, apesar de importantes, ndo levam ao resultado desejado se
forem esforcos isolados. Entre suas estratégias principais figurava também a consolidacéo dos
NITs para a gestdo da politica de inovagdo e transferéncia de tecnologias nas ICTs (ABDI,
2016; ENCTI, 2018).

A Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo, a ENCTI 2016-2022, foi
concebida sob a premissa utilizada anteriormente no PACTI 2007-2010 e na ENCTI 2012-
2015, com a missdo fundamental de promover a CT&I como um dos eixos estruturantes do
desenvolvimento nacional (BRASIL, 2016). A ENCTI 2016-2022 foi elaborada calcada nos
cinco desafios nacionais para a CT&aI, contendo o seguinte teor:

a) posicionar o Brasil entre os Paises com maior desenvolvimento em CT&lI,

b) aprimorar as condic¢Oes institucionais para elevar a produtividade a partir da

inovacao;

c) reduzir assimetrias regionais na producdo e no acesso a CT&l;

d) desenvolver solugdes inovadoras para a inclusdo produtiva e social;
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e) fortalecer as bases para a promogéo do desenvolvimento sustentavel.

Ainda, a ENCTI 2016/22 (BRASIL, 2016) apresenta duas metas prioritarias que
devem ser alcangadas, embora sem data definida, que séo:

a) atingir o patamar de investimento de 2% do PIB em CT&l,

b) triplicar o nimero de pesquisadores envolvidos com P&D no pais (BRASIL, 2016).

Estas metas sdo consideradas fundamentais para posicionar o Brasil entre as nacdes
com maior nivel de desenvolvimento em CT&I, embora ndo tenham sido
alcancadas.

Nos ultimos anos, muitos documentos chamados de Planos, Estratégias ou Politicas
foram elaborados pelo governo para alinhar uma estratégia nacional para a Ciéncia, a
Tecnologia e a Inovacdo no Brasil, visando delinear diretrizes de politicas e acdes publicas
para a Ciéncia e a Tecnologia nacionais. No dia 23 de julho de 2021, a Camara de Inovagéo —
presidida pela Casa Civil e tendo o Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdes (MCTIC)
como secretaria-executiva — publicou a Estratégia Nacional de Inovacéo, que complementa a
Politica Nacional de Inovacdo (PNI) instituida pela Presidéncia da Republica em 28 de
outubro de 2020.

A PNI estabeleceu os principios, eixos, objetivos e diretrizes norteadores das
estratégias, programas e agdes do governo federal no incentivo a inovagdo, a pesquisa e ao
desenvolvimento no setor produtivo, e instituiu a Camara de Inovagéo para formular e aprovar
a Estratégia Nacional de Inovacao.

A Estratégia Nacional de Inovacdo reproduz os eixos de atuacdo da politica e
estabelece suas iniciativas e, numa segunda parte, descreve e detalha essas iniciativas em
planos de acdo, sob a responsabilidade de diversos 6rgdos, que deverdo concorrer para a
implementacdo da estratégia de inovacao.

Por certo, estes documentos buscam ampliar as competéncias tecnologicas do Pais e
sua capacidade de produzir novas tecnologias, fazendo com que, no longo prazo, contribua
para o aumento da competitividade e do crescimento econdmico. Entretanto, ndo podemos
deixar de observar que o ambiente macroecondmico, regulatério, o cenario internacional, a
disponibilidade de infraestrutura e o nivel educacional afetam a capacidade de inovacdo das
empresas e, muitas vezes, ndo estdo ao alcance dos instrumentos disponiveis para as politicas
de inovacdo. Nesse sentido, é importante um bom diagndstico a respeito de quais fatores
impedem ou retardam o desenvolvimento tecnolégico de um Pais ou mesmo de quais areas

sdo estratégicas para o investimento publico (DE NEGRI et al., 2021).
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Para De Negri et al. (2021), a Estratégia carece de um diagnostico preciso sobre quais
sdo 0s gargalos para 0 aumento da inovacao no Pais. Embora exista um documento produzido
pelo Centro de Gestéo e Estudos Estratégicos (CGEE) que baseia a estratégia, esse ja parte de
uma visdo falha dos problemas da inovacgdo, pois se norteia por eixos estabelecidos pela
Politica Nacional de Inovacdo, que sdo bastante genéricos, tais como:

a) ampliacdo da qualificacdo profissional por meio da formacdo tecnoldgica de

recursos humanos (Ministério da Educacdo - MEC);

b) alinhar e assegurar o fomento a inovacao (MCTI);

c) estimulo das bases de conhecimento tecnol6gico para inovagdo (MCTI);

d) estimulo ao desenvolvimento de mercados para produtos e servigcos inovadores

(Ministério da Economia - ME);

e) disseminacédo da cultura de inovacdo empreendedora (MCT]I);

f) protecdo do conhecimento (ME).

Neste sentido, 0s objetivos da politica de inovagdo sdo tdo vagos quanto 0s eixos,
sendo eles: Estimular a P&D, promover a coordenacdo, fomentar a transformacdo do
conhecimento em produtos. Significa dizer que o objetivo da politica de inovacdo é fomentar
a inovagdo de forma coordenada.

Assim, De Negri et al. (2021) fazem uma analise critica sobre a Resolucdo CI n°1/21
publicada pelo MCTI, permitindo afirmar que a Estratégia Nacional de Inovacdo é imprecisa,
genérica e sem prioridades objetivas. Tal é fruto de um diagnostico equivocado dos reais
desafios do sistema brasileiro de inovacdo, que obviamente estdo associados a elementos
micro e macroecondmicos especificos. Por esses motivos, julga-se que a atual Estratégia
Nacional de Inovacdo representard, na verdade, um retrocesso das politicas de inovagdo no
Brasil.

O arcabouco juridico da inovagdo no Brasil inclui um nimero consideravel de normas
juridicas, como portarias ministeriais, leis, decretos, entre outros, referentes, principalmente, a
Politica Industrial e de Comércio Exterior, aos incentivos a inovagdo tecnoldgica no ambiente
produtivo, aos incentivos fiscais, as parcerias publico-privadas, as compras e contratacdes, e
atividades de ciéncia, tecnologia e inovagdo (CT&I) no Pais. A Lei de Inovagdo (Lei n°
10.973/2004) e o seu decreto regulamentador (Decreto n° 5.563/2005), concederam eficécia
aos artigos 218 e 219 da Constituicdo Federal brasileira que tratam da ciéncia e da tecnologia.

Esse arcabouco juridico-institucional foi especificamente criado para incentivar a inovagéo e a
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pesquisa cientifica no ambiente produtivo, com vistas a autonomia tecnoldgica e ao
desenvolvimento industrial do pais (GIMENEZ et al., 2018).

Até o0 ano de 2004, ndo havia na legislacéo brasileira um regramento especifico para a
apropriacdo e transferéncia do conhecimento cientifico produzido nas ICTs brasileiras, o que
tornava esta atividade um verdadeiro cenario de duvidas e incertezas. Em 2004, foi
introduzida no marco legal nacional a Lei 10.973/2004, conhecida como Lei da Inovagéo, que
veio regular sobre os incentivos a inovacao e a pesquisa cientifica e tecnologica no ambiente
produtivo.

Esta legislagdo trouxe caracteristicas da legislacdo Estadunidense sobre o tema, a
Bayh-Dole Act, e da legislacdo Francesa que trata sobre inovacao e pesquisa, Lei n.° 99-587,
de 12 de julho de 1999. A Lei da Inovacédo trouxe muitos avancos para a area, embora muitas
davidas na sua aplicacdo foram identificadas (AMADEI; TORKOMIAN, 2009).

Todavia, importante reforcar que a protecdo da propriedade intelectual no Brasil
estava amparada por legislacao especifica, muito tempo antes da Lei de Inovacdo Tecnologica
ser promulgada, 0 que tornava uma pratica a protecdo dos resultados de pesquisa, mas sem
uma orientacao especifica sobre quem seriam 0s seus titulares, ainda mais quando envolvia
uma ICT no seu desenvolvimento.

Pereira e Kluglianskas (2005) realizaram um estudo sobre as caracteristicas e as
fragilidades da Lei de Inovagdo Tecnologica (LIT), Lei 10.973/04 (BRASIL, 2004) e
identificaram que a LIT somente produzira resultados concretos se as industrias necessitarem
realmente inovar, reforcando que o processo de inovacdo ndo ocorre pela oferta de
mecanismos, mas quando é gerada a necessidade de inovar. Ainda, nesta mesma linha, 0
relato dos entrevistados por Pereira e Kluglianskas, reforcou que existe uma percepgao por
parte de uma parcela dos professores pesquisadores de que a lei é carente de normas
definidoras que permitam as universidades controlar melhor o trabalho dos pesquisadores que
venham a se afastar do ambiente académico para desenvolver projetos no setor privado. Os
entrevistados consideraram que, para a sociedade, é indesejavel que o interesse do
pesquisador prevaleca em relacdo ao da instituicdo a que ele estd ligado. Nesse sentido,
argumentam que € preciso preservar os interesses das instituicfes de pesquisa para impor
limites a iniciativa privada. Ainda, a pesquisa aponta que uma parcela dos professores que
atuam como consultores ou que executam projetos para o setor privado utilizam as fundacoes
de apoio das universidades, movimentando recursos financeiros praticamente sem uma

prestacdo de contas apropriada as universidades, e alertam que, no caso dessa situacdo nédo
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seja corrigida na regulamentacdo da Lei de Inovagdo Tecnologica, corre-se o risco do
interesse particular do pesquisador prevalecer em relagdo ao da instituicdo a que ele esta
ligado.

Neste sentido, & importante destacar as mudancas proporcionadas pela Lei
13.242/2016, no que tange a participacdo das Fundagdes de Apoio nas acOes de pesquisa e
desenvolvimento tecnoldgico realizadas pelas ICTs. Foram criados mecanismos para que
ocorra o controle das questdes financeiras dos projetos de pesquisa e prestacdo de servico
realizados por professores das ICTs, permitindo que os recursos e direitos advindos dos
convénios, contratos e atividades previstas nos artigos 3° a 9°, 11° e 13°, da Lei 10.973/04,
sejam celebrados pelas Fundacdes. Segundo Rauen (2016) este é um grande avango para as
relacdes de transferéncia de tecnologia, pois os recursos ficardo para as ICTs, proporcionando
maior estimulo a inovagdo (CARVALHO; TONELLI, 2020).

Ainda, conforme comenta Rauen (2016), as fundacdes de apoio, por serem captadoras
e gestoras dos recursos financeiros extraorcamentarios e de contratantes de recursos humanos
temporarios em projetos de pesquisa de ICTs em parceria com empresas, passam
constantemente pelo escrutinio de orgéaos de controle, sendo objeto de constantes processos da
Controladoria-Geral da Unido (CGU) e de acorddos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

Sob essa dtica, a lei ndo estd sendo aceita pacificamente por uma parcela de
professores, pesquisadores e dirigentes de associagdes de docentes como uma solugédo para os
problemas de desenvolvimento tecnologico brasileiro. Argumentam que o papel das
universidades publicas ndo € o de fornecer médo de obra e capacidade instalada a custo zero
para o setor privado nem pagar a conta da falta de investimento estratégico em tecnologia e
sim, estabelecer um ambiente em que a pesquisa e 0 ensino critico e de qualidade, bem como
a extensdo, sejam exercidos de modo indissociavel, propiciando bases solidas para o
desenvolvimento social, cultural e tecnoldgico do pais.

A fim de criar mecanismos de gestdo para regular as relacdes existentes entre as
instituicdes cientificas e tecnoldgicas e empresas, a Lei de Inovacdo exigiu das ICTs a criagdo
e estruturacdo de um orgdo interno, chamado Nucleo de Inovacéo Tecnoldgica (NIT), com a
funcdo de gerir suas politicas de inovacdo no que tange a apropriacdo e licenciamento de
direitos de propriedade intelectual, embora com pouca atencdo para a questdo da transferéncia
de tecnologia desenvolvida nas universidades. Segundo Lotufo (2009), a obrigatoriedade da
protecdo intelectual pelas ICT, exposta em lei (art. 5°), € uma estratégia para o fortalecimento

do relacionamento entre pesquisa publica e empresas.



36

A Lei buscou promover a criagio de um ambiente inovador. Ela traz novos
dispositivos importantes sobre a apropriacdo e licenciamento de direitos de propriedade
intelectual, a mobilidade de pesquisadores publicos para empresas e 0 compartilhamento de
infraestruturas publicas de C&T para atividades de P&D de empresas. No entanto, as questdes
introduzidas pela Lei ndo tiveram adequada regulamentacdo nos anos seguintes a sua
promulgacéo (afora o Decreto n° 5.563/2005, que foi insuficiente para tratar das modificacfes
trazidas), o que gerou inseguranca juridica no uso dos novos dispositivos introduzidos, e
impediu o0 uso da Lei da Inovacédo de forma eficiente. A ideia da introducdo dessa legislacéo
no Brasil era estimular a relagdo entre ICTs e empresas a partir de um primeiro regramento
juridico para disciplinar essa interacdo, mas a Lei ndo foi suficiente para alterar a dindmica da
relacdo entre ICTs e empresas previamente estabelecida no Pais (RAUEN, 2016). A
introducdo de uma revisao desse marco legal se deu somente 12 anos depois, em 2016, e sera
abordada adiante.

No Quadro 1 podemos ter uma visdo mais clara da evolugdo do arcabouco juridico-
institucional relativo a Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo no pais, culminando na atual

legislagdo que rege a materia.

Quadro 1 - Evolugdo do Arcabouco Legal relativo & Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo no Brasil

Ano Marco Marco regulatério Propdsito
Lei n® 9.279/1996 (Propriedade Industrial); Lei n°® 9.456/1997
1996-1998, Propriedade Intelectual (Cultivares); Lei n° 9.609/1998 (Programa de computador); Lei
2007 n°® 9.610/1998 (Direitos Autorais e Conexos); Lei n°
11.484/2007 (Topografia de Circuito Integrado).
S8o instrumentos de financiamento de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo no Pais. O primeiro foi o CT Petro,
1999 Fundos Setoriais de criado para estimular a inovacéo na cadeia produtiva do setor de
Ciéncia e Tecnologia petréleo e gas natural, a formagdo e qualificacdo de recursos
humanos, bem como parcerias entre empresas e universidades,
instituicBes de ensino superior ou centros de pesquisa.
Politica Industrial, Visa a melhoria da eficiéncia produtiva, o aumento da
2003 Tecnolégica e de capacidade inovativa de empresas nacionais e a expansdo das
Comeércio Exterior exportacbes, sendo a interagdo  universidade-empresa
(PITCE) fundamental para o processo.
Foi concebida para incentivar a inovacao e a pesquisa cientifica
Lei de Inovagiio n° e tecnoldgica, especialmente no ambie_nt(_a_produtivo, mas sob a
2004 10.973/2004 concepcdo de um SNI. Foram possibilitadas parcerias PPP
' (Parceria Pablico-Privada), com a intencdo de capacitar agentes
publicos e privados para a promoc¢do da inovacdo no Pais
(0]
2005 E)I;::Jgtg]oago)s.563/2005 Regulamentou a Lei de Inovacdo (Lei no 10.973/2004).
Lei de Incentivos Fiscais Também conhecida como Lei do Bem, dispds sobre Incentivos
2005 . . . « -
n’ 11.196/2005 fiscais para a inovacdo tecnoldgica
Ciéncia, Tecnologia e Considerado o principal documento de planejamento do
2007-2010 Inovacdo para o Governo Federal para a ciéncia, tecnologia e inovacdo no
Desenvolvimento periodo 2007-2010. Voltou-se, especialmente, a definigdo de
Nacional: Plano de Acéo prioridades estratégicas, iniciativas, acles e programas de
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Ano Marco Marco regulatorio Propésito
(PACTI) 2007- 2010) estimulo a P, D&I nas empresas, entre outros objetivos.
2012-2015 E?gnaé?g'?rgﬁ% rg;;lacie A ENCTI deu continuidade e aprofundou o Plano de Acdo em
2016-2022 x Ciéncia, Tecnologia e Inovagdo 2007-2010 - (PACTI).
Inovacdo (ENCTI)
Criagdo do Programa
2014 Nacional d_e Plataformas Diversificacdo do sistema de inovagéo
do Conhecimento (PNPC). '
— Decreto n. 8.269/2014
Emenda Constitucional n® | Alterou e adicionou dispositivos na Constituicdo Federal para
2015 85 de 26 de fevereiro de atualizar o tratamento das atividades de ciéncia, tecnologia e
2015 (EC 85/2015) inovacao.
Lei n® 13.243, de 11 de s . . - .
aneiro de 2016 - Novo Dlspo_s sqbre es_tlthJIos_ a0 _desenvoIV|rr]er_1to C|‘en_t|f|co,~ a
J o pesquisa, & capacitacdo cientifica e tecnoldgica e a inovagéo,
2016 Marco Legal de Ciéncia, . - . x
; x tendo alterado nove leis, especialmente, a Lei de Inovacao
Tecnologia e Inovagdo (2004)
(MLCTI) '
2018 Decreto® 9.283, de 7 de Regulamentou o conjunto de alteragdes introduzidas pelo Novo
fevereiro de 2018 MLCTI.
Institui a Politica Nacional de Inovacdo e dispde sobre a sua
Decreto n° 10.534, de 28 governanca. No ano seguinte foi publicada pelo MCTIC a
2020 de outubro de 2020 Estratégia Nacional de Inovacdo, que complementa a Politica
Nacional de Inovacéo.
2021 Resolucéo Cl n 01, de Ampliar as competéncias tecnoldgicas do Pais e sua capacidade

23/07/21 (MCTIC)

de produzir novas tecnologias

Fonte: Adaptado de Gimenez et al. (2018) e Arbix (2017).

Sobre a questdo do marco regulatério e sua relacdo com a efetivagdo de investimentos,

cabe reforcar que também ocorreram mudancas nas seguintes leis:
a) Nova Lei de Informatica, n° 11.077/2004;
b) Lei de Biossegurancga, n° 11.105/2005;

c) Lei do Bem, n® 11.196/2005;

d) Nova Lei do FNDCT, n° 11.540/2007.

Cabe lembrar ainda a criacdo do Fundo Social, relacionado com a partilha dos

royalties do Pré-sal, pela Lei n® 12.341/2010; e o Decreto n° 8.269/2014 que prop6s um novo

padrdo de organizacdo da producdo de tecnologia e a criagdo do Plano Nacional de
Plataformas de Conhecimento (ARBIX et al., 2017).

Conforme podemos observar, se torna visivel a evolugdo do arcabougo legal da

inovacdo no Brasil, reconhecendo a importancia do Sistema Nacional de Inovacdo na

consolidacdo das acOes. As inovacdes introduzidas pela Emenda Constitucional 85/2015, que

alterou a Constituicdo Federal, pelo novo Marco Legal de CT&I (MLCTI) - implementado

pela Lei n. 13.243/2016 e pelo seu Decreto regulamentador n. 9.283/2018 sdo resultados desta

nova visao inovadora do Governo. A seguir, vamos nos ater a esta legislacéo, tendo em vista

ser o0 regramento a ser apreciado e atendido no que tange a possibilidade de formalizar as
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interacdes entre Universidades e Empresas, resultando na efetivacdo das transferéncias de

tecnologia universitaria ao setor industrial.

2.2.1 O Novo Marco Legal da Inovacgao

O novo marco legal da inovacdo, conhecido como Cddigo de Ciéncia, Tecnologia e
Inovacdo (C,T&lI), foi aprovado em 11 de janeiro de 2016, Lei n° 13.243/2016 (BRASIL,
2016). A nova lei é resultado de um processo de cerca de cinco anos de discussdes entre
atores do Sistema Nacional de Inovacdo (SNI) nos ambitos das Comissdes de Ciéncia e
Tecnologia da Camara e do Senado. Estas discussdes tinham como ponto de partida o
reconhecimento e a necessidade de alterar pontos na Lei de Inovagdo e em outras nove leis
relacionadas ao tema, de modo a reduzir obstaculos legais e burocraticos e conferir maior
flexibilidade as instituicOes atuantes neste sistema (RAUEN, 2016).

A Lei n 10.973/04, bem como o Decreto n 9.283/18, tratam, entre outras a¢0es, da
formacdo de ambientes favoraveis a inovacdo, bem como ao estimulo destas atividades, como
a criacdo de incubadoras, parques tecnologicos, cessdo e compartilhamento de espago publico
e capital intelectual. Neste sentido, reforcando a importancia da formacéo de ambientes para a
realizacdo da inovacdo, recentemente, o Ministério de Ciéncia, Tecnologia, Inovacdo e
ComunicagGes emitiu a Portaria 6.762/2019, instituindo o Programa Nacional de Apoio aos
Ambientes Inovadores (PNI), para fomentar o surgimento e a consolidacdo de ecossistemas de
inovacdo e de mecanismos de geracao de empreendimentos inovadores no Pais.

Na busca pela legalidade das alteragdes propostas pelo Novo Marco Legal da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacdo (Lei 13.243/2016) foram necessarios ajustes na nossa Carta Magna,
Constituicdo Federal/88, em seus artigos 23, 24, 167, 200, 213, 218, 219, por meio da Emenda
Constitucional n° 85, de 2015.

A Emenda Constitucional n° 85 (BRASIL, 2015), de 2015, possibilitou que as
mudancas a serem propostas no novo marco legal para a Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo
encontrassem abrigo legal nas suas propostas. A principal alteracdo feita pela Emenda
Constitucional n° 85 diz respeito a introducdo da Ciéncia, Tecnologia, Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovacdo como competéncias de governo, em suas trés esferas, federal,
estadual e municipal. Essas modificacbes foram necessarias para permitir alteracdes mais
contundentes na legislacdo, de modo a criar um novo marco legal capaz de dar seguranca

juridica a criacdo de ambientes de inovacdo e de atividades relacionadas a interacdo direta
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entre ICTs e empresas, além de outros estimulos para o desenvolvimento cientifico e
tecnologico e a transferéncia de tecnologia voltada a inovacao.

Com isso, acOes de pesquisa basica e tecnologica, estimulo a formagdo e
fortalecimento da inovacdo nas empresas, articulacdo entre entes publicos, bem como a
organizacao de um regime de colaboracao entre organizag6es publicas e privadas encontraram
abrigo na legislacdo e foram consideradas prioritarias nas politicas pablicas atuais. Diante
destas propostas, se torna perceptivel que as modificagbes introduzidas na Constituicdo
Federal apontam para a reformulacdo do papel do Estado na inovagdo, a partir de uma
perspectiva sistémica (PARANHOS; CATALDO; ANDRADE, 2017).

As alteracGes propostas a Constituicdo Federal de 1988, abrigadas pela Emenda
Constitucional n° 85, de 2015, foram realizadas nos artigos 23, V; 24, IX; 167 § 5°; 200, V;
213, § 2°; 218; 219, § 1°, § 3°, § 6° § 7° 219, § Unico; 219-A, 219-B, visando incluir a
ciéncia, a tecnologia, a pesquisa e a inovagdo no diploma legal nacional, dando relevancia as
relacBes nesta seara com vistas a promover o desenvolvimento cientifico e tecnolégico e a
inovacao no Pais.

Conforme acima exposto, a Emenda Constitucional n® 85/2015 alterou dispositivos do
texto constitucional para, basicamente, adicionar a palavra inovagdo a sua Carta Magna.
Inovacdo conceitua, de forma mais exata, o sentido de ideias e invencdes, ou seja, de solucdes
tecnologicas demandadas pelos setores produtivos para atendimento das necessidades da
sociedade. Assim, inovacdo, ao lado da ciéncia e tecnologia, passa a assegurar como objetivo
de desenvolvimento e atividades que devem ser estimuladas pelo poder publico em parceria
com os agentes econdmicos (FREY et al., 2018)

A Emenda Constitucional n® 85 permite a integragéo entre o Estado e instituices de
pesquisa publicas e privadas em busca do desenvolvimento tecnoldgico nacional e regional.
Visto isto, ampliou o conjunto de entidades que podem receber apoio do poder publico para
pesquisas e criou estimulos para a atua¢do dos inventores independentes.

No sentido de operacionalizar os objetivos propostos pela Lei n® 13.243/2016, a
Emenda Constitucional tratou de flexibilizar questdes relacionadas a orcamento e
financiamento de projetos, sistema nacional de ciéncia, tecnologia e inovagdo (SNCTI) e dos
ambientes de inovacéo.

Com a inovacdo trazida pela EC n° 85, portanto, a transposi¢do, 0 remanejamento e a
transferéncia de recursos de uma categoria de programacao para outra poderdo ser admitidos

mediante ato do Poder Executivo, sem necessidade, como de regra, da prévia autorizacao do
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Poder Legislativo. Trata-se de uma questdo polémica. Uma perigosa exce¢do ao principio do
paralelismo das formas. Em regra, um ato normativo sé pode ser alterado, derrogado ou ab-
rogado por um ato normativo de mesma extensdo hierarquica ou superior. Em um Pais com a
tradicdo autoritaria como o Brasil, remeter a um mero Decreto do poder executivo 0
remanejamento da execucdo orgamentéria € algo preocupante, que inclusive foi causa de
abertura de processo legislativo de impedimento contra uma presidenta legitimamente eleita
(FREY et al. 2018).

Neste sentido, percebe-se alguns problemas relacionados as competéncias comuns
entre o poder legislativo e o poder executivo, pois 0 regime de cooperacao € delineado por
meio de leis complementares. Infelizmente, o Congresso Nacional ndo vem atendendo o
programa constitucional com a necessaria agilidade, e esse regime acaba, muitas vezes, sendo
judicializado e delineado pela jurisprudéncia dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e do
STJ. No ambito da C,T&I tem-se a Lei de Inovacgédo (Lei n° 10.973/04), recentemente alterada
pela Lei n® 13.243/16, que adaptou alguns institutos da estrutura administrativa com o
objetivo de materializar o programa da EC n° 85, por essa razdo os estados € 0S municipios
poderdo, de forma suplementar, legislar sobre C&T, sem contrariar os institutos da Lei de
Inovacdo, o que podera gerar davidas e questionamentos sobre as regras trazidas pelos estados
e municipios (FREY et al., 2018).

A Lei 13.243/2016, dispde sobre estimulos ao desenvolvimento cientifico, a pesquisa,
a capacitacao cientifica e tecnolégica e a inovacéo e altera nove Leis, nos termos da Emenda
Constitucional no 85/2015, sendo a Lei de Inovacdo - Lei 10.973/2004 a que sofreu as
maiores alteragdes.

A seguir, na interpretacéo de Paranhos, Cataldo e Andrade, (2017), podemos observar
as principais mudancas trazidas pelo Novo Marco legal da CT&I (Lei 13.243/16) para a Lei
de Inovacdo Tecnologica (Lei 10.973/04).

Como foco principal desta Lei, pode-se ressaltar que o objetivo foi de aperfeicoar e
atualizar a Lei de Inovacdo Tecnoldgica, Lei 10.973/2004. Para isso, foram inseridas
defini¢Ges atualizadas de criador, incubadora de empresas, inovagédo, ICT, NIT, fundacdo de
apoio, pesquisador publico; parque tecnoldgico; polo tecnoldgico; extensdo tecnoldgica;
bonus tecnoldgico e capital intelectual, ou seja, temas relacionados com o desenvolvimento
tecnologico do Pais e a inovacao.

Ocorreu uma flexibilizacdo na atuacdo das ICTs publicas em projetos conjuntos nos

quais ocorram compartilhamento de seus recursos e capital intelectual mediante
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contrapartidas financeiras e ndo financeiras. Um acento importante foi dado a construcéo de
aliancas estratégicas, aos projetos de cooperacdo e aos ambientes promotores de inovacéo,
inclusive com a atracdo de centros de P&D de empresas estrangeiras para o Brasil e a
manutencgédo de programas para Micro e Pequenas Empresas (MPES).

A possibilidade de as ICTs poderem participar minoritariamente no capital social de
empresas para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores foi uma grande
novidade na nossa legislacdo, ainda mais que a propriedade intelectual, a titularidade da nova
empresa e a participacdo minoritaria poderdo ser aceitas como remuneracao pela transferéncia
de tecnologia e licenciamento dos resultados de pesquisa das universidades.

Um ponto que trouxe muita flexibilidade para as interag6es universidade-empresa foi a
possibilidade de a ICT ceder os direitos sobre criacdo a empresa parceira desenvolvedora, ao
criador ou ainda a terceiros, a titulo oneroso ou ndo oneroso, desde que mensuravel.

A Lei determinou que as ICTs publicas e privadas deverdo instituir Politica de
Inovacdo institucional tratando sobre questdes envolvendo a estratégia, 0 empreendedorismo,
a extensao tecnoldgica, o compartilhamento de infraestrutura, a gestdo da Pl e TT, a gestdo do
NIT, a capacitacdo de recursos humanos e as regras para estabelecimento de parcerias. Nesta
mesma linha, as ICTs publicas deverdo ter um NIT préprio ou em associagdo com outras
ICTs, para tratar das questdes relacionadas & inovacdo na ICT, tais como, estudos de
prospeccdo tecnoldgica e de inteligéncia competitiva no campo da PI, transferéncia de
tecnologia, parcerias da ICT com empresas e gestdo e negociacao de acordos de TT.

Ainda, acentuou o apoio ao incentivo do desenvolvimento de produtos, servigos e
processos inovadores em empresas e entidades sem fins lucrativos mediante a concessao de
recursos para apoiar P,D&I de acordo com prioridades da politica industrial. A subvencao
podera ser aplicada a bens de capital, desde que sejam voltados a pesquisa financiada.

Por fim, incluiu o tratamento diferenciado as MPEs, simplificando e uniformizando os
procedimentos para gestdo de CT&I e do controle por resultados, promocdo do
desenvolvimento e da difusdo de tecnologias sociais e do fortalecimento da extensdo
tecnoldgica para inclusdo produtiva e social.

Visto isto, podemos concluir que a introducéo de diversos principios no art. 1° da Lei
n. 10.973/04, trazidos pela lei 13.243/2016, para consolidar a ordem constitucional
inaugurada pela EC n.° 85/15, reduz consideravelmente a inseguranca juridica nas relagdes
propostas pela Lei, eis que opera como vetor — norma motriz — que retroalimenta as regras

insculpidas nos capitulos seguintes da Lei de Inovacdo Tecnoldgica, ao qual o operador do
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Direito deverd reconduzir-se, na busca da aplicacdo deste plexo juridico (BIFF; LIMA;
SARTORI, 2019).

Outrossim, as alteracfes propostas pela legislacdo contribuiram sobremaneira para a
reducdo da inseguranca juridica que envolvia as relacdes entre Universidades e empresas,
esclarecendo e direcionando a conceituacdo dos institutos juridicos que operacionalizam a
interacdo das esferas publica e privada na busca do incentivo a inovacdo e a pesquisa
cientifica e tecnoldgica foram aprofundadas (BIFF; LIMA; SARTORI, 2019).

Para além da concre¢do do texto constitucional, os principios inaugurados pela Lei n.°
13.243/16 na LIT denotam o empenho do legislador na aproximacéo dos diversos atores do
processo de inovacao, a fim de criar ambiente propicio a seu desenvolvimento.

Segundo Frey et al. (2018), percebe-se que a Lei n.° 13.243/16 obviamente carece de
regulamentacdo em varios pontos, que a priori, dificultam sua efetivacdo, mas o atual estado
legislativo j& permite varias atividades que antes ndo eram possiveis. Logicamente a mudanca
de postura também ¢é cultural e de educacdo, ndo é apenas um arcabouco legislativo que
efetivard mudancas no desenvolvimento social e econdémico de uma nacdo, para tanto, sera
preciso que os atores envolvidos nesta relacdo tenham interesse e condi¢fes para atuarem
neste cenario inovativo que a Lei propde (FREY et al., 2018).

Algumas das propostas mais “inovadoras” trazidas pela Lei n°® 13.243/16 trata da
possibilidade de os NITs terem personalidade juridica propria, das ICTs poderem participar da
estrutura societaria de empresas, bem como a possibilidade do Estado de contratar
desenvolvimento de P&D orientado para solucGes especificas (incentivos previstos na Lei).
Todavia carecem de uma orientacdo legal para sanar ddvidas quanto & sua aplicacdo. O
Decreto n° 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, que regulamenta a Lei da Inovacdo apresentou
um detalhamento das alteracfes propostas pelo Nova Marco Legal da C,T&I, embora alguns
dos artigos da Lei da Inovacdo, conforme citados, ainda carecem de regulamentacédo
especifica que ndo consta no Decreto, como é justamente o caso dos pontos mais disruptivos
em termos de novidade (PARANHOS; CATALDO; ANDRADE, 2017).

Os primeiros passos foram dados, devendo os entes publicos — governos e institui¢oes
— continuarem em busca de politicas publicas efetivas para estimular a inovacdo de forma
consistente e com respaldo e seguranca juridica. Ao setor privado — empresas, concerne
aproveitar a oportunidade, focar em inovar e buscar auxilio para seus projetos, para que 0
Brasil trilhe um caminho mais inovador, e assim seja possivel fomentar o desenvolvimento
econémico do Pais (BIFF; LIMA; SARTORI, 2019).
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Segundo Soly (2018), o Decreto 9.283/18 estabelece medidas de incentivos a inovagédo
e a pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, com vistas a capacitacao
tecnologica, ao alcance da autonomia tecnoldgica e ao desenvolvimento do sistema produtivo
nacional e regional, produzindo seguranga juridica em pontos que nao havia regulamentagéo.

Com isso, resta regulamentado que a administracdo publica direta, autarquica e
fundacional, incluidas as agéncias reguladoras, e as agéncias de fomento poderdo estimular e
apoiar a constituicdo de aliancas estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperacéo
que envolvam empresas, ICT e entidades privadas sem fins lucrativos destinados as atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geracdo de produtos, processos e Sservicos
inovadores e a transferéncia e a difusdo de tecnologia.

Uma novidade muito importante trazida pela legislacdo, até entdo vetada, foi quanto
as Universidades publicas poderem participar minoritariamente do capital social de empresas,
com o proposito de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com
as diretrizes e as prioridades definidas nas politicas de ciéncia, tecnologia, inovagdo e de
desenvolvimento industrial, pois possibilita a Universidade investir na criacdo de spin-offs
utilizando tecnologias desenvolvidas por seus proprios pesquisadores.

Na pratica, pouquissimas universidades puablicas brasileiras estdo utilizando esta
prerrogativa de participar minoritariamente do capital social de empresas que utilizam
tecnologias desenvolvidas por elas. Muito se atribui ao fato da inseguranga juridica que
envolve este tipo de iniciativa. Por se tratar de um novo modelo de transferéncia de
tecnologia, onde o retorno financeiro da ICT sera a participacdo na empresa, ainda paira a
duvida quanto a responsabilidade atribuida a Universidade pelo fato de ser socia dessa
empresa em eventuais contenciosos, 0 que poderia comprometer o orgamento das ICTSs.

Uma proposta relevante para a busca da inovacdo no Pais foi a possibilidade da
administracdo publica direta, as agéncias de fomento e as ICT poderem apoiar a criacdo, a
implantacdo e a consolidacdo de ambientes promotores da inovacdo, como forma de
incentivar o desenvolvimento tecnoldgico, 0 aumento da competitividade e a interagdo entre
as empresas e as ICT, inclusive cedendo o uso de laboratérios e imoéveis as empresas
interessadas.

Nesta seara salienta-se a importancia de as Universidades implementarem suas
Politicas de Inovacdo Tecnoldgica, conforme determina a legislacéo, a fim de regular o uso
compartilhado desses bens as empresas privadas, a fim de buscar a igualdade de condicdes a
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todas as empresas interessadas, evitando qualquer tipo de concorréncia desleal ou conflito de
interesses.

Por fim, o Decreto apresenta, ainda, novas regras para a subvencdo econdmica,
tornando seu entendimento muito mais objetivo, bem como a regulamentagdo do bonus
tecnoldgico e da encomenda tecnoldgica, conforme foram mencionados pela Lei n.° 13.243,
de 2016. Estas medidas acarretam uma facilidade na interacdo universidade-empresa,
tornando a relacdo mais favoravel para todas as partes envolvidas e cumprindo com 0s
objetivos propostos de fomentar a inovacdo no Pais. A subvencdo econémica consiste na
aplicacdo de dinheiro ndo reembolsavel, pelo poder publico, em empresas, assumindo custos e
riscos intrinsecos as atividades da empresa. Apesar do item subvencdo econémica ja se
encontrar na Lei de Inovacdo Tecnoldgica de 2004, ele ndo era designado como um
instrumento de estimulo a inovacdo nas empresas. A encomenda tecnoldgica faculta a
administracdo publica contratar empresas para a realizacdo de atividades de pesquisa,
adicionando a possibilidade de realizar o desenvolvimento de pesquisa e inovagdo de forma
isolada ou por meio de consorcio. Ja, o bdnus tecnoldgico € um instrumento que destaca o
papel do Estado de incentivar a inovagdo em microempresas e empresas de pequeno porte no
Brasil. Por isso, esse instrumento deve ser destacado, apesar de como em todo cenério de
inovacdo do Pais, ainda falta regulamentacdo necesséria para que o instrumento seja adotado
em todo o territério nacional de forma satisfatoria (ANPEI, 2020).

De maneira geral, caberia ressaltar que as bases pelas quais a Lei de Inovacdo
estabelece as formas de estimulo & atividade inovativa interativa permanecem excessivamente
“ofertista-linear”, ou seja, da pesquisa em dire¢cdo a producdo, tendo em vista que 0s
principais mecanismos e atribui¢cdes disciplinados pela Lei se referem as atividades das ICTs
e de seus pesquisadores (RAUEN, 2016). Por outro lado, muitos estudos identificam que ha
crescimento do numero de interacdes universidade-empresa ao longo do tempo em diferentes
areas do conhecimento e pontos de interagdo que apresentaram resultados interessantes em
termos de atividade inovativa, atendendo as necessidades apresentadas pelas empresas
(PINHO, 2011; SUZIGAN; ALBUQUERQUE; CARIO, 2011).

Para Rauen (2016), ainda é possivel dizer que o marco legal da inovacao parece partir
da premissa de que as bases para a interacdo universidade-empresa no Brasil residem nas
iniciativas de oferta de infraestrutura e conhecimento especializado que partem das
universidades e instituices de pesquisa e seus pesquisadores, como se toda essa infraestrutura
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de pesquisa estivesse pronta e autonomamente a disposi¢cdo dos interesses (se/quando
existirem) do sistema produtivo nacional.

Para conhecer melhor as acdes e os resultados realizados pelas ICTs no Brasil, 0
FORTEC realiza, anualmente, desde 2016, uma pesquisa de Inovacdo que retne informacdes
das politicas e atividades de protecdo da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia
dos Nucleos de Inovacgédo Tecnoldgica (NIT).

Esta acdo consiste em um esfor¢o para compreender o estagio de maturidade dos NIT
do Brasil, suas potencialidades e vulnerabilidades, subsidiando o FORTEC no planejamento
de acles e atividades de apoio para cumprimento ao seu papel junto as Instituicdes
Cientificas, Tecnoldgicas e de Inovacdo (ICT) que atende.

Visando corroborar com as informacg6es acima trazidas, dados da pesquisa realizada
pelo FORTEC, no ano de 2020, onde 139 ICTs participaram, no que tange aos licenciamentos
envolvendo ICTs brasileiras, 31 dos respondentes (24,2% do total) celebraram 181 novos
acordos de licenciamento em 2019. No que diz respeito aos acordos de licenciamento vigentes
no ano base 2019, 51 institui¢bes (39,1% dos respondentes) informaram possuir um total de
715 acordos (incluindo os celebrados em anos anteriores e ainda vigentes em 2019).
Considerando-se apenas licenciamentos que resultaram em receitas no ano base 2019
(incluindo contratos firmados em anos anteriores, mas que resultaram em receitas no ano base
2019), observou-se um total de 361 acordos, celebrados por 31 dos 128 respondentes. O
montante arrecadado por meio desses acordos em 2019 foi de cerca de R$ 40,1 milhdes
(TORKOMIAN et al., 2021).

Nesta mesma pesquisa, verificou-se que 30 respondentes (23,4% do total) reportaram a
existéncia de empresas spin-off operantes no ano base 2019. Em 2019, 22 respondentes
afirmaram que criaram 86 novas empresas spin-off. O total dessas empresas criadas até o fim
de 2019 (considerando todos os anos anteriores) foi de 246 casos (TORKOMIAN et al.,
2021).

Este estudo realizado pelo FORTEC demostra, claramente, que existe uma
heterogeneidade de amadurecimento dos NITs das Universidades brasileiras, muitos néo
possuem uma estrutura minima para que possam desenvolver as tarefas exigidas pela Lei de
Inovacdo Tecnologica, conforme exposto no seu artigo 16. Pelos numeros levantados na
referida pesquisa, percebe-se que muitas Universidades ainda ndo reconhecem as acdes de
interacdo universidade-empresa, bem como agles de transferéncias de tecnologias, como

relevantes nas metas de gestdo, uma vez que os valores de maior relevancia, sejam em
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numeros de protecdo da propriedade intelectual ou em recursos oriundos de licencas de
tecnologias, acabam sendo sustentados por um numero reduzido de ICTs que promovem esse
tipo de acdo. Percebeu-se pelas respostas dos respondentes a enquete que aqueles que
possuiam licenciamentos vigentes em 2020 eram, em geral, mais antigos, contavam com mais
colaboradores, haviam participado de mais tipos de treinamentos, eram associados a mais
redes e contavam com um estoque de propriedade intelectual significativamente maior o que
os demais (FORTEC, 2020).

Sabe-se que, desde a década de 1980, ja se percebia algumas iniciativas de criacao de
NITs no Brasil, como o caso do Grupo de Assessoria a0 Desenvolvimento de Inventos
(GADI), criado na USP em 1987 e do Escritorio de Transferéncia de Tecnologia (ETT),
criado na Unicamp em 1984. Na UFRGS, a iniciativa para criacdo do seu NIT foi em 1997,
com a criacdo do Escritério de Assessoria a Projetos. Nesta época, conforme levantamento
realizado e financiado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), apenas 14
Universidades brasileiras possuiam uma estrutura desse tipo em sua instituicdo, o que
demonstra que esse tema foi implementado tardiamente nas universidades, o que acarretou
nessa heterogeneidade de estagios de amadurecimento dos NITs brasileiros (SANTQOS, 2005).

Embora algumas universidades brasileiras ja contassem com suas instancias gestoras
de inovacdo antes da promulgacdo da Lei de Inovacdo Tecnoldgica, a Lei 10.973/2004,
revisada e aperfeicoada pela Lei 13.243/2016, foi a partir dela que os NIT passaram,
efetivamente, a ocupar um lugar no organograma das instituicdes, uma vez que essa legislacédo
tornou mandataria a existéncia de NIT para gerir a propriedade intelectual e a transferéncia de
tecnologias das ICT (Art. 16 das referidas legislacdes).

Este é 0 caso da UFRGS, que possui humeros expressivos de protecdo da propriedade
intelectual e estd entre as universidades que mais arrecada royalties sobre a comercializagdo
de seus ativos intangiveis. A exemplo disso, segundo dados coletados pela pesquisa FORTEC,
em 2020, os NITs respondentes (139) arrecadaram juntos, aproximadamente, R$ 16 milhdes
de reais, enquanto a UFRGS arrecadou, sozinha, em torno de R$ 800 mil reais em royalties
(FORTEC, 2020).

A vista disto, percebe-se os avancos que ja foram alcancados na legislacdo nacional,
embora ainda exista espago para implementacdo dos ajustes necessarios, conforme relatados
nesta secdo. De toda forma, podemos observar a relevancia da matéria para as relagdes de
interacdo universidade-empresa, principalmente quanto as defini¢Bes e possibilidades trazidas

pelo sistema de inovacdo que regulamentou o arcabouco legal da inovagdo brasileiro,
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tornando, seu conhecimento e aplicagdo, fundamental para a implementacdo adequada de
modelos de transferéncia de tecnologia que envolvam resultados de pesquisa alcangados por

universidades federais.
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3 “MODELOS” DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EM UNIVERSIDADES
PUBLICAS BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS

Este capitulo se dedica, primeiramente, a apresentar informacdes sobre a transferéncia
de tecnologias protegidas que foram desenvolvidas em ambientes universitarios, na percepcao
do modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em universidades. Para tanto, serd
descrito este modelo tradicional de transferéncia de tecnologia, apresentando agdes e estudos
discutidos na literatura sobre a transferéncia de tecnologia universitaria. Tais trabalhos
reportam as dificuldades deste processo, 0s avangos alcangados nas suas metodologias e seus
procedimentos. Da mesma forma, serdo abordadas questdes relacionadas as estruturas, fisicas
e intelectuais, necessarias para atender as demandas que envolvem as ac¢des de transferéncia
de tecnologia praticadas por Instituicbes Cientificas e Tecnoldgicas (ICTs), tanto nacionais
quanto internacionais.

Na sequéncia, sdo apresentados modelos de transferéncia de tecnologia adotados em
quatro universidades pesquisadas. Duas delas sdo estrangeiras, Universidade do Oeste da
Inglaterra (UK) e a Universidade da Georgia (USA), e outras duas nacionais, a Universidade
Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Vigosa. As universidades foram
selecionadas devido a sua expertise na area de inovacdo tecnoldgica e transferéncia de
tecnologia. Levou-se ainda em consideracdo a similaridade das pesquisas ali realizadas com
aquelas feitas na UFRGS, os resultados de pesquisas transferidos, os resultados nas acdes de
transferéncia de tecnologia de suas instituicdes, bem como o fato de possuirem alguma
relacdo de pesquisa ou parceria com a UFRGS, instituicdo objeto deste estudo. Segundo dados
levantados pelo Jornal da Universidade de S&o Paulo (ESCOBAR, 2019), ambas instituicoes
brasileiras estdo entre as 10 universidades com maior nimero de producédo cientifica e de
colaboragdo com empresas, 0 que as torna parte importante da producéo da ciéncia brasileira.

Junto as universidades estrangeiras foi aplicado um questionario (Apéndice A) para
compreender como é tratada a transferéncia de tecnologia naquelas institui¢cbes. Junto as
universidades brasileiras, além da aplicacdo do questionario, com pequenos ajustes adequados
a legislacdo nacional (Apéndice B), foi realizada uma entrevista com os representantes dos
NITs destas instituicbes. Buscou-se, com a aplicacdo do questionario e as entrevistas,
entender os mecanismos de transferéncia de tecnologia utilizados nestas instituicdes a fim de
servirem como fonte de informacdo e inspiragdo para a criacdo de um modelo de transferéncia

de tecnologia apropriado para a realidade da UFRGS.
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3.1 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

A transferéncia de tecnologia busca gerar resultados econémicos para o0s envolvidos na
sua transacdo e deve ter seu produto comercializado no mercado, concluindo o ciclo da
inovacdo. A literatura que versa sobre o processo de inovacdo tem enfatizado que a iniciativa
governamental de apoiar a transferéncia de tecnologia é crucial para facilitar o rapido avanco
do progresso tecnoldgico, assim como para aumentar a competitividade econémica nacional
(SANDIA, 2009).

A transferéncia de tecnologia compreende a transferéncia de conhecimento cientifico e
tecnologico, protegido ou ndo (no caso desta tese foca-se naquele protegido), desenvolvido
pelas ICTs para empresas, sejam publicas ou privada. A transferéncia de tecnologia entre
universidades e empresas pode ocorrer de diversas formas:

a) pela publicacdo de resultados de pesquisa em artigos, periddicos e livros cientificos;

b) pela pesquisa colaborativa com financiamento da empresa;

c) pela prestacdo de servicos técnicos especializados;

d) pela mobilidade de pesquisadores; por meio de parceria estratégica entre

universidade e empresa;

e) pela formalizagdo de licenciamentos e cessdes de resultados de pesquisas.

Na Figura 1 podemos observar as diversas formas possiveis de ocorrerem a

transferéncia de tecnologia entre as universidades e a empresas.

Figura 1 - Modos de transferéncia de tecnologia universidade-empresa
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Fonte: Sharma, Kumar e Lalande (2006, tradugéo nossa)
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Importante ressaltar que, considerando o objetivo deste trabalho, o estudo tera enfoque
nas relacbes em que estdo envolvidos o licenciamento e a venda (cessdo) de propriedade
intelectual gerada na universidade, incluindo a possibilidade de geracdo de novas empresas,
como spin-offs e startups.

Neste sentido, a base do estudo sera o modelo tradicional de transferéncia de
tecnologia nas universidades, conforme descritos por Bradleyet et al. (2013), Sharma, Kumar,
Lalande (2006), Chesbrough (2003) e Rogers et al. (2000).

Para Bradleyet et al. (2013), ndo ha um modelo geral que descreva com precisdo as
sutilezas de como o conhecimento e a tecnologia s&o transferidos na pratica. A literatura
existente esta repleta de representaces de modelos tradicionais do processo de transferéncia
de tecnologia, mas, na maioria das vezes, as propostas sdo simplificadas e restritas pela
suposicdo de um fluxo de conhecimento continuo. A medida que as universidades se tornam
mais empreendedoras, e incluem a transferéncia de tecnologia aos objetivos institucionais
juntamente com sua missdo tradicional de ensino, pesquisa e extensdo, ha uma necessidade de
desenvolver procedimentos de transferéncia de tecnologia que sejam mais precisos e realistas
aos casos concretos, devendo estar adequados as nuances da legislacdo e da situacdo pratica
na qual serdo aplicadas. Embora a adocdo do conceito de universidade empreendedora seja
encontrada em muitos paises, como na Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, entre outros,
no Brasil esta € uma realidade ainda distante nas nossas ICTs.

Na visdo de Bradleyet et al. (2013), o modelo tradicional de transferéncia de
tecnologia nas universidades € aquele apresentado na Figura 2, onde o pesquisador da
universidade faz a descoberta, divulga para o NIT da universidade, que faz a avaliagdo da
invencdo e decide se quer, ou ndo, patented-la. Se optar por ndo patentear, 0 processo encerra
nesta fase, se ndo, avanca para o passo 3, onde se providencia o depdsito da patente nos
Orgdos competentes, em nome da universidade. Uma vez depositada a patente, inicia a fase de
identificar as empresas ou empreendedores capazes de levar a tecnologia ao mercado. Quando
identificados potenciais interessados na tecnologia, parte-se para a fase de negociar o0s
detalhes do acordo de licenciamento, que versam sobre royalties, participacdo acionéria,
tempo de exploracdo, entre outros. Uma vez definidos os detalhes da exploracdo da
tecnologia, formaliza-se a licenca para exploracdo da patente que podera ser para empresas
existentes no mercado, que adaptam e usam a tecnologia, ou pode ser para empresas
nascentes, como spin-offs ou startups, que sdo criadas com o fim especifico de explorar esta

tecnologia.
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Figura 2 - Modelo tradicional de TT em Universidades
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Fonte: Bradleyet et al. (2013, traducdo nossa)

Nesta mesma linha de entendimento, Rogers et al. (2000) definem a transferéncia de
tecnologia como um estagio pela qual a informacdo baseada em pesquisa se transfere com
sucesso, de um individuo ou organizacdo para uma outra. Baseado nesta definicdo, a
transferéncia de tecnologia de uma universidade de pesquisa para uma empresa é um processo
gue consiste em varias etapas, assim como demonstrado na Figura 2 acima.

O modelo tradicional de transferéncia de tecnologia € amplamente difundido nas
instituicdes cientificas e tecnoldgicas (ICTs) tanto nacionais quanto internacionais. Esta é a
base do modelo utilizado por essas instituicdes quando buscam disponibilizar os resultados
protegidos de suas pesquisas para terceiros interessados. Percebe-se que as alteragOes
inseridas neste modelo tradicional se reportam as acOes realizadas por cada instituicdo nas
etapas ou fases que antecedem ou complementam cada um dos quadros descritos na Figura 2.
Nestes procedimentos € que estdo caraterizadas as modificagBGes entre os modelos utilizados
por cada universidade, objeto a ser aprofundado neste capitulo.

E importante ressaltar que para formalizar a transferéncia de tecnologia universitaria,
as instituicbes cientificas e tecnoldgicas (ICTs) necessitam executar as fases descritas na
Figura 2 acima. O diferencial de um modelo para outro esta na forma como cada instituicdo se
prepara para enfrentar as dificuldades e os gargalos que surgem neste processo.

Basicamente, o mecanismo da transferéncia de tecnologia, no modelo tradicional,
permite o transbordamento do conhecimento cientifico desenvolvido nas universidades para a
sociedade de duas maneiras, os fendmenos conhecidos como technology push e market pull,
onde o primeiro ocorre quando o conhecimento cientifico, que foi produzido de forma
auténoma pelos pesquisadores, é licenciada ou vendida (cessdo) para o setor privado, e a
segunda, € a transferéncia de tecnologia que resulta de uma necessidade das empresas levada

a academia para que os pesquisadores possam soluciona-la ISOHERRANEN; KESS, 2011).
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Com base na literatura pesquisada, as demandas sobre transferéncias de tecnologia na
forma de market pull ocorrem com maior fluidez, sendo um modelo que possui maior sinergia
com as necessidades pontuais do mercado, ja que a universidade é acionada para atender a
uma demanda especifica da empresa. Todavia, para que ocorra a sua formalizacdo, as
universidades necessitam estar estruturadas para receber as demandas apresentadas pelas
empresas, a fim de atender as expectativas de resultados da empresa e do mercado.

Por outro lado, o grande desafio apresentado para as universidades esta relacionado a
transferéncia de tecnologia no modelo technology push, onde os resultados de pesquisas séo
desenvolvidos de forma autbnoma pelos pesquisadores da universidade, por mera curiosidade
cientifica, sem uma empresa demandante.

Todavia, cabe elucidar os demais modelos de inovacdo aberta que envolvem as
universidades, como o Elo da Cadeia, onde, segundo Kline e Rosenberg (1986), a empresa é
colocada como protagonista do processo de inovagédo, realizando um conjunto de acdes
interdependentes e que se retroalimentam, tanto dentro da propria empresa, como nas relagdes
com os demais agentes de sua cadeia, como ICTs, fornecedores, consumidores finais, dentre
outros, sendo o ponto de relevancia deste modelo a existéncia de mudltiplas fontes
alimentadoras do processo de inovagdo, que tendem a transpor fronteiras entre elementos
como as areas de conhecimento, setores e atores econémicos.

Ainda, neste mesmo sentido, cabe referenciar o modelo da abordagem sistémica, que
considera a influéncia de diversos agentes e do contexto do local onde a inovacao ocorre. Ele
se apoia em uma concep¢do mais ampla e complexa do fenémeno da inovacéo, enfatizando a
influéncia simultanea de fatores organizacionais, institucionais e econdmicos nos processos de
geracdo, difusdo e uso de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (DE NEGRI; CAVALCANTE,
2013). A visdo sistémica do processo de inovacdo enfatiza a importancia da acdo coordenada
de diferentes atores, como universidades, empresas, instituicdes de pesquisa, instituicdes
financeiras, 6rgdos governamentais de politicas publicas para geragdo e difusdo de ciéncia,
tecnologia e inovagdo (RUFFONI; MELO; SPRICIGO, 2017).

Contudo, no Brasil, um dos fatores que dificulta a troca continuada de competéncias é
que as interacdes entre ICTs e empresas normalmente estdo mais pautadas no modelo linear
de inovagédo, no qual a ICT se posiciona extremamente como fornecedora de tecnologias,
presumindo que a inovacdo ird ocorrer a partir de etapas sucessivas na empresa, até a
comercializacdo e difusdo de um novo produto, processo ou servigo (SINISTERRA;
CORTES; CREPALDE, 2020). Sabe-se da importancia de um sistema onde a participacio
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dos pesquisadores das ICTs estdo ligados em todas as fases do processo de transferéncia de
tecnologia até a implementacdo da inovacdo pela empresa, interagindo durante todo o
processo da cadeia inovativa, e ndo apenas ancorado na légica do modelo linear de inovacao,
que, como foi visto, posiciona a ICT apenas como fornecedora de conhecimento e tecnologia,
no inicio da cadeia. Todavia, para elucidar o modelo que resulta em tecnologias de
titularidade exclusiva das ICTs, seguiremos como base do estudo o modelo linear, tendo em
vista que a intencdo desta tese € facilitar e agilizar o licenciamento e cesséo de tecnologias de
propriedade exclusiva da ICT, que hoje se encontram estacionadas em “prateleiras” das
universidades, como é o caso da UFRGS.

Neste cenario, o NIT possui um papel de suma importancia na tomada de decisdes e
deve estar preparado para cumprir com todas as etapas descritas no modelo tradicional de
transferéncia de tecnologia, iniciando no auxilio ao pesquisador sobre a invengdo, nos
procedimentos para receber as informacbes da invengdo, nas medidas de protecdo, na
prospeccdo de empresas e interessados, na negociacdo dos termos da licenga ou cesséo e na
formalidade do licenciamento (SANTOS, 2005; WARREN; HANKE; TROTZER, 2008;
SINISTERRA et al., 2021; HEINZL et al. 2013).

Como comentam Ferreira e Medeiros (2021), um dos principais objetivos do novo
Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (Lei 13.242/2016) é reforcar o papel do
Estado na area da inovagdo, pesquisa cientifica e tecnologica e reconhecer a
imprescindibilidade do setor privado, incluindo-o no raio de alcance das politicas pubicas.
Neste sentido, a Lei enfatiza a necessidade de buscar novas normas de desburocratizar as
possibilidades de interacdo entre os setores publico e privado, sendo, os NITs, peca
fundamental desta relacdo. Os NITs ganham relevancia no contexto da pesquisa tecnolégica e
de inovacdo, pois terdo atuacdo destacada nesse intercambio.

Os NITs, dentro da estrutura universitaria, sdo os 0rgaos responsaveis pela protecdo
dos direitos de propriedade intelectual gerados na instituicdo, bem como administrar 0s
pedidos de protecdo junto aos Orgdos de registro, nacionais e internacionais. Importante
reforcar que para os NITs, uma de suas metas principais é buscar e promover a transferéncia
destas tecnologias, permitindo que o conhecimento ultrapasse a fronteira universitaria e se
dissemine pela sociedade e traga resultado financeiro para a instituicdo, que podera se servir
de tais recursos para alimentar a propria atividade de pesquisa.

Embora a transferéncia de tecnologia possua um fluxo de tramitagcdo conhecido,

conforme mencionado por Bradleyet et al. (2013), Sharma, Kumar, Lalande (2006),
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Chesbrough (2003) e Rogers et al., (2000), este ndo representa, na pratica, todos os detalhes
que devem ser observados para que se alcance o éxito na missdo de transferir tecnologia
universitaria para empresas.

Portanto, para transferir uma tecnologia partimos do pressuposto da existéncia de uma
descoberta que seja passivel de protecdo, que desperte o interesse mercadoldgico de empresas
e que tenha possibilidade de ser comercializada.

Visto isto, torna-se necessario compreender quais as acfes e as caracteristicas que
compdem cada uma das fases descritas na Figura 2, e quais as medidas que podem ser
adotadas pelas universidades na adaptacdo deste modelo a sua realidade.

3.1.1 Etapas do modelo tradicional de transferéncia de tecnologia universitaria

A seguir, abordaremos cada uma das acOes definidas nas etapas do modelo tradicional
de transferéncia de tecnologia universitaria descrito por Bradleyet et al. (2013), e presentes na
Figura 2, na perspectiva de proteger os resultados das pesquisas realizadas nas universidades

em busca de licenciamentos e cessdes para exploracdo econémica.

3.1.1.1 Pesquisador reconhecendo que desenvolveu uma invengao

Trata-se de uma fase que traduz um reconhecimento do proprio pesquisador sobre algo
que foi desenvolvido na sua pesquisa e que possua caracteristicas de uma descoberta com
potencial inventivo. Todavia, na prética, esta percepcdo ndo é tdo simples de se adquirir,
tendo em vista que a novidade envolvida nesta descoberta deve possuir nivel internacional,
além de cumprir com os demais requisitos especificos previstos na Lei de Propriedade
Industrial (Lei 9.279/96), como atividade inventiva e aplicacdo industrial, para o caso de
patenteamento.

Ainda, analisando esta fase do modelo, percebe-se que existem passos anteriores a
ela que poderiam tornar o modelo mais apropriado para uma transferéncia de tecnologia,
como por exemplo, o pesquisador ser orientado para desenvolver sua pesquisa visando as
necessidades tecnoldgicas do mercado.

Nos modelos de inovagéo aberta, onde a aproximacao e as trocas de informacdes estéo
mais presentes entre as universidades e as empresas, a identificacdo das invencdes alcangadas

também ndo é uma tarefa simples de executar. Mesmo existindo um alinhamento prévio da
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pesquisa, desde o inicio da interacdo, o reconhecimento do potencial inovativo desses
resultados precisa de uma analise mais criteriosa que deve ser realizada por especialistas em
propriedade intelectual com conhecimento na area da tecnologia.

Alinhado a este entendimento, Sinisterra et al. (2021) reforcam que pesquisas mais
proximas das necessidades do mercado, com protétipos e provas de conceitos em escalas pré-
piloto e piloto realizadas, diminuem os riscos no desenvolvimento da tecnologia e aproxima
as empresas das universidades para uma formalizacdo de transferéncia de tecnologia, assim,
se 0 pesquisador avancar nos resultados de sua pesquisa, para fases mais proximas de
produtos mercadoldgicos, o proprio reconhecimento do potencial da sua invencdo se torna

uma tarefa mais acessivel.

3.1.1.2 Revelagéo da invengédo ao NIT

Buscar as informacdes corretas, junto aos pesquisadores, sobre dados da invencao é
uma tarefa que deve ser conduzida com cautela e paciéncia, pois o NIT esta lidando com um
bem intelectual que muitas vezes passou anos em sigilo e no controle rigido do pesquisador,
até que fossem revelados a alguém.

Nesse sentido, percebe-se que uma grande parte dos pesquisadores ficam receosos em
revelar “todos” os detalhes da invengdo para o agente do NIT, por isso, como reforca
Markman et al. (2008), ¢ imprescindivel que barreiras como falta de confianca, sigilo e
questdes de confidencialidade devam ser superadas para que se possa ter uma avaliacdo
realista e com vies de mercado sobre a inveng&o.

Ao encontro deste posicionamento, Heinzl et al. (2013) mencionam que 0 apoio
institucional nas a¢fes que envolvem a transferéncia de tecnologia traz um diferencial para a
instituicdo. A estruturacdo do NIT tem papel fundamental nesta relacdo, pois serd o
interlocutor direto para ouvir, assessorar e orientar 0s pesquisadores, portanto é fundamental
que estejam preparados para tratar dos assuntos relacionados a protecdo do conhecimento e
aos possiveis procedimentos que envolvem o processo de licenciamento ou cessdo dos bens
intangiveis.

Assim, pensando na criacdo da estrutura institucional para a transferéncia de
tecnologia, € importante possuir uma estratégia e uma missao institucional especificamente
sobre o tema e sobre as pesquisas realizadas na instituicdo. A pesquisa deve possuir um foco

tematico, conforme é implementada em centros de pesquisa, reunindo condi¢des de
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infraestrutura técnica, recursos e experiéncia para facilitar a acdo de transferéncia de
tecnologia. Além disso, € importante que a estratégia de pesquisa observe 0s equipamentos e
0S recursos que sdo necessarios para desenvolver resultados com potencial mercadologico,
pois € crucial que os resultados de P&D despertem interesse nas empresas, € isso se aplica em
orientar a pesquisa basica e aplicada, para a necessidade do mercado. Outro requisito é
possuir uma infraestrutura adequada para as pesquisas e para as acfes de transferéncia de
tecnologia, observando a qualificacdo das equipes de pesquisa e dos NITs, as questdes de
recursos financeiros e humanos e infraestrutura técnica. O capital humano, cientifico e
tecnoldgico € essencial para o aprimoramento do desempenho da transferéncia de tecnologia
das instituicdes de ensino. Um aspecto que deve ser observado é o desenvolvimento de um
projeto organizacional de pesquisa onde o foco seja a transferéncia de tecnologia, criando
equipes e estrutura de pesquisa, preferencialmente em tempo integral, ou ainda, disciplinar ou
interdisciplinar, com o viés mercadolégico. O pesquisador possui um papel fundamental para
a realizacdo da transferéncia de tecnologia, tendo em vista sua participagdo na criacdo da
invencado, no fornecimento de informacg6es para NIT e no suporte técnico quando do repasse
da tecnologia ao Licenciado (HEINZL et al., 2013).

3.1.1.3 NIT avalia e decide pela prote¢do ou ndo

A avaliacdo sobre as potencialidades das invencdes realizadas nos laboratorios da
Universidade deve ser realizada, preferencialmente, por pessoas que detenham experiéncia de
mercado para identificar a potencialidade das invenc¢des e decidir pela protecdo ou ndo. Este é
um passo importante para as estruturas universitarias ja que ao decidir pela protecdo, esta se
gerando um passivo institucional, uma vez que a manutencdo dos bens intangiveis protegidos
gera um custo fixo e crescente ao seu titular, considerando que, ao passar dos anos, a protecdo
dos ativos se torna mais custosa.

Como mecanismos de avaliacdo da invencdo é fundamental que ocorram anélises
técnicas-econémicas e de mercado sobre o potencial da tecnologia, que, conforme a Lei de
Inovacdo brasileira, € atribuicdo dos NITs. Para isso, 0s recursos humanos que atuam neste
setor das universidades necessitam de treinamento especializado para agugar estas percepcdes
e saber, com preciséo, localizar as informacdes corretas da potencialidade da tecnologia e sua
insercéo no mercado (SINISTERRA et al., 2021; HEINZL et al. 2013).
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3.1.1.4 Aplicacgéo da patente

Esta acdo tem relacdo com a protecdo do resultado da pesquisa realizada pela
Universidade. Identificar o escopo de protecdo da patente, definindo o campo de aplicacéo da
tecnologia e suas reivindicacdes € um dos pontos que chama muita atencdo na avaliagdo das
empresas diante de um possivel licenciamento. Definir questdes de protecdo nacional, com
possibilidade de estender a outros paises dentro dos prazos legais, sdo estratégias que devem
ser definidas no momento da protecdo da tecnologia, observando o potencial mercadoldgico
da tecnologia.

Segundo Lotufo (2009), a definicdo consistente de praticas e procedimentos
institucionais para a atuacdo dos NITs nas ICTs é um dos grandes entraves para a consecucao
do depdsito de patentes robustos e da elaboracdo de contratos de licenciamento pela
instituicdo. Uma questdo fundamental é a seguranca juridica dos acordos e contratos assinados
pelas ICTs, dado que os projetos de desenvolvimento envolvem vérias fases de
desenvolvimento, com risco inerente na sua execucao e na forma apropriada de proteger os
resultados da pesquisa.

Para as universidades, a redacdo de patentes nacionais ainda é o servico mais
contratado externamente, ou seja, terceirizada por mais de 35% dos 138 NITs que
responderam ao questionario FORTEC ano base 2020, mais uma vez, por conta da dificuldade
de internalizacdo desse servico, que € extremamente técnico e demanda o dominio das
diversas areas do conhecimento relacionadas as tecnologias desenvolvidas nas universidades a
serem protegidas.

O sistema de protecdo por patentes € essencial para setores industriais onde a
reproducdo de invencgdes por imitacdo é relativamente simples, como nas areas da quimica e
equipamentos eletromecanicos. Outra classificacdo importante é que, para inovagdo de
produto, os mecanismos de apropriagdo mais eficientes sé@o as patentes, enquanto para
processos, 0 mecanismo mais adequado, em geral e principalmente para as empresas, € 0
segredo industrial. O conhecimento tacito e codificavel disponivel influencia a possibilidade
de imitacdo, dado que ha maior facilidade na transmissao e no recebimento da informacéo. O
marco legal e outros aspectos relacionados ao sistema de propriedade industrial de um pais

também tém forte influéncia sobre o grau de protecéo de tecnologias (TEECE, 1986).
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3.1.1.5 Prospec¢do mercadologica de empresas e empreendedores

A prospeccdo mercadologica deve ser monitorada desde a fase inicial da pesquisa,
tendo em vista que direciona o resultado da pesquisa para potenciais empresas interessadas na
sua exploragéo.

Para Van Normam e Eisenkot (2017), quando se estd buscando uma empresa para
licenciar as tecnologias da universidade, € fundamental que os NITs ja conhecam potenciais
parcerias para que a relacdo seja frutifera, facilitando o contato e as apresentacfes das
tecnologias entre os empreendedores e 0s pesquisadores ou entre os profissionais de
desenvolvimento da industria e os pesquisadores. Os NITs podem preparar um Sumario
executivo sobre as tecnologias, em formato sucinto, mas que contenha todas as informacdes
relevantes da tecnologia e do mercado, que serviriam de subsidio para publicar listas de suas
tecnologias disponiveis ou enviar informagdes sobre novas tecnologias para empresas que se
enquadrem no perfil de potenciais licenciantes. E importante ressaltar que o Ssumario
executivo deve conter somente informacdes ndo confidenciais para evitar possiveis infracdes
por terceiros. O inventor deve buscar ter parceiros de pesquisa em empresas, entendendo
quais séo seus interesses e necessidades, fato que possibilita identificar tecnologias existentes
na universidade que atenderiam a sua demanda, criando uma potencial relagdo de
licenciamento.

Manter um registro e um gerenciamento sobre informacfes das empresas, seus
segmentos, interesses em inovagdo, nomes de contatos sdo procedimentos que facilitam uma
aproximagcéo. Existe a necessidade de priorizar o aspecto comercial da relagdo que engloba a
transferéncia de tecnologia (HEINZL et al., 2013)

Estas acOes sao fundamentais para que ocorra uma rede de contatos permanente entre
universidades e empresas, principalmente focadas em pessoas especificas com poder de
decisdo, pois facilitam o desenvolvimento das atividades de aproximagdo, apresentacao,
demonstracdo e formalizacdo no repasse das tecnologias alcancadas nos laboratérios das
universidades (PRADHAM, 2016; VAN NORMAM; EISENKOT, 2017).

Para Schaeffer, Ruffoni e Puffal (2015), prospectar empresas, independente do seu
tamanho, mas que atuem motivadas em aumentar sua habilidade de encontrar e absorver
tecnologias desenvolvidas pelas ICTs, é um fator relevante a ser buscado e aumenta as
chances de éxito nas relagOes de transferéncia de tecnologia.
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3.1.1.6 Negociacéo e acordo de licenciamento

As negociacOes sdo fases extremamente complexas entre as universidades e as
empresas, envolvendo longos periodos de reunides até que se chegue a um termo aceitavel por
todas as partes envolvidas. Algumas medidas simples para agilizar esta fase podem auxiliar na
transposicao desta barreira.

As universidades estdo, cada vez mais, utilizando portais de tecnologia para promover
suas invencOes e definir as regras para suas licencas e cessdes. Além disso, algumas
universidades estrangeiras comegaram a automatizar suas transagdes, principalmente com
uma negociacao prévia calcada no uso de Acordos de Transferéncia de Material, 0 que pode
exigir um tempo e esfor¢co maior no inicio da relacdo, mas notavelmente, esse esforgo facilita
as relacOes de transferéncia de tecnologia das Universidades, pois a empresa tem acesso
antecipado a tecnologia podendo realizar os testes necessarios para reconhecer o potencial da
mesma. Para Pradham (2016), o uso de sistemas de transa¢do automatizado tera seu uso cada
vez mais crescente nos proximos anos e incluird licenciamentos expressos, licenciamentos
rapidos e até mesmo, certos tipos de contratos de pesquisa patrocinados instantaneamente. O
aumento nas transacdes eletronicas serd impulsionado principalmente pela necessidade de
reduzir negociagfes demoradas para acordos que podem ser automatizados e pela necessidade
de melhorar o acesso as tecnologias universitarias (PRADHAM, 2016).

Embora se busque a agilidade nas negociacdes e nos detalhes do Acordo, deve-se levar
em conta as especificidades de cada tecnologia desenvolvida, portanto, os NITs devem
conhecer antecipadamente o risco percebido da tecnologia, 0s possiveis impactos ambientais a
serem causados, o estagio atual de desenvolvimento da invencdo, o custo projetado de trazer
um produto para o mercado, o tamanho do mercado potencial, a margem de lucro prevista, a
forca das reivindicacdes da patente, a legitimidade da patente, as perspectivas de pedidos de
patentes pendentes, custo estimado da pesquisa que levou a invencdo, o escopo da licenca
(por exemplo, exclusiva vs. ndo exclusiva, ambito geogréfico e campo de uso) e taxas reais
conhecidas para invencGes comparaveis. Um exemplo dessas situa¢@es especificas é que as
taxas de licenciamento inicial para startups tendem a ser mais baixas do que de outras
empresas ja constituidas, podendo até ser zero, quando a tecnologia esta em desenvolvimento
inicial, porque o potencial comercial é incerto e certamente sera necessario um investimento
significativo antes que a invencdo seja comercialmente viavel (VAN NORMAM;
EISENKOT, 2017).
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3.1.1.7 Licenca da tecnologia

A formalizacdo das licencas de tecnologias € um processo que necessita seguir 0S
tramites impostos pela legislacéo e pelos setores definidos nas universidades, o que pode se
tornar burocratico e demorado. No Brasil, para as universidades publicas, ainda temos
algumas exigéncias adicionais, quando falamos em licenciamento exclusivo da tecnologia, ja
que a Lei de Inovacdo (Lei 10.973/04) exige que clausulas de exclusividade devem ser
precedidas da publicacdo de extrato da oferta tecnoldgica em sitio eletrénico oficial da ICT.

Conforme podemos verificar na Figura 2, a participacdo da ICT ocorre até a etapa de
formalizacdo da licenca de uma tecnologia oriunda de pesquisa cientifica desenvolvida por
um pesquisador. Essa participacdo pode, ainda, se estender até a prestacdo de assisténcia
técnica pelo proprio pesquisador, para a implantacdo da tecnologia no ambiente industrial, de
acordo com as condicdes previstas no prdprio acordo de transferéncia de tecnologia. A partir
desse momento, a obrigagdo de tornar esses resultados transferidos em inovacdo, € totalmente
da empresa. Esse processo linear e sequencial, acaba ndo permitindo uma ajuda mais efetiva
da universidade nas dificuldades da empresa nesta tarefa.

Visto isso, a selecdo da empresa licenciada e as condi¢6es formalizadas na licenca sdo
questdes que exigem um estudo minucioso para apurar as reais condi¢cdes da empresa em
utilizar economicamente a tecnologia. Nesta fase do processo de transferéncia de tecnologia,
nas universidades puablicas a Procuradoria Juridica exige a apresentacdo de todos os
documentos relativos a legitimidade da empresa, inclusive apresentacdo de qualificacdo
técnica e qualificacdo econdmico-financeira, comprovando a capacidade da empresa em

explorar a tecnologia em questéo.

3.1.1.8 Publico-alvo: empresas existentes ou spin-offs/startups

As empresas receptoras das tecnologias desenvolvidas nas universidades necessitam
estar preparadas para a recepgao desse conhecimento, definindo previamente seus interesses e
formas para exploracdo do bem repassado. Portanto, definir o que se busca de conhecimento
cientifico e tecnoldgico para formalizar o objeto da transferéncia de tecnologia, estruturando a
capacidade de absorcdo e a utilizacdo da tecnologia sdo passos basicos que devem ser
realizados pelas empresas.
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Segundo Heinzl et al. (2013), os fatores relacionados ao ambiente e & transacao
repercutem diretamente na relacdo da transferéncia de tecnologia, podendo facilitar ou
prejudicar uma acdo desse tipo, por conseguinte, deve-se observar a dimenséo das condicdes
da transferéncia, no que tange aos custos, distdncia e tratamento de direitos sobre a
propriedade intelectual. O primeiro diz respeito aos custos financeiros do projeto da
tecnologia, normalmente arcados pela empresa, que devem ser vistos como investimento pelas
empresas receptoras. No entanto, algumas empresas relutam em investir em tais projetos de
pesquisa e inovacdo devido as incertezas de alcancar os resultados, do risco de alcangar um
retorno financeiro sobre o investimento e dos longos prazos para retorno do investimento.
Esses fatores devem ser alinhados e observados na busca da empresa receptora.

A distancia geogréafica também é um fator que deve ser observado para uma relacdo
mais proxima entre o fornecedor e receptor da tecnologia. Uma colaboragdo mais presente
entre os agentes é facilitada quando eles estdo geograficamente mais proximos um do outro.
Ainda, regras sobre os direitos de propriedade intelectual devem ser claras e devem atender
aos requisitos e necessidades da empresa para 0 Seu Uso € a0 mesmo tempo assegurar 0 USO
pela ICT para fins de ensino e pesquisa, preservando a confidencialidade das informacdes.

Quando o foco da licenca envolve uma startup ou spin-off, € importante estar ciente
das dificuldades que esta empresa nascente enfrentara, ainda mais que existe um
entendimento universal de que as invengdes universitarias estdo em estagio inicial da
tecnologia e precisam de desenvolvimento substancial para estarem prontas a entrarem no
mercado (NAG; GUPTA; TURO, 2020). Visto isso, se torna fundamental para o sucesso do
licenciamento adequar a negociagdo para esta realidade, ciente das limitagdes desse tipo de
empresa.

Neste sentido, as alteragbes propostas pela legislacdo brasileira na busca da
desburocratizacdo das interacdes universidade - empresa vdo exigir uma atuacdo mais
complexa dos NITs, em especial sob a ética juridica. O Decreto n. 9.283/18 determina, por
exemplo, em seu artigo 11, 8§1°, que o licenciamento de tecnologia podera ocorrer para uma
empresa que tenha em seu quadro societario a prépria ICT licenciante ou, até mesmo, ao
pesquisador publico da ICT. Essa possibilidade passa a depender das regras estipuladas pela
politica de inovacdo de cada ICT publica, mas é inequivocamente uma medida que busca
estimular a geracdo de startups e spin-offs, embora seja um desafio aos NITs e as

Procuradorias Federais determinar uma orientacdo que evite conflitos de interesses nestas
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relagcdes, sem prejudicar a iniciativa empreendedora que se busca estimular (FERREIRA,
MEDEIRQOS, 2021).

Geralmente os pesquisadores desconhecem o potencial de aplicabilidade de suas
invengdes, bem como os mecanismos de transferéncia existentes nas universidades, assim, os
NITs tém auxiliado aos pesquisadores na compreensao da relevancia de proteger os resultados
cientificos, dando um suporte necessario para a divulgacdo das patentes desenvolvidas no
ambito das universidades, assim como na criacdo de spin-offs académicas (SIEGEL;
VEUGELERS; WRIGHT, 2007).

3.1.2 Barreiras e solucdes descritas na literatura sobre a transferéncia de tecnologia

universitaria

Conforme constatado por Nag, Gupta e Turo, (2020), a transferéncia de tecnologias
desenvolvidas por universidades ndo era uma prioridade para as universidades e nédo era
levada em consideracdo em suas perspectivas estratégicas. Era considerada como um processo
natural de oferta de produto, sem grandes especificidades da relacdo que envolve esta préatica.
Esta percep¢do mudou, atualmente, muitas universidades listam a comercializagcdo de
tecnologia dentre suas 5 estratégias principais, o que despertou a necessidade de melhorias no
processo utilizado.

No Brasil, muitos dos avancos na legislacdo da area de transferéncia de tecnologia
universitaria foram alcancados devido ao acompanhamento das experiéncias internacionais.
Os Estados Unidos, frente a sua lideranga econdmica mundial, foi o primeiro pais a criar uma
estrutura juridica sobre a relacdo Universidade-Empresa, Propriedade Intelectual e
Transferéncia de Tecnologia, 0 Bayh-Dole Act, em 1980. O objetivo deste Ato foi regular e
normatizar todos os aspectos relacionados com a protecdo da propriedade intelectual e
comercializacdo dos resultados de pesquisa, no &mbito das instituicdes publicas de pesquisa e
das pequenas e médias empresas. Esta regulamentacdo, complementada com outras normas e
procedimentos, constituiu a base das melhores praticas adotadas por todas as instituicoes
norte-americanas de pesquisa para administrar, de forma eficaz e eficiente, a inovacdo
tecnologica derivada da cooperacdo entre instituicbes de ciéncia e tecnologia e as empresas
(SANTOS, 2005; SINISTERRRA et al., 2021).

Nos Estados Unidos, em 2018, mais de US$ 71 bilhdes de dodlares foram gastos em

pesquisas patrocinadas pelo governo federal em universidades. Aproximadamente US$ 2,94
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bilhdes foram as receitas geradas por licenciamento em 2018, apenas no processo de levar
invencdes académicas para 0 mercado. Incluindo os laboratorios federais, os EUA investem
mais de US$ 100 bilhdes a cada ano em financiamento de pesquisas, com um gasto
acumulado de mais de um trilhdo de ddlares nos ultimos 15 anos (NAG; GUPTA; TURO,
2020).

Analises dos dados da Association of University Technology Managers (AUTM)
demonstram a grande diversidade de ambientes em que os NITs das Universidades operam, o
que influencia muito na sua capacidade de atingir metas e objetivos pretendidos, ou seja, cada
situacdo é particular.

No Brasil, segundo Cheib et al. (2020), um dos principais gargalos identificados no
ambito da transferéncia de tecnologia em ICTs consiste na escassez de conhecimento técnico
necessario nas empresas para o desenvolvimento e escalonamento das tecnologias repassadas.

No mesmo sentido, Rapini et al. (2017) apontam que uma das dificuldades
identificadas na literatura, no que tange a cooperacao entre ICTs e empresas, se refere ao fator
humano, ou seja, a auséncia de pessoal qualificado em ambos os lados capazes de promover a
interacdo e de construirem uma linguagem em comum para o aproveitamento dos resultados
transferidos.

Schaeffer, Rufoni e Puffal (2015) destacam as diferencas no nivel de conhecimento
entre as pessoas da universidade e da empresa envolvidas na cooperacdo e na transferéncia.
Além desta dificuldade, citam ainda a elevada burocracia nas ICTs, o grau de incerteza dos
projetos e o direito relacionado a negociacdo da propriedade intelectual sobre os resultados da
pesquisa.

Os problemas para acelerar a transferéncia de tecnologia e conhecimento entre as
universidades e as empresas sao perceptiveis. Sabe-se que a demanda proposta pela indudstria
por conhecimento universitario e a capacidade de absorcéo da industria local, sdo, em geral,
baixos, ainda mais que grande parte da industria, principalmente as pequenas e médias
empresas, ndo percebem o valor que uma relagdo estreita entre universidade e empresa pode
agregar para seu crescimento econdmico. Para que sejam superados estes problemas sera
necessario motivar as duas comunidades a se conhecerem melhor. Um ndmero muito
significativo de académicos e pesquisadores ainda ndo reconhecem o seu papel nas atividades
de transferéncia de conhecimento, sentem que ha falta de incentivos para que possam se
envolver mais, necessitando de maiores orientacdes no desenvolvimento de melhores praticas

em parcerias e treinamento empresarial (HAGEN, 2008).
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Sinisterra et al. (2021) reconhecem que no Brasil se verificam casos de sucesso de
transferéncia de tecnologia universitaria gerando novos processos e produtos no mercado,
embora ainda em baixa escala quando comparado com paises desenvolvidos como os Estados
Unidos e alguns paises da Europa. Apontam uma falta de maturidade no processo de inovagdo
e atribuem este panorama a alguns gargalos e a burocracia, tais como, falta de experiéncia na
comercializacdo das tecnologias oriundas das universidades, bem como pela falta de uma
cultura empresarial. Ainda, salienta que os processos de transferéncia de tecnologia tém
sofrido uma evolugdo, onde os investidores receptores da tecnologia requerem uma
diminuigdo do risco atrelado a exploracdo da tecnologia, o que exige das Universidades um
resultado de pesquisa mais proximo do mercado, com protétipos e provas de conceito
realizadas, bem como andlises técnicas-econdmicas e de mercado sobre o potencial da
tecnologia.

A exemplo disto, mesmo diante dos problemas apontados por Sinisterra et al. (2021),
podemos observar os nimeros relatados por Torkomian et al. (2021), tendo como base os
dados levantados pela Pesquisa FORTEC junto as ICTs brasileiras, onde os contratos de
licenciamentos com recebimento de receitas aumentaram de 206, em 2016, para 361, em
2019. Nesta mesma seara, 0s valores arrecadados por royalties as ICTs também tiveram uma
alta neste periodo, de 17 milhGes, em 2016, para 40 milhdes, em 2019.

Para Pagani et al. (2016), os processos de transferéncia de tecnologia e interacdo entre
universidade e empresa, em paises em desenvolvimento, na sua grande maioria, resumem-se a
atividades baseadas na prestacdo de servigos. Este tipo de aproximacdo, que funciona ha
muito tempo e com éxito, pode ser aproveitado para consolidar o caminho e potencializar as
oportunidades no desenvolvimento de novas solugdes tecnoldgicas. Se as interagcBes que
ocorrem atualmente estdo mais focadas na prestacdo de servicos, deve-se realizar esta acdo
com eficiéncia, tornando o servico um diferencial de qualidade e gerando uma impressao
positiva no contratante, desmistificando as questdes envolvendo a demora na formalizacéo do
processo, a burocracia da contratagcdo e a qualidade do servico entregue, fazendo com que se
conquiste a confianga do parceiro, possibilitando novas a¢oes de aproximagdo em busca de
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras.

Warren, Hanke e Trotzer, (2008) realizaram um estudo junto a duzentas universidades
norte americanas, para verificar os resultados atingidos pelos NITs no licenciamento da
propriedade intelectual desenvolvida a partir das atividades de pesquisa de uma universidade.

Neste estudo ficou diagnosticado que a localizacdo da instituicdo ser proxima ou inserida em
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um ecossistema empreendedor e ter acesso disponivel a fundos de Venture Capital, sdo
fatores relevantes para a efetivacdo da transferéncia de tecnologia. Os investidores de capital
de risco irdo para onde tenham uma chance maior de obter retornos financeiros elevados, com
riscos mais baixos, buscando locais onde uma gama completa de infraestrutura e suporte em
conhecimento esteja disponivel para alimentar os novos empreendimentos. Observaram que
as prioridades entre os NITs mudam, o que indica que uniformizar as "melhores préaticas"
podem n&o ser apropriadas para todas as universidades, dado que seus NITs sdo encarregados
de diferentes missbes e diferentes ambientes. Com base nessas observacfes, a missao e o
meio ambiente sdo 0s dois principais motores de estratégias eficazes para a comercializacao
de tecnologia das universidades. A estratégia de transferéncia de tecnologia universitaria deve
ter um alinhamento claro com a missao institucional, tendo apoio dos niveis superiores da
administragéo da instituigcédo, alinhando as atividades dos NITs com os objetivos mais amplos
da instituicdo, que possam justificar o investimento de recursos necessarios para atingir os
retornos esperados. Definir as medidas de retorno é um fator importante no desenvolvimento
de uma estratégia bem alinhada, que podem focar no retorno financeiro a institui¢do, retornos
econdmicos para o Pais e/ou ampliar a qualidade de vida e os valores a toda sociedade.
Portanto, o ambiente em que a universidade estd localizada deve ser levado em consideracao
para estabelecer mecanismos que sejam mais adequados para alavancar as competéncias
especificas de uma instituicdo e os recursos que estdo prontamente disponiveis por ela
(ALBUQUERQUE et al., 2015; WARREN; HANKE; TROTZER, 2008).

Warren, Hanke e Trotzer, (2008), por meio desse estudo, identificaram acfes para
melhorar a ocorréncia e a eficiéncia do licenciamento, apoiando a economia local,
melhorando a taxa de sucesso para criagdo de startups e aplicando corretamente 0s recursos
financeiros em startups, tendo em vista que sdo limitados.

A primeira acdo seria quanto a consolidacdo de recursos, onde varias universidades
unem recursos para ofertar tecnologias para grandes empresas existentes e para startups
financiadas por Venture Capital. 1sso melhoraria as chances de transferéncia de tecnologia de
universidades localizadas em locais remotos, uma vez que a taxa de licenciamento destas esta
significativamente abaixo de outras universidades sediadas proximas a ecossistemas que
possuam apoio. Como muitas das universidades estdo preocupadas com o custo operacional
de seus NITs, o agrupamento dessas universidades, combinando suas atividades de
licenciamento em escritérios centrais aumentaria a chance de éxito na transferéncia das

tecnologias e reduziria os custos operacionais. Estas medidas facilitariam o acesso de
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licenciadores em potencial, pois teriam menos lugares para visitar e estabelecer
relacionamentos, podendo, inclusive, identificar uma combinacdo de tecnologias ou solucdes
tecnologicas aos interessados. Combinar recursos de licenciamento ajudaria nesse
“agrupamento de valor” de invengdes. Os escritorios, por estarem em maior contato com o
mercado receptor, ficariam mais preparados para aconselhar seus pesquisadores sobre quais
patentes sdo mais propensas a serem comercializadas e, assim, reduzir os custos de patentear
invencdes sem potencialidade. As tecnologias que sdo comercializadas para startups teriam
maior probabilidade de se tornarem investimentos futuros para empreendedores e fontes de
financiamento, ja que podem dispor dessas estruturas conjuntas.

Ainda, Warren, Hanke e Trotzer, (2008) propdem uma relacdo mais agil e préatica entre
as partes, removendo as barreiras para o0 corpo docente iniciar empresas em torno da
universidade e dos centros de pesquisa. Muitas vezes, 0os NITs exigem condi¢des multiplas e
irracionais para a tecnologia ser licenciada para startups. Alguns pontos que podem ser
barreiras para esse tipo de transferéncia de tecnologia seria:

a) reembolso imediato a universidade por todos os custos da patente e sua manutencao

futura;

b) apresentacdo de plano de negdcios completo a ser revisado pelo NIT;

c) insuficiéncia de capital proprio da empresa;

d) participacdo acionaria na nova empresa com possibilidade de compra pela

Universidade e royalties sobre vendas futuras;

e) dificuldades em alinhar o interesse da empresa com a necessidade de apoiar a

economia e agendas locais;

f) questdes financeiras.

Como comentam Sinisterra et al. (2021), os NITs estdo patenteando invencGes com
pouco estudo sobre o seu valor de mercado, o que faz com que a maioria das patentes acabem
ficando sem despertar o interesse pelas empresas e, consequentemente, sem aplicabilidade
comercial. Diante desta certeza, é imprescindivel facilitar o acesso de quem deseja exploréa-
las. Para isso ocorrer, de forma mais fluida, seria importante a Universidade oferecer
programas de treinamento para o corpo docente que deseja formar uma nova empresa a partir
de recursos limitados, sem o apoio de investidores e sem financiamento de capital.

Seguindo na linha de estudo de Warren, Hanke e Trotzer, (2008), desenvolver um
Portal de Conhecimento Dinamico na Internet, diferente dos portais estaticos que sao vistos

nas paginas web das universidades, onde sdo apresentadas suas tecnologias, facilitaria o
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acesso de empreendedores as universidades que estdo em regides que ndo possuem uma
infraestrutura empresarial forte. Por meio do Portal ocorreria uma aproximacdo das partes,
estabelecendo relacionamentos que podem ser criados e aprimorados por meio da aplicacédo
de diversos conhecimentos trazidos por cada um dos participantes deste Portal. O Portal seria
uma plataforma para que os participantes pudessem desencadear ideias e conceitos, em busca
de solucBes tecnoldgicas. Os buscadores de solucdes, neste caso, aqueles que desejam
estabelecer uma nova empresa, criam uma solicitacdo na web que € entdo respondida por
aqueles pesquisadores que detém conhecimento e experiéncia para atender a demanda. Os
especialistas ndo trabalham isoladamente respondendo a uma demanda especifica, eles
oferecem informacdes tacitas, acessando suas proprias redes de contato e avaliando as
possiveis transacdes, até consolidar na formalizacao da transferéncia de tecnologia pretendida.
No Brasil, um exemplo deste tipo de iniciativa foi a criacdo da Plataforma iTEC, uma
iniciativa do Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacbes (MCTI) e executada pela
Associacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI),
onde o objetivo era desenvolver a inovacdo aberta com transferéncia de tecnologia entre as
instituicOes de pesquisa e 0s setores empresariais, gerando novos negdcios, mas, infelizmente,
por falta de recursos financeiros e humanos ndo prosseguiu ativa.

A consolidagdo de esforgos entre universidades para alavancar a transferéncia de
tecnologia universitaria parece ser apropriada para a realidade em que o Brasil se encontra,
tendo em vista a distancia geografica que pode existir entre empresas e universidades com
interesses em comum, facilitando uma aproximacgéo entre as partes interessadas. Da mesma
forma, simplificar o acesso das tecnologias universitarias aos pesquisadores empreendedores
que buscam inovar é muito importante para a criagdo de novos negocios, tendo em vista a
relevancia do conhecimento técnico para o éxito das spin-offs e startups. Por fim, a tecnologia
para desenvolvimento de portal de conhecimento dindmico na internet, sugerida por Tottzer et
al. (2008), pode ser uma ferramenta interessante de ser reproduzida no Brasil, embora as
questdes de sigilo das informacGes dos projetos de pesquisa devam ser observadas com muita
cautela, para ndo incorrer em prejuizo para a protecdo de resultados futuros.

Alinhado com a possibilidade de realizar licenciamentos para a cria¢do de spin-offs, ja
que tém sido um dos principais modos de comercializacdo tecnoldgica realizadas pelos NITSs,
se faz necessério prever a formalizacdo de contratos de licenga de inovagéo tecnoldgica entre
a universidade, os empresarios, as empresas de capital de risco ou ainda, com empresas

existentes. Normalmente, spin-offs sdo criados com investimentos de capital de risco
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(MARKMAN et al., 2008). No entanto, as universidades que apoiam as spin-offs geralmente
carecem de recursos internos suficientes e, portanto, € necessario para elas terem parceiros
industriais que auxiliem no acesso a recursos que sdo considerados fundamentais para o
sucesso da exploragdo da tecnologia licenciada. Esses novos empreendimentos sao
conhecidos como spin-offs de joint venture, onde uma inovacdo tecnolodgica é atribuida a uma
empresa e a propriedade se torna conjunta da universidade e do parceiro industrial. E
necessario que as ICTs possuam uma politica clara para a criacdo de empresas spin-off por
pesquisadores, ja que muitos problemas ocorrem exatamente pela falta de diretrizes e de uma
orientacdo pratica do NIT na transferéncia de tecnologia para a criagdo de spin-off. Além
disso, as empresas spin-offs exigirdo uma forte infraestrutura de suporte que forneca uma
ampla gama de apoio as suas atividades de comercializacdo até que estejam estabelecidas no
mercado e que possam se manter financeiramente sozinhas (HEINZL et al., 2013).

Pradham (2016) comenta que € necessario que as universidades estabelecam
infraestrutura, instalagdes e recursos financeiros para serem oferecidas as spin-offs e startups
no seu desenvolvimento. Com um foco cada vez maior no empreendedorismo para
desenvolvimentos de empresas desse porte, as universidades, motivadas pela necessidade de
aprimorar o ecossistema de inovacdo local e buscar um impacto econémico, estdo criando
programas e infraestrutura para preencher as lacunas de que as empresas nascentes, como
startups, spin-offs, e pequenas e médias precisam, desde instalagbes até espaco e
financiamento, o que facilita a aproximacao entre estes agentes e resulta na formalizacéo da
transferéncia de tecnologia.

Seguindo o entendimento que a transferéncia de tecnologia para as startups pode ser
impactante para a economia, muitas universidades mantém fundos de capital semente e
fundos para empresas em estagio inicial. O acesso a financiamentos, 0 acesso a outros
empreendedores e 0 acesso a um ecossistema com outras startups e empresas semelhantes sao
fatores que influenciam a criagdo e as iniciativas de novas startups (NAG; GUPTA; TURO,
2020).

Como exemplo desta perspectiva trazida por Nag, Gupta e Turo, (2020), Pradham
(2016) e Markman et al. (2008), no Brasil, segundo pesquisa realizada pelo FORTEC, ja
anteriormente mencionada, tendo como base o0 ano de 2019, dos 128 respondentes, 22 ICTs
afirmaram que criaram 86 novas empresas spin-off em 2019, fato que demonstra que este tipo
de transferéncia de tecnologia esta sendo uma importante forma de levar o conhecimento
desenvolvido nas Universidades para a sociedade (TORKOMIAN et al. 2021).
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Nesta mesma linha, dados atualizados do FORTEC, tendo como base o ano de 2020,
demonstram que este tipo de iniciativa estd em crescimento, onde 139 NITs participaram da
pesquisa e informaram que foram criadas 130 novas empresas spin-offs neste ano, sendo
criadas por 31 ICTs (FORTEC, 2021).

Embora o nimero total de startups do mundo académico seja muito pequeno em
comparagdo com 0 numeros nacionais gerais de criacdo de empresas, 0 impacto desses
desdobramentos na economia é substancial. A Universidade de Stanford sozinha originou
gigantes como Google, Cisco e HP. As taxas de sobrevivéncia, os fundos arrecadados e o
momento certo para a venda/fusdo da empresa sdo maiores entre as startups quando a sua
base é constituida em universidades por ex-alunos e utilizam tecnologia licenciada pela
propria universidade (NAG; GUPTA; TURO, 2020).

Na mesma linha de entendimento, as universidades europeias adotaram uma visao e
um comportamento mais empreendedor (VAN NORMAM; EISENKOT, 2017; SINISTERRA
et al., 2021), tomando algumas medidas que fazem com que seja aprimorada a capacidade de
realizar negdcios mais significativos nas parcerias com a inddstria. Para isso, desenvolveram
uma infraestrutura mais apropriada, onde os NITs contem com uma equipe de interface de
negocios devidamente qualificada e experiente, e a instituicdo aprove politicas de apoio sobre
estratégias de licenciamento, protecédo de direitos de propriedade intelectual e incentivos para
encorajar académicos a depositarem patentes, como agfes estratégicas a uma contribuicdo
para a sociedade (HAGEN, 2008).

Segundo Hagen (2008), tem ocorrido um aumento crescente no numero de
universidades europeias que adotam essas medidas, principalmente na busca de gerar maior
prosperidade e/ou apoio & comunidade empresarial e a empregabilidade dos seus graduados.
Diante da melhora do setor industrial e na competitividade econdmica, alguns governos
europeus, especialmente o da Holanda e do Reino Unido, adotaram politicas para acelerar a
transferéncia de novas tecnologias da base cientifica nas universidades para o mercado,
incentivando a criagdo de empresas iniciantes, flexibilizando o uso de direitos de propriedade
intelectual, encorajando a criagdo de parques cientificos, incubadoras e, mais recentemente,
‘clusters’ de alta tecnologia de empresas proximas a campi universitarios, incentivando as
universidades a trabalhar em estreita colaboragdo com a comunidade de capital de risco.

Portanto, manter uma estrutura disponivel, como programas de financiamento,
estruturas intermedidrias de suporte, regulacdo e legislacdo, sdo primordiais para despertar o

interesse das partes envolvidas numa transferéncia de tecnologia. O financiamento publico é
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uma das formas de atrair as empresas para desenvolvimento de novos produtos e processos.
Instituicdes que fornecam servicos com valor agregado sdo 0s requisitos que as empresas
buscam nas intera¢Ges com as universidades. Questdes de regulacdo e legislacdo englobam as
regras praticadas no mercado de transferéncia de tecnologia e devem estar claras e aceitas
pelos envolvidos. A cultura da colaboracdo influencia o comportamento das empresas em
projetos de transferéncia de tecnologia e estd intimamente associada a confianca,
confidencialidade e reconhecimento intelectual. E fundamental que as empresas estejam
cientes dos beneficios potenciais ao embarcar em esforgos colaborativos de P&D e
transferéncia de tecnologia (HEINZL et al., 2013).

Para Heinzl et al. (2013), a estruturacdo de um modelo de transferéncia de tecnologia,
deve observar as especificadas de cada universidade, sendo fundamental criar estratégias de
parcerias por meio de redes de pesquisa com outras instituicdes da base cientifica, estabelecer
consarcios para construir uma melhor imagem de pesquisa, aumentar o financiamento de
pesquisa, criar estruturas interligadas para pesquisar equipes, grupos, centros, entre outros e
explorar os servicos de instituicdes intermediarias que possam facilitar a relacdo, como por
exemplo, agéncias de desenvolvimento regional, escritorios de patentes, agéncias de
consultoria de financiamento, entre outros agentes.

Importante mencionar que 0s centros de prova de conceito, onde se d& a demonstracéo
da possibilidade de validagdo de uma ideia (ou conceito), possuem as principais
responsabilidades de acelerar o processo de comercializacdo da inovagédo tecnolégica de uma
universidade. Com base nesta forma organizacional, o financiamento inicial para novas
pesquisas seria autossuficiente, e esta nova fase da pesquisa seria conduzida no laboratério da
universidade que produziu os resultados iniciais da pesquisa. Um centro de “Prova de
Conceito” dentro de wuniversidades que produzem tecnologias comercializaveis ¢
extremamente relevante para dar suporte a infraestrutura de apoio para o desenvolvimento e
comercializacdo da inovagdo, acelerando as possibilidades de tecnologias mais maduras,
facilitando as atividades dos NIT, das empresas e dos investidores e minimizando os riscos de
utilizacdo da tecnologia no mercado (MARKMAN et al., 2008; SINISTERRA et al., 2021)

Neste sentido, Milan (2006) chama a atencéo para a necessidade da criacdo de centros
de escalonamento de tecnologias ou centros de provas de conceito nas ICTs, que permitam
ndo s6 a formacao de recursos humanos em graduacao e pds-graduacdo em areas estratégicas,
mas que possam promover a apropriagdo de tecnologias oriundas das ICT pelo setor

empresarial. Locais com tal propdsito poderiam diminuir o risco, aumentar o valor e acelerar
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0 processo de licenciamento das invengOes das ICTs para 0 mercado, pois estariam mais
maduras a atrair o interesse do setor empresarial ou de investidores de risco.

Visto isto, buscando facilitar a identificacdo da percepcéo apresentada pelos autores
estudados neste capitulo, quanto aos gargalos e entraves que as universidades enfrentam
diante do processo da transferéncia de tecnologias protegidas em suas instituigdes, bem como
possiveis solucbes a serem adotadas para auxiliar na transposicdo dessas dificuldades, foi
desenvolvido um quadro informativo (Quadro 02) sobre as barreiras existentes e as acoes
facilitadoras no processo de licenciamento e cessdo de tecnologias oriundas de pesquisas em

universitarias.

Quadro 2 - Barreiras e facilitadores no processo da transferéncia de tecnologia

Autores Gargalos/barreiras Facilitadores

- Escassez de conhecimento técnico nas
empresas, Necessario para o
desenvolvimento e escalonamento das
tecnologias repassadas.

Cheib et al. (2020)

- Fator humano, ou seja, a auséncia de | - melhorar as relagoes universidade -
pessoal qualificado em ambos os lados empresa, j& que a incerteza técnica diminui a
- Capacidade de Absorcéo da Empresa medida que o produto se aproxima da etapa
de comercializagéo.

- melhorar a capacidade absortiva das
Rapini et al. (2017) universidades e empresas, com capital para
financiar o desenvolvimento dos produtos,
ampliar a infraestrutura e contratar méo de
obra qualificada.

- agregacdo dos canais de transferéncia de
informacg&o e conhecimento.

- Diferencas no nivel de conhecimento | - motivagdo para absorver informacoes

entre as pessoas da universidade e da | tecnoldgicas das ICTs

Schaeffer, Rufoni e | empresa envolvidas na cooperacéo;
Puffal (2015) - Elevada burocracia nas ICTs;

- Grau de incerteza dos projetos;

- Propriedade intelectual

- baixa demanda da industria por - equipe do NIT qualificada e com visdo de
conhecimento universitario; negocios.
- baixa capacidade de absor¢éo da - politicas de apoio sobre estratégias de
industria local licenciamento
- reconhecimento da importancia da - Incentivar protecdo de direitos de
relacdo entre universidade-empresa que | propriedade intelectual

Hagen (2008) podeAag_regar para o crescimento - criar e difundir uma cultu_ra insti:[uc!onal de
econdmico da sua empresa TT, reconhecendo a importancia dos
- falta de incentivos e orienta¢des aos envolvidos nesta misséo.
académicos para que possam se inserir - criacdo de parques cientificos, incubadoras

na pratica da TT, realizando melhores e ‘clusters’ de alta tecnologia de empresas
préticas de parcerias e treinamento
empresarial

- falta de maturidade no processo de | - criacdo de centros de provas de conceito.
Sinisterra et al. inovagdo

(2021) - burocracia
- falta de realizacdo de protétipos e
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Autores

Gargalos/barreiras

Facilitadores

provas de conceito em escalas pré-piloto

e piloto dos resultados
- analises técnicas-econdmicas e de
mercado sobre o potencial da tecnologia

Heinzl et al. (2013)

- apoio institucional

- adequar e orientar as pesquisas na
universidade

- NIT competente e preparado

- infraestrutura e recursos financeiros,
técnico e humanos para as pesquisas e para
0os NITs

- foco no licenciamento para a criagdo de
spin-offs de joint venture

- possuir registro e um gerenciamento sobre
informagdes das empresas

- projeto Organizacional de Pesquisa com
viés mercadoldgico

- apoio dos pesquisadores no
desenvolvimento de tecnologias apropriadas
- estruturas de Apoio para garantir uma
imagem de pesquisa confiavel

- clareza na Demanda industrial

- capacidade de absorcdo e capacidade de
comercializaco da tecnologia transferida

- ter a dimensdo das condigdes da
transferéncia para adequar ao modelo
proposto de TT

- identificar e dar fécil acesso a mecanismos
que facilitam o processo da transferéncia de
tecnologia

- apresentar as Condi¢fes da estrutura
disponivel, institucional e legal.

- observar as especificadas de cada
universidade

Markman et al.
(2008)

- transferéncia bidirecional de conhecimento
e experiéncia;

- Confianca e sigilo

- foco na criacdo de spin-offs apoiadas com
investimento de capital de risco.

- redes de inovacgdo aberta com viés de rede
de comercializacdo de tecnologias

— tecnologias mais maduras

Pagani et al. (2016)

- diferencial de qualidade e gerando uma
impressdo positiva no contratante

- confianga

- fidelizag80 nos servicos e pesquisas

- incertezas juridicas;

Schaeffer (2020) - legitimidade da TT frente a sociedade
- financiamento e estimulo do governo | - observar as diretrizes legais que permeiam
paraa TT aTT e inovacdo
- boas préticas - gestio  organizacional  (estrutura,
procedimentos e gestao financeira)
Santos (2005) - recursos humanos qualificados

- estratégia de negécios (relacionamentos,
redes, divulgagdes, resultados, avaliacdo de
desempenho)
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Autores

Gargalos/barreiras

Facilitadores

Warren, Hanke e
Trotzer (2008) e
Albuquerque et al.
(2015)

- diversidade de ambientes em que o0s
NITs das Universidades operam

- universidades geograficamente isoladas
possuem limitacbes de acesso de
empresas

- pouca infraestrutura de investimento

- definir as medidas de retorno
financeiro

- acesso a fundos de Venture Capital

- uniformizar as "melhores praticas"

- missdo e o meio ambiente sdo os dois
principais motores de estratégias paraa TT

- infraestrutura e suporte em conhecimento
disponivel

- consolidacdo de recursos entre varias
universidades combinando suas atividades
de licenciamento em escritérios centrais

- criagdo de NITs centrais

- centralizar e facilitar o acesso de potenciais
licenciadores as tecnologias

- aconselhar seus pesquisadores sobre quais
patentes sdo mais propensas a serem
comercializadas e focar nestas

- reduzir os custos de patentear invencdes
sem potencialidade

- relagdo mais agil e pratica entre as partes,
facilitando o acesso do corpo docente ao
licenciamento de tecnologias

- oferecer programas de treinamento para o
corpo docente que deseja formar uma nova
empresa

- Portal de Conhecimento Dindmico na
Internet/  Vitrines  Tecnoldgicas com
possibilidade de interacdo dos intressados
contribuindo para uma demanda epecifica

Pradham (2016)

- universidade devem disponibilizar
programa, infraestrutura, instalagdes e
recurso financeiro para preencher as lacunas
de que as empresas nascentes enfrentam

- sistemas de transacdo automatizado, com
licenciamentos expressos

Nag, Gupta e Turo
(2020)

- capital semente e fundos para empresas em
estagio nascente

- universidade financiar algumas das
startups com  recurso  proprio e
cofinanciamento com fundos de risco

- acesso a empreendedores e um ecossistema
com outras startups e empresas

- estabilidade dos NIT

- investimentos da universidade em pesquisa
- incentivar a participacdo de docentes como
empreendedores de statups

Van Normam e
Eisenkot (2017)

- prospeccdo e manutengdo de contato com
empresas

- divulgacdo de seu portfolio

- rede de contatos permanente

- feiras comerciais, ampla divulgacdo e
relagdo de contatos

- Detalhes da tecnologia para uma
negociacdo apropriada e fundamentada

Milan (2006)

- criagdo de centros de escalonamento de
tecnologias ou centros de provas de conceito
nas ICTs

- formacdo de recursos humanos

Fonte: Elaborado pelo autor
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A partir dos aspectos descritos acima e compilados no Quadro 2, foi realizada uma
pesquisa empirica, com aplicacdo de questionario, seguida de uma entrevista com gestores de
transferéncia de tecnologia de universidades estrangeiras e universidades federais brasileiras,
para investigar como esses gestores lidam com as questdes elencadas. O objetivo foi obter
subsidios para validar os principais pontos que devem ser contemplados no modelo adequado
a realidade da UFRGS, a ser aqui proposto. Os resultados desta pesquisa e 0s principais

aspectos das entrevistas sdo apresentados na se¢do 3.2 a seguir.

3.2 MODELOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UTILIZADOS POR
UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS E UNIVERIDADES BRASILEIRAS: CASOS
ILUSTRATIVOS

Nesta secdo, sdo analisados os modelos adotados por quatro universidades, a
University of the West of England, Univerity of Georgia, Universidade Federal de Minas
Gerais e Universidade Federal de Vicosa para execucdo das atividades de transferéncia de
tecnologias protegidas. Este levantamento foi realizado através das pesquisas realizadas nas
proprias universidades, tendo como pardmetro o modelo tradicional de transferéncia de
tecnologia em Universidades, descrito por Bradleyet et al. (2013), na Figura 2. Por meio da
aplicacdo dos questiondrios e realizagdo de entrevistas, foi possivel identificar como as
universidades estudadas seguem o fluxo do modelo tradicional de transferéncia de tecnologia
e como acrescentaram ou modificaram etapas neste mecanismo. Pelos relatos, sé&o
identificadas as adaptacdes que cada instituicdo realizou ao modelo tradicional, diante das
suas necessidades e realidades.

A escolha pelas duas universidades estrangeiras, University of the West of England —
UWE (Inglaterra) e Univerity of Georgia - UGA (USA), ocorreu pelo fato de as duas
instituicdes possuirem relagdes pré-existentes com a UFRGS, seja por cooperagfes para
desenvolvimento de projetos conjuntos ou por similaridade nas tecnologias desenvolvidas e
comercializadas por elas. Segundo dados da AUTM, a UGA® é uma das cinco universidades
norte americanas que mais lancaram produtos derivados de suas pesquisas no mercado, em
2020. A UWE* possui pesquisa de exceléncia que tem gerado beneficios reais na economia e

na sociedade com a transferéncia do conhecimento académico, conforme relatado na sua

3Site oficial da Univerity of Georgia contendo informagdes e dados sobre a instituicdo. https://news.uga.edu/uga-
number-2-autm-new-products-to-market/
4 Site oficial da University of the West of England. https://www.uwe.ac.uk/research/research-with-impact
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pagina institucional que apresenta o impacto das suas a¢des frente ao mercado e a sociedade.
A intencdo é demonstrar como a questdo da transferéncia de tecnologia nessas universidades
estdo consolidadas e formalizadas. A aplicacdo do questionario permitiu identificar como a
transferéncia de tecnologia é desenvolvida nestas instituicdes, pois tanto as universidades
inglesas, assim como outras da Europa, e as universidades dos Estados Unidos, sdo
referéncias de comercializacdo de tecnologia universitaria para os demais paises do mundo.

No Brasil, a escolha pela UFMG, para a entrevista e aplicacdo do questionario, se deu
pelo fato desta Universidade ser uma instituicdo publica federal, possuir larga experiéncia na
protecdo e no licenciamento de tecnologias protegidas e por ser reconhecida pelo seu caracter
inovador. Segundo dados levantados pelo FORTEC, a UFMG é a Universidade Federal com
maior desempenho em licenciamentos entre as Universidades Federais Brasileiras
(TORKOMIAN, 2021).

A escolha pela UFV, onde também foi realizada entrevista e aplicacdo de questionario,
foi motivada pelo fato desta universidade ser uma instituicdo publica federal, assim como a
UFRGS, e possuir larga experiéncia na protecao e no licenciamento de cultivares a produtores
rurais, cooperativas e usinas. A UFV ¢ a Universidade Federal que detém maior nimero de
cultivares protegidas no Brasil, sendo que suas protecOes sdo constantes e crescentes
(GALVAO et al., 2018). Visto isto, cabe esclarecer que a UFRGS detém um volume
expressivo de cultivares protegidas e licenciadas, sendo a comercializagcdo de cultivares o
maior caso de sucesso para UFRGS. Anualmente, sdo formalizados dezenas de contratos de
licenciamentos para produtores, empresas e cooperativas, do Brasil e do exterior. Assim,
analisar o modelo de transferéncia de tecnologia adotado pela UFV terd grande valia para
servir como subsidio ao modelo que sugerido a UFRGS, no capitulo seguinte.

Importante reforcar que o modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em
universidades, apresentado anteriormente, servira como base de referéncia para as acoes
tomadas pelas instituicbes aqui mencionadas, 0 que permitird obter parametros para uma
comparacgdo do que foi incluido e modificado no modelo tradicional, facilitando as sugestdes

a serem adotadas no modelo que sera sugerido a UFRGS.

3.2.1 University of the West of England (UWE)

Em resposta ao questionario, o representante do NIT da UWE relatou que a

transferéncia de tecnologias protegidas pela universidade, a partir da interagdo Universidade —
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Empresa, sdo importantes para a inovagdo e o desenvolvimento econémico do pais, sendo
crucial para alcancar o impacto da pesquisa universitaria. Alem disso, o governo do Reino
Unido reconhece a importancia dessa relagdo como um impulsionador econdmico.

A UWE possui uma politica de inovacédo relacionada a transferéncia de tecnologia,
que fica acessivel no site da instituicio®, onde apresenta diretrizes formalizadas para agGes de
protecdo do conhecimento gerada na instituicdo, de forma isolada ou em cooperacdo, bem
como as formas de transferéncia de tecnologia para instituicdes interessadas na propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia da instituicdo, estando disponivel nos seus canais de
comunicacéo oficiais. A Universidade autoriza a comercializa¢do dos ativos da UWE, sempre
sob orientacé@o do NIT e seguindo os procedimentos previamente definidos.

Existem regras e diretrizes sobre licenca das tecnologias para seus proprios criadores,
para empresas, para criacdo de spin-off e startups, inclusive com a participacdo da prépria
UWE, o que garante receitas para a UWE. O NIT é o representante legal dos interesses da
UWE, e em determinados casos, sera exigido a permissdo do Conselho e do representante
maximo da instituicdo para formalizar o negdcio, quando fogem dos modelos usuais, ou seja,
a negociacao sobre a forma que ocorrera o licenciamento é previamente definida e respeitada
pelo NIT e pelas partes interessadas.

O representante da UWE reportou dois casos que considerou de sucesso de
transferéncia de tecnologia. Um foi a licenca para criacdo da empresa spin-off da UWE Bristol
chamada de Nidor Diagnostics, baseada na tecnologia patenteada e no know-how
desenvolvido na UWE Bristol para melhorar o diagnéstico de doencas intestinais. O outro
caso, é referente a licenca sobre o instrumento musical vestivel mais avancado do mundo,
para criacdo, composi¢cdo e performance expressivas. Possui um potencial mercadologico
muito grande devido a ser uma tecnologia disruptiva e com potencial de novos usos. Ambas
tecnologias foram desenvolvidas nos laboratorios da UWE e protegidas pelo NIT, apos
avaliacdo de mercado.

Os tramites necessarios para formalizar o processo de licenciamento de tecnologias ou
de know-how as empresas interessadas ocorre caso a caso, cada um possui as suas
particularidades. De forma geral, as negociacGes sdo estabelecidas internamente e utilizam

conselhos externos para revisar e alterar os contratos.

% Site oficial da UWE para acesso a politica de inovacdo relacionada a transferéncia de tecnologia da instituic&o.
https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual -property
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Os modelos de transferéncia de tecnologia sdo variados, desde parcerias para
doutorado, parcerias de transferéncia de conhecimento e contratos de licenciamentos de
tecnologias protegidas, onde o conhecimento é transferido da universidade para a industria. O
modelo que mais se pratica é o de parcerias, pois a busca pela pesquisa aplicada a necessidade
da empresa gera melhores resultados. A UWE possui no seu site um suporte as empresas que
buscam parceria para transferéncia de conhecimento, que é um programa aplicado para todo o
Reino Unido. Este programa auxilia as empresas a melhorar a sua competitividade e a sua
produtividade. Neste programa é trabalhada a ambicdo e a visdo estratégica das empresas para
transformar seus negocios, e a UWE fornece o suporte pratico de pds-graduacdo,
conhecimento aplicado e experiéncia técnica para ajuda-las a atingir seus objetivos. Estes
mecanismos s&o acessados e formalizados pelo site da universidade.®

A UWE possui uma pessoa do NIT que esta sempre em contato com o pesquisador
principal quando surgem os primeiros resultados da pesquisa com potenciais mercadologicos.
O proprio pesquisador comunica ao NIT, por meio de formulario. O processo é demonstrado
aos interessados por meio de um arquivo em pdf denominado Rotas de impacto de
propriedade intelectual decorrente da UWE Bristol Research que fica disponivel no site da
universidade’.

Segundo o respondente, a maior dificuldade para formalizar os contratos de
transferéncia de tecnologia ndo é o processo em si, mas sim encontrar equipes de
pesquisadores com tempo académico livre para se dedicar ao trabalho com as empresas.

A UWE possui politica institucional para criacdo de spin-off/spin-out, que faz parte da
politica de PI da instituicdo. No entanto, existe uma preferéncia institucional pela licenga de
tecnologias para empresas externas ao invés de licenciar para criagdo de spin-off/spin-out,
pois o retorno € mais rapido e simples. Assim, para uma tecnologia com potencial exploravel,
a abordagem principal é encontrar uma empresa externa para licenciar a tecnologia.

O objetivo da UWE ¢é construir relacionamentos frutiferos e duraveis que séo
provavelmente o fator mais importante para uma transferéncia de tecnologia bem-sucedida.

Como estratégia de aproximacdo da UWE com empresas € utilizada uma pesquisa de
mercado. Recentemente estdo participando de um esquema desenvolvido pelo governo do

Reino Unido chamado de “Inovagdo para Comercializagdo de Pesquisa Universitaria”, que ¢

® Site institucional da UWE para conectar demandas das empresas com as competéncias de servigos e pesquisa
da universidade. https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/knowledge-
transfer-partnerships

" Tramites e formularios para protecdo de resultados de pesquisa a serem encaminhados pelos pesquisadores ao
NIT. https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual-property
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um programa de descoberta de mercados e clientes, usando metodologia de startup enxuta e
financiada pela Innovate UK.2 Percebe-se que existe um apoio governamental forte para estas
acoes de comercializacdo de tecnologias desenvolvidas em universidades.

Em geral, o NIT é responsavel pelo processo de TT na sua integra e trabalha com
académicos seniores. Conta com auxilio de Pro-reitores de pesquisa para garantir o
compromisso do pesquisador académico. Em suma, o NIT acompanha todas as acdes de
pesquisa que sdo desenvolvidas na universidade e que possam despertar interesse econdmico
as empresas, tendo um papel proativo na identificacdo dos resultados, definicdo quanto a
protecdo do intangivel, prospeccdo de empresas e formalizacdo dos processos de aproximagao
e transferéncia de tecnologia.

O controle sobre o0 uso dos resultados de pesquisa pela empresa parceira é regulado via
contrato. As vezes, sdo incluidas clausulas que excluem determinados usos, por exemplo, para
ndo serem usados na industria do fumo ou na industria de defesa. Além disso, muitos dos
contratos da UWE incluem uma clausula de “direito de auditoria”, 0 que acaba reportando o
uso ao controle dos seus autores.

Em sintese, 0 modelo de transferéncia de tecnologia universitaria apropriado para a
realidade da UWE foca na identificacdo dos ativos de propriedade intelectual, trabalha
préximo a equipe académica e fortalece a avaliacdo da Pl com protecdo de patente, quando

necessario.

3.2.2 University of Georgia (UGA)

Em resposta ao questionario, o representante do NIT da University of Georgia,
localizada no estado da Gedrgia, nos Estados Unidos da América, apresentou a Visdo
institucional sobre o papel da Universidade no sistema de transferéncia de tecnologia de
resultados de pesquisas desenvolvidas no ambiente universitario. Ele reconhece que a
transferéncia de tecnologias protegidas ou de know-how séo importantes para a inovagéo e o
desenvolvimento econémico do seu Pais, pois a inovagdo garante maior competitividade,
maior oportunidade de negocios e, portanto, mais empregos e aumento da atividade

econdmica.

8 Trata-se de uma plataforma desenvolvida pelo governo do Reino Unido para aproximar universdades e
empresas na busca da inovacéo, tendo como base da negociacdo a comercializagdo de Pesquisas Universitarias.
https://warwick.ac.uk/services/innovations/midlandsicure/
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A UGA possui uma politica de inovacéo relacionada a transferéncia de tecnologia, que
reforca suas origens como uma instituicdao agraria. Nesta politica se reforca a possibilidade de
disponibilizar suas descobertas de pesquisa para atender ao beneficio publico. O esforgo
realizado pelo pesquisador responsavel pelos resultados é reconhecido, tanto moral quanto
financeiramente. Este esfor¢co inclui diligentemente a identificacdo e comercializacido de
propriedade intelectual derivada da pesquisa da UGA. Os objetivos sdo apoiar, facilitar e
recompensar os inventores da UGA e trabalhar de forma flexivel com a industria para levar a
PI derivada da universidade para 0 mercado em tempo habil. A instituicdo esta orgulhosa dos
sucessos da UGA nesta area, incluindo a classificagdo perene da universidade no topo ou
perto do topo das principais métricas de comercializacdo de tecnologia por instituicdes
académicas, principalmente o nimero de produtos baseados em pesquisas universitarias que
entram no mercado anualmente.

A UGA atua na transferéncia de tecnologia desde a década de 1980 e possui mais de
1.000 contratos de licenca ativos. Até o momento, existem cerca de 800 a 900 produtos no
mercado originados de pesquisas da UGA. Existem varios casos de sucesso. O mais recente é
0 da Avigenics, uma startup da UGA, na area da biotecnologia, que desenvolve proteinas
terapéuticas para oncologia, doencas infecciosas e doencas autoimunes, e foi vendida por US$
8,4 bilhdes.

Os tramites para formalizar o processo de licenciamento de tecnologias sdo
simplificados, o Unico requisito é que sejam assinadas as licengas pelo Vice-Presidente (VP)
de Pesquisa ou pelo Diretor de Transferéncia de Tecnologia. Ndo ha burocracia;
simplificaram ao méximo o processo interno para a formalizagdo dos licenciamentos.
Geralmente, as licencas sdo assinadas no mesmo dia em que sdo impressas. Isto é possivel
pelo fato das tecnologias da UGA estarem sob responsabilidade e dominio da Fundacdo da
UGA, minimizando responsabilidades a universidade e tornando a pratica profissional com
um viés totalmente comercial e econémico.

Essencialmente, o0 modelo de transferéncia de tecnologia adotado na UGA tem como
regra avaliar as demandas trazidas pelos pesquisadores, quanto a capacidade de protecdo da
invencao (por exemplo, patenteabilidade) e seu potencial comercial. Se uma tecnologia pode
ser protegida e tem um potencial comercial consideravel, é solicitada a protecdo da
Propriedade Intelectual e inicia os contatos para a comercializacdo da tecnologia para
empresas que possam estar interessadas na invenc¢do. O marketing pode ser passivo, por meio

de sites e redes sociais, ou ativo, por meio de mala direta, reunides profissionais, contatos
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diretos, etc. Atualmente, ndo sdo mais utilizados o sistema de ligacGes telefonicas como
estratégia de marketing. Caso uma empresa deseje licenciar uma tecnologia, as partes
negociam os termos financeiros e de responsabilidades do licenciado, basicamente sdo esses
termos que sdo discutidos. Assim que as negociac@es forem concluidas, a licenca é executada.
A UGA executa, em média, entre 145 e 205 licencgas por ano.

N&o existe uma pessoa que acompanhe a pesquisa, ndo no estagio de desenvolvimento
de laboratdrio. Isso seria impraticavel, pois a UGA possui milhares de programas de pesquisa
em funcionamento. Além disso, muitas vezes, a invencdo é uma consequéncia acidental da
pesquisa: a maioria dos programas de pesquisa comega sem a intencdo de inventar e ndo se
sabe de antemdo que uma invencéo sera desenvolvida. Apenas alguns programas de pesquisa
especificos comecam com a intencdo de inventar (por exemplo, cultivares de plantas). Esta
cultura de alcangar resultados com potencial de mercado ja esta enraizada nos pesquisadores
da UGA, ao menor sinal desta potencialidade, ja reportam ao NIT. No entanto, no NIT da
UGA, existe um oficial de conformidade que trabalha em estreita colaboragdo com o gerente
de licenciamento para monitorar a adesdo do licenciado as clausulas de responsabilidade,
pagamento e relatorios no contrato de licenca (esta € uma atividade pos-licenca).

N&do h& obstaculos internos para executar um acordo tipico de licenciamento, os
procedimentos j& estdo bem consolidados na instituicdo. Um acordo atipico pode exigir a
aprovacdo previa do departamento juridico, mas isso é muito raro, pois os modelos seguem
um padrdo e ficam disponiveis ao publico. Segundo o representante da Universidade, do
ponto de vista do mercado, a maior dificuldade e obstaculos para a transferéncia de tecnologia
é identificar licenciados e os contatos certos dentro de uma empresa. Esses pontos tendem a
ser os maiores desafios.

A UGA possui uma politica especifica sobre criacdo de spin-offs / startups
envolvendo tecnologias desenvolvidas na propria Universidade, inclusive a que trata sobre
situaces envolvendo possiveis conflitos de interesses®.

Né&o existe um controle sobre a relacdo de pesquisadores/professores na criagdo de ou
startups, também ndo h& uma proibicdo, a menos que haja um conflito de interesses
identificado ou um impedimento legal, o que € muito raro. As diretrizes impostas na politica

de spin-offs e startup devem ser observadas, o controle fica relacionado ao monitoramento

9 Politica da UGA sobre criagdo de spin-offs/startups e sobre possiveis conflitos de interesses envolvendo
pesquisadores da universidade. Disponivel em: https://research.uga.edu/coi/startup-guidance/
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dos casos de conflitos de interesse e responsabilidades. O pipeline de SUBD (Startup
Business Development) envolve cerca de 20 a 50 novas empresas por ano.

A UGA mantém uma constante aproximagao com as empresas, basicamente faz essas
aproximag0es por meio de sites, redes sociais, mala direta, reunides profissionais, contatos
diretos, o que possibilita aproveitar, rapidamente, as oportunidades que venham a surgir. E
muito comum as empresas participarem de encontros cientificos organizados pela
Universidade, assim existe a oportunidade de discutir interesses das empresas diretamente
com os pesquisadores, possibilitando adaptacdes das tecnologias a necessidade apresentada.

O papel de cada parte no processo de transferéncia de tecnologia é bem especifico. O
pesquisador tem a responsabilidade de criar e fornecer informacdes técnicas para o NIT e para
o0 Licenciado. A equipe do NIT deve avaliar e criar as melhores formas de protecdo para as
tecnologias, sendo responsavel pela comercializacdo e pela identificacdo da melhor empresa a
licenciar as tecnologias, devendo monitorar as licengas concedidas para verificar se as
responsabilidades e obriga¢tes da empresa (Licenciada) estdo sendo cumpridas. A empresa
deve desenvolver e vender os produtos, deve relatar ao NIT sobre essas atividades, pagar
royalties e demais taxas previstas no contrato.

Conforme o respondente, ndo é considerado que uma etapa seja mais importante do
gue as outras num modelo de transferéncia de tecnologia apropriado, pois se uma etapa nao
for executada corretamente, sem a devida atencdo, todo o processo serd interrompido como
consequéncia. No entanto, as atividades que merecem uma atencdo especial sdo: criar a
cultura nos pesquisadores sobre a importancia do tema e a relevancia de proteger seus
inventos para servirem de subsidios para uma possivel transferéncia; solicitar divulgagdes de
invencdes sobre os resultados das pesquisas; e formar parcerias internas, que sdo as atividades
mais importantes para a execucdo de um NIT. Assinala, que com isso, 0 restante acontece
naturalmente. N&o ha transferéncia de tecnologia se os pesquisadores ndo colaborarem com o

NIT e divulgarem as suas invengoes.

3.2.3 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Em conversa com a coordenadora executiva da Coordenadoria de Transferéncia e
Inovacdo Tecnoldgica (CTIT), que é o NIT da UFMG, o questionério foi aplicado e os pontos
que ndo ficaram claros foram esclarecidos na conversa, o que enriqueceu e trouxe detalhes

sobre o funcionamento interno do NIT.
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De acordo com a Coordenadora, na UFMG, ndo ha duvida de que a transferéncia de
tecnologias protegidas, desenvolvidas por universidades, € extremamente relevante para a
inovacao e o desenvolvimento econdmico do Brasil, inclusive, pelo contexto em que o Brasil
se insere, onde existe uma concentracdo de resultados de pesquisa e desenvolvimento nas
instituicdes publicas de pesquisa (ICTs). Ainda segundo ela, essa propriedade intelectual
materializa uma competéncia da universidade, um capital intelectual que foi criado pelas
instituicdes ao longo dos anos, em areas tecnologicas estratégicas. Esses ativos possuem valor
econdmico e juridico que pode, e deve, ser colocado a disposicdo do setor privado e do setor
publico. A exemplo do setor publico seriam instituicdes como a FIOCRUZ e a FUNED, do
Estado de Minas Gerais, que possuem unidades produtiva capazes de tornar essas invengoes
em novas soluc@es inseridas no mercado, ajudando na competitividade das empresas. Assim,
pela caracteristica da concentracdo desses resultados nas ICTs, e pensando no contexto do
Sistema Nacional Brasileiro, o potencial dessa geracdo de negdcios de base tecnoldgica, a
partir dessas tecnologias e invencdes, possui um viés de politica publica para o Brasil, muito
mais do que vieés juridico.

A politica de inovacdo da UFMG trata da questdo da transferéncia de tecnologia no
sentido lato senso, tanto sobre transferéncia de know-how, cesséo e licenciamento de
tecnologias, ou seja, aquilo que faz parte do género transferéncia. Dentro da politica de
inovacdo da UFMG, o assunto foi discutido e inserido na forma de estratégia institucional,
que foi chamada como uma linguagem policy. O tema da transferéncia de tecnologia foi
inserido nas diretrizes da politica, de forma ampla e geral, facilitando as discussdes e
possibilitando a sua construcdo por meio de diversos instrumentos normativos adicionais.

A Coordenadora esclarece que a questdo da TT aparece do ponto de vista estratégico
nas diretrizes da UFMG, que atualmente esta passando por uma reformulacéo, pois havia sido
aprovado em 2018. As praticas e 0s casos que ocorreram até a data da entrevista, servirdo para
aperfeicoar a redacdo destas diretrizes e serdo incorporadas neste novo documento, tornando-
0 mais robusto e atualizado, mas evitando o engessamento formal das questdes sobre a
transferéncia de tecnologia. O Marco legal vai exigir algumas questdes que estdo sendo
trazidas nesta documentacdo mais recente, como por exemplo, quem sera a pessoa/instancia
que aprova se o0 licenciamento sera com ou sem exclusividade. A instituicdo tera um
regramento para definir qual a instdncia que tera a delegacdo de poderes para tratar deste
assunto. Outro ponto sensivel é como ira ocorrer a transferéncia de tecnologia para empresas

gue possuem o pesquisador na sociedade. Qual a instancia que vai cuidar deste tema? Embora
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existam esses regramentos, a ideia da UFMG é dar flexibilidade para analise de casos
especificos, ou seja, nem tudo devera estar regulamentado formalmente nas politicas
institucionais.

As bases de negociacdo nos contratos de transferéncia de tecnologia séo tratadas
conforme as rotinas do CTIT, que é o NIT da UFMG, seguindo as boas praticas que foram
construidas ao longo do tempo, em relacdo ao tema. Os manuais que foram construidos pela
UFMG auxiliam nas formas de interfaces de aproximacéo, licenciamentos e formas de
transferéncia de tecnologia, modelos de remuneragdo em contratos de transferéncia que vao
desde royalties até participacdo em usufruto na empresa, mas ndo com viés de regramento,
mas sim, como diretrizes e estratégias. Essas acdes sao delegadas ao NIT, que é acompanhado
por uma camara da CTIT, constituida por um colegiado, que avalia a decisdo do gestor do
NIT, mas sem impor regras que limitem a negociagéo.

A UFMG ja realizou diversos casos de transferéncia de tecnologia, e adquiriu
maturidade por meio das experiéncias vividas. Houve um caso em que uma empresa
formalizou um licenciamento com exclusividade sobre uma tecnologia na area da saude, com
potencial para diversas areas de aplicacdo, como hipertenséo, obesidade, calvicie e disfungéo
sexual masculina, mas ndo foi especificado no contrato de licenciamento a definicdo de
escopo para a exploracdo, o que permitiu que o licenciado tivesse exclusividade de exploracdo
em todas as potencialidades da tecnologia. Infelizmente, a empresa s6 conseguiu explorar a
tecnologia na area relacionada a hipertensdo, ndao alcangando condicdes de desenvolver os
testes para as demais areas, mesmo assim, ndo renunciou ao seu direito, o que acabou
prejudicando o langcamento dessa tecnologia nas demais &reas de aplicagdo. Com este caso, 0
aprendizado nunca foi esquecido. Hoje, a UFMG tem como regra definir, com muita clareza e
objetividade, o escopo de exploragdo da tecnologia pela empresa, independente do
licenciamento ser exclusivo, ndo exclusivo ou fruto de um Acordo de Parceria.

Outro ponto sensivel, que foi identificado com a execucdo dos contratos de
licenciamentos, é o prazo dos licenciamentos, ndo apenas relativo a exploragdo, mas quanto as
etapas de avangos no desenvolvimento da tecnologia. Um exemplo disso, seria as tecnologias
da area da saude, onde se faz necessario alcancar a aprovacao de marcos regulatérios durante
0 seu desenvolvimento, como ensaios pré-clinicos, clinicos, entre outros. Nestes casos, €
importante prever no contrato o cumprimento destas etapas em prazos definidos, pois permite

um acompanhamento mais proximo das acGes que a empresa estd realizando no
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desenvolvimento da tecnologia, bem como avaliar se o licenciamento esta seguindo o0s
padrdes desejados.

Ainda, neste mesmo sentido, em outro caso mais recente de licenciamento com
exclusividade na exploracdo da tecnologia, a empresa desenvolveu ajustes na tecnologia
transferida pela UFMG, o que possibilitou alcancar duas novas patentes, com duas novas
aplicacdes. Em uma delas, ocorreu a participacdo da empresa e da UFMG, na area de
glaucoma, o que gerou a protecdo desse resultado de forma compartilhada. Na outra patente,
como a invencado foi realizada apenas pela empresa, voltada para a area pulmonar, gerou-se
um impasse de quem seria a titularidade desta invengdo. No contrato de licenciamento estava
previsto que qualquer novo desenvolvimento sobre a patente original da UFMG ocorreria uma
cotitularidade destes resultados entre as partes envolvidas, o que gerou muitos impasses com a
empresa. Mas como estava previsto no contrato, foi resolvido. Este fato resultou na reviséo do
modelo de contrato de licenciamento da UFMG.

Hoje, situagOes similares a esta, ndo necessariamente geram uma cotitularidade sobre a
nova patente, a ndo ser que a UFMG realmente tenha contribuido no desenvolvimento,
juntamente com a empresa. De toda forma, visando reconhecer que a tecnologia licenciada
pela UFMG teve papel fundamental no alcance destes novos resultados, a solugdo encontrada
pela UFMG foi que, nesses casos, a nova patente serd de titularidade somente da empresa,
tendo em vista que alcangou o resultado de forma isolada. Todavia, considerando que 0s
avancos alcancados pela empresa se sustentaram na patente que foi licenciada pela UFMG, a
empresa pagara royalties sobre aquilo que a nova patente acessar de conhecimento da patente
licenciada.

A Coordenadora frisou que a formalizagdo do processo de licenciamento de
tecnologias as empresas interessadas é competéncia da CTIT, obviamente que negociacdes de
aproximacdo podem ocorrer por vias difusas para a universidade, mas a CTIT € o local, a
base, onde se desenvolve todo o procedimento. Ali é negociado os termos da licenga, onde é
feita a abertura do processo, a elaboracdo do contrato, a instru¢do do processo administrativo
e 0 encaminhamento a Procuradoria Federal. O diretor da CTIT possui delegacdo de
competéncia da reitoria para praticar todos esses atos, inclusive para assinar o contrato de
licenciamento de transferéncia de tecnologia, ou seja, a formalizagdo deste procedimento
ocorre no ambito do NIT.

O modelo de transferéncia de tecnologia mais utilizado pela UFMG € aquele onde a

empresa nao busca a exclusividade no licenciamento. Quando se busca propriedade
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intelectual que estd no portfolio da Universidade, existe a possibilidade de ocorrer um
acordo prévio, que buscard a exclusividade, atendendo as exigéncias legais, por meio do
extrato de oferta publica. Quando nédo existe um acordo prévio, o licenciamento ocorre sem a
exclusividade, de forma direta com o NIT. Importante reforcar que o modelo de
transferéncia de tecnologias protegidas da UFMG segue o fluxo de tramitacdo do modelo
tradicional de transferéncia de tecnologia em universidades, descrito por Bradleyet et al.
(2013), observadas suas adaptacoes.

A forma de negociacdo da transferéncia de tecnologia pertencente a UFMG,
independente de se tratar de uma spin-off, startup ou empresa ja constituida, € muito
semelhante, 0 que muda sdo detalhes das condi¢Ges negociais, mas 0 modelo contratual, o
instrumento juridico, a base contratual, a forma de remunerar, a taxa de acesso a tecnologia,
royalties sdo os mesmos. Atualmente é comum o licenciamento para a empresa que € co-
desenvolvedora das tecnologias com a UFMG, seguindo o modelo market pull, onde a
universidade é acionada para atender a uma demanda especifica da empresa.

Quanto a precificacdo das tecnologias da UFMG, existe na equipe da CTIT, um setor
chamado de “Gestdo de Aliancas Estratégicas”, onde se realizam acOes de prospeccdo e
negociacdo das TT, acompanhado de perto pela coordenagdo do NIT. Também existe o setor
de valoracdo dos ativos, com metodologia prdpria que foi desenvolvida e validada com o
conhecimento adquirido ao longo dos anos, que é acompanhada pelo Diretor do CTIT,
devido ao seu conhecimento na area. Esta metodologia compde um estudo que possui varias
formas de avaliar o valor das tecnologias, como a técnica por preco, por investimento, valor
presente, entre outras que, por vezes, sdo combinadas para gerar um relatorio de proposta
para o licenciamento, sendo apresentado a empresa como inicio das negociagdes. Existe
margem para negociacdo com a empresa, mas a contraproposta deve ser formalizada e
motivada com dados relevantes, pois fardo parte da instrucdo do processo de transferéncia de
tecnologia, demonstrando todos os passos da negociacao, até o posicionamento final do NIT.
Existem casos em que ndo se chega a um consenso de valores, embora raro, ja que se busca
a flexibilizacdo na negociacéo, com base na argumentacao da empresa.

O NIT oferece um suporte para acompanhamento das interagbes com as empresas
visando ao desenvolvimento de projetos de P&D, até a formalizacdo do licenciamento, mas o
NIT necessita ser provocado pelo pesquisador. A partir desse momento, as equipes se
aproximam do projeto e esclarecem todas as duvidas existentes. Nestes casos, a equipe

dedicada as parcerias e a equipe técnica de protecdo intelectual da CTIT realizam esta acao.
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Conforme a entrevistada, uma prospeccao, desde o inicio da interacdo com a empresa, seria
Otima se pudesse ser realizada para todos os projetos, mas ndo existe pessoal suficiente na
equipe para a execugdo deste servico.

As maiores dificuldades encontradas pela UFMG para efetivar os contratos de
transferéncia de tecnologia estdo na compreensdo do modelo de negdcio da empresa para se
realizar uma valoracdo da tecnologia que seja mais alinhada com a proposta de exploracéao
comercial da empresa. Muitas vezes nem a empresa sabe ao certo qual sera o modelo de
exploracdo. Na condicdo de gestor publico, este ponto é relevante, pois lida com um ativo
publico, mesmo levando em consideracdo o fator risco e a imprevisibilidade do futuro. E
necessario que se tenha algumas bases para poder trabalhar com a proposta; por isso, a parte
da valoracdo é a mais desafiadora, assinala a Coordenadora.

Um outro desafio identificado na UFMG é adequar os detalhes de cada negociacdo nas
respectivas areas tecnoldgicas envolvidas. O NIT atende a todas as areas da universidade e
existe uma logica a ser aplicada para cada area, como para biotecnologia, para tecnologia da
informacdo e para engenharia. Para a Coordenadora, conseguir ter uma equipe qualificada,
que consiga dialogar com as empresas, alinhado com aquela area de atuacdo, € um desafio
muito grande.

Hoje, os prazos de tramitagdo do processo para os licenciamentos ndo sao mais um
problema, a Procuradoria Federal estd extremamente alinhada com a préatica desenvolvida
pelo NIT, embora sejam muito exigentes quanto a questao da valoracéo, este ponto deve estar
muito bem fundamentado. Por fim, outro desafio mencionado refere-se a manutencdo dos
recursos humanos que comp&em a equipe interna do NIT, j& que n&o é trivial dispor de capital
intelectual necessario para atender as demandas da universidade, ainda mais envolvendo
questdes orcamentarias. Nos licenciamentos, 0s custos para manutencdo e protecao das
propriedades intelectuais sdo repassados a empresa, embora, algumas vezes, ndo seja uma
negociacao tranquila.

N&o existe como politica a criacdo de spin-offs ou startups envolvendo tecnologias
desenvolvidas na Universidade. Este assunto, inclusive, esta sendo estruturado atraves do
férum de inovacdo da UFMG, que € composto por diversas instancias que atuam com o tema
da inovagdo e do empreendedorismo na universidade. A UFMG tem diversas agdes neste
tema, como as incubadoras de empresas e o BHTech (Parque Tecnoldgico). Ha& uma

Resolucdo na universidade que permite o licenciamento de tecnologia para empresa de
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pesquisador sécio, mas ndo se trata de uma politica consolidada, sendo intencdo da
universidade ampliar mais estas a¢6es de inovacao.

Quanto ao conflito de interesses envolvendo pesquisadores da UFMG, ndo existe uma
regulamentacdo, resolucdo ou politica relacionada a este topico, embora sua discussdo esteja
presente nas relacbes de criacdo de spin-offs de pesquisador da UFMG no seu quadro
societario. Existem muitas ddvidas e muitos desafios sendo este tema, atualmente, o mais
discutido pelo Forum de Inovacdo da UFMG. Ha, inclusive, iniciativas de orientagcdes para
construcdo de praticas e diretrizes, sendo discutidas com a Advocacia Geral da Unido (AGU).
O NIT tem orientado os pesquisadores, que possuem temores neste assunto, a consultar e
esclarecer suas duvidas junto a Controladoria Geral da Unido, que oferece esse servi¢co de
forma on-line, abordando o caso em concreto e definindo as possiveis condi¢des de conflitos
de interesses existentes.

A Resolucdo 03/2018, da politica de inovacdo da UFMG, trata da possibilidade de
formalizar licencas de tecnologias da universidade para empresas que contem com
pesquisador da UFMG no seu quadro societario. As condicdes sdo avaliadas a cada caso, mas
esta possibilidade ja consta da politica de inovacdo aprovada. O pesquisador desta empresa
ndo pode estar a frente da negociacdo daquela transferéncia de tecnologia com a UFMG. Deve
ter um gestor por parte da empresa que faca esse papel; deve-se separar a figura do
pesquisador dessas negociacgdes. O problema do conflito de interesses acontece quando a spin-
off do pesquisador da UFMG quer fazer colaboracdo com a UFMG, por meio de acordo de
parceria, uso de laboratdrios, onde o pesquisador possui vinculo e prestacdo de servico.
Nestas situagdes é necessario tratar das questdes de conflito de interesses. Tais temas serdo
formalizados como politicas na UFMG, segundo a entrevistada.

Quanto a realizar um acompanhamento ou controle para verificar o uso informal de
tecnologias desenvolvidas na Universidade, por spin-offs ou startups, o NIT ndo faz esse
controle. O NIT acompanha aqueles processos formais onde se busca a legitimidade no
licenciamento. Os casos de uso de tecnologias, sem autorizacdo, por spin-offs ou startups, séo
averiguados quando chegam, de alguma forma, ao conhecimento do NIT. Nestes casos, sdo
realizadas diligéncias para compreender o0 caso, se comprovado, sao prestados
esclarecimentos aos pesquisadores envolvidos para que possam regularizar formalmente a
situacéo e o licenciamento da tecnologia.

Importante ressaltar que o pesquisador publico ndo pode atuar em atos de

administracdo e gestdo de empresas privadas, conforme limitacdo da Lei 8.112/1990.



88

Também existem os casos em que o pesquisador oferece uma prestacdo de servigos que
poderia ser realizado pelo laboratorio da Universidade, através de servigco tecnologico como
extensdo, pois estd dentro da sua linha de pesquisa, mas ele opta por oferecer o servico pela
sua empresa, visando interesse particular. Esse € um caso claro de conflito de interesses.

Outro caso que chama a aten¢do é quando a empresa particular, na qual o pesquisador
publico faz parte do seu quadro social, desenvolve uma propriedade intelectual, embora a
empresa ndo possua estrutura de laboratério, equipamentos e recursos humanos, além do
préprio professor. Ainda, ocorrem situacfes em que a empresa acessa capital intelectual que
foi desenvolvido dentro da pesquisa realizada na universidade, desse prdprio pesquisador
socio da empresa. Esse € outro caso que tem que ser observado quanto ao possivel conflito de
interesses. Assim, em linhas gerais deve-se observar cada caso em particular para que ndo
ocorra um conflito de interesse.

Na UFMG, a equipe de Geréncia de Aliangas Estratégicas do CTIT faz a oferta e a
prospeccao de suas tecnologias de diversas formas, tais como:

a) “Vitrine Tecnoldgica”, onde sdo apresentadas as tecnologias disponiveis para

licenciamento, acessadas via site da CTIT;

b) “Oferta Ativa”, onde sdo escolhidas as tecnologias com maior potencial comercial e
sdo apresentadas essas oportunidades para as empresas que possam ter interesse,
tanto para novas empresas quanto para aquelas que ja possuem algum tipo de
parceria com a universidade;

c) participagdes em feiras de tecnologia, de engenharias, de salde animal, tanto
nacionais quanto internacionais, onde ocorrem rodadas de negocios e matchs para
conhecer as tecnologias e potenciais licenciantes;

d) os proprios pesquisadores, por meio de seus contatos nas empresas;

e) pelas FundagBes de Apoio, entre outras formas. E desejavel que mais canais de
comunicagdo sejam abertos, gerando mais oportunidades de negdcios.

Todas essas negocia¢es sdo conduzidas pela CTIT, até mesmo para padronizar as

condicBes de acesso as tecnologias.

Normalmente, os contatos com as empresas tendem a ser realizados com diretores ou
com os setores de inovacdo, mas também ocorrem por meio de indicacOes de pessoas da
empresa. Nesses casos, se busca quem seria a pessoa com poder de deciséo sobre a tecnologia
e o licenciamento. Conforme relatado pela Coordenadora, outro contato que tem surtido
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efeitos positivos € com os sindicatos empresariais, de laticinios, moveleiro, cervejeiros, o que
facilita o acesso as empresas que possam ser parceiras da UFMG.

O fluxo do processo de transferéncia de tecnologia inicia na prospeccao, que é
liderado e coordenado pela Geréncia de Aliancas Estratégicas (GAE) do CTIT, acompanhada
pela coordenadora executiva e pelo diretor do NIT. Despertado o interesse, a GAE organiza as
reunides e, se necessario, inclui o pesquisador para esclarecer apenas questdes técnicas, nao se
envolvendo na parte negocial. Ainda, na GAE, é feita a valoracdo da tecnologia gerando um
relatério fundamentado e aprovado pela diretoria da CTIT. Todas as fases de negociacdo, que
incluem o relatério, a contraproposta e a proposta final, ficam fundamentadas no processo
administrativo, sendo aprovadas pela diretoria da CTIT. A redacdo do contrato é realizada
pela equipe do juridico da CTIT, sendo encaminhada a Procuradoria Federal, para anélise e
parecer, retornando para a CTIT atender aos ajustes. Atendidos, a diretoria analisa e, se de
acordo, assina o contrato.

Nos acordos de parceria sdo incluidas clausulas obrigando as empresas a comunicar se
estdo utilizando os resultados alcancados nas pesquisas com a universidade. No entanto, néo
existe uma condicdo para a Universidade fazer uma fiscalizagdo sem ser motivada. Caso
exista uma denuncia, o NIT propde averiguacdes junto a empresa.

A entrevistada ressalta que, do ponto de vista de gestdo, é necessario ter pessoal
qualificado, ndo basta ter os procedimentos consolidados se ndo existem pessoas que possam
atuar neste processo. A UFMG possui uma equipe qualificada, que busca as demandas no
mercado, mas se tivesse uma estrutura melhor, poderia alcangar outros resultados positivos.
Importante ressaltar que todas as reitorias da UFMG, desde a criagdo da CTIT, sempre
apoiaram a sua consolidacdo, sempre ocorreu um apoio continuo, embora exista a limitagdo
orcamentaria, que deve ser respeitada. Assim, no seu ponto de vista, é fundamental que os
NITs aprimorem seus contatos com as empresas e as universidades melhorem seus processos
de transferéncia de tecnologia, pois ja existe uma demanda das empresas; o que falta é
aproximacéo. Assinala que ndo existe uma legislacdo perfeita para executar a transferéncia de
tecnologia, nem no Brasil nem em outro pais do mundo, mas ja existe uma base sélida de
entendimento para que isso ocorra de forma mais produtiva.

Mesmo diante do novo cenario legal e das exigéncias impostas pela legislacdo
brasileira para a formalizagdo dos contratos de transferéncia de tecnologia, a entrevistada ndo

identifica um impedimento ou um gargalo legal que prejudique esse processo, embora sempre
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exista espaco para melhorias, como por exemplo, alterar a propria legislacdo, trazendo mais
seguranca juridica para os envolvidos.

Para ela, o0 modelo de transferéncia de tecnologia apropriado para a UFMG deve
contar com a colaboragcdo de pessoal qualificado para desenvolver as atividades de
transferéncia de tecnologia, com competéncia nas areas de atuagdo da UFMG, para que
possam ter condicdes reais de avaliar cada caso. Segundo sua percepcdo, essas avaliacdes
passam pelos trés eixos bases, que sdo o técnico, juridico e comercial. No eixo técnico sdo
avaliadas questdes relacionadas a tecnologia, sua aplicacdo, possiveis concorrentes,
efetividade da protecdo, possibilidade de estender a protecdo para outros paises, ampliagdo do
pedido de patente. No eixo juridico, necessita esclarecer se a tecnologia envolve acesso a
biodiversidade e ao patriménio genético, aprovacbes, cotitulares, percentuais de
compartilhamento, contrato de cotitularidade, legitimidade de representar os interesses,
assinatura do contrato e se a protecdo esta apropriada junto ao INPI. Por fim, no eixo
comercial, é preciso entender sobre a tecnologia, qual o modelo de negdcio possivel, quem
sd0 0s concorrentes, tipos de empresa que podem ter interesse na licenca, se € spin-off,
startup ou ja esta estabelecida no mercado, se a empresa possui competéncia técnica e
comercial para explorar a tecnologia, 0os prazos para a exploracdo, se € um produto, um
processo, um servico, ou sera uma mistura dos trés, como sera realizada a cobranca e sobre o
que incide essa cobranga.

A seguranca juridica € um fator importante para respaldar as ac@es de transferéncia de
tecnologia realizadas pela universidade e pelo NIT. Ter ciéncia que cada contrato sera Unico,
que suas clausulas serdo adaptadas para aquela negociacdo em especial, que a motivagdo do
ato administrativo fique transparente, que os critérios para a valoracdo ndo gerem duvidas,
qual a escolha mais apropriada para 0 modelo de negociacdo, tudo isso torna o processo de
transferéncia de tecnologia transparente, permitindo que os 6rgdos de controle fiquem
satisfeitos com as informacGes levantadas no processo, permitindo que entendam a realidade e
0 contexto daquela negociacdo diante das caracteristicas apresentadas, resguardando a
motivagdo do ato juridico e o processo de transferéncia do bem publico.

Na visdo da entrevistada, a questdo da burocracia nas transferéncias de tecnologia
acaba acontecendo muito pela falta de preparo das equipes, embora ainda ocorram muitos
tramites burocraticos que sdo exigidos pela legislagdo. Muito da implanta¢do da burocracia
esta ligada & insegurancga do ato a ser praticado e, principalmente, pelo desconhecimento da



91

matéria, 0 que acaba gerando um trdmite desnecessario em busca de “aval” de diversos
setores para dividir a responsabilidade das acdes.

Assim, e perceptivel que, atualmente na UFMG, j& existem os procedimentos bem
consolidados - as praticas, os contratos, as clausulas, 0 modelo para valoragdo das tecnologias,
a forma de negociar com a empresa - adquiridos e ajustados ao longo do tempo. Isso foi fruto
da experiéncia adquirida com muitos casos em que foi necessario resolver davidas e impasses
na negociacao.

Por fim, para a entrevistada, ainda existe muito espaco para aperfeicoamento, mas a
legislacdo ndo é mais uma barreira, os instrumentos e as formas estdo contidas na legislag&o.
A possibilidade de negociacdo envolvendo casos de cessé@o e licenciamento das tecnologias
protegidas pela universidade, encerrou muitos entraves que eram considerados crénicos no
modelo de transferéncia de tecnologia das universidades. Cabe pontuar que estas praticas
alcancaram esta liberdade frente as alteragdes propostas pelo Novo Marco Legal da Ciéncia,

tecnologia e Inovacgao.

3.2.4 Universidade Federal de Vigosa (UFV)

Na entrevista, a representante do NIT da UFV comentou sobre a importancia da
interacdo universidade — empresa para a inovacao e o desenvolvimento econémico do Pais.
Comenta que deve existir um retorno financeiro para a universidade e para as empresas
parceiras que investiram nesse desenvolvimento. Neste sentido, a propriedade intelectual tem
um papel inerente e primordial para as questdes voltadas ao desenvolvimento tecnoldgico do
Pais, ja que a protecdo garante direitos aos seus titulares.

A UFV possui uma politica de inovacdo generalista. Até 2018, ndo existia um unico
documento com esta nomenclatura. Ja existiam resolucfes que tratavam da matéria desde
2001/2002, mas ndo especificamente sobre acordos de parceira, propriedade intelectual,
transferéncia de tecnologia e licenciamentos. Em 2006, foi realizada uma revisdo nas
regulamentagdes internas da UFV, devido a promulgacdo da Lei de Inovacdo Tecnoldgica de
2004, quando foram aprofundadas questBes sobre a transferéncia de tecnologia da
Universidade. Em 2018, foi criado um grupo de trabalho para tratar das questdes envolvendo
a politica de Inovacdo da UFV, culminando na sua publicacdo em dezembro desse mesmo
ano, ja atendendo as diretrizes do Decreto 9.283/2018, que regulamentou o Novo Marco
Legal da Ciéncia e Tecnologia, Lei 13.243/2016. A Politica de Inovacdo da UFV ainda utiliza
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as resolucdes que regulamentaram as regras de propriedade intelectual e transferéncia de
tecnologia. Foi criada uma comissao para tratar da resolucéo especifica sobre transferéncia de
tecnologia, devendo iniciar seus tramites internos de aprovacdo no ano de 2021, tendo em
vista que, até o presente momento, ndo existe regra institucional para cessdo de tecnologias da
UFV, apenas esté previsto o licenciamento, embora a legislacdo permita esta atividade.
Quanto aos licenciamentos de cultivares, os que envolvem o melhoramento da cana de
acucar sdo os de maior sucesso da instituicdo. O modelo adotado para o licenciamento s&o 0s
Acordos de transferéncia de co-desenvolvimento com as Usinas parceiras onde ja se transfere
o direito para as Usinas explorar as variedades das cultivares, sem exclusividade. Nas novas
tratativas da resolucdo se pretende tratar da possibilidade de licenciar as cultivares com
exclusividade aos interessados. Os contratos de licenciamento, acordos de parceria e uso da
infraestrutura institucional seguem os modelos desenvolvidos pela Advocacia Geral da Unido
(AGU), o que facilita os tramites internos na Universidade. Todas as resolugdes estdo
disponiveis no site da Universidade!® e sdo acessadas pelos pesquisadores quando buscam
informacdes sobre acdes relacionadas a inovacdo tecnologica. O NIT da UFV esta ligado a
Pro-Reitoria de Pesquisa e Pés-Graduacéo, abaixo do Conselho Técnico de Pesquisa.
Conforme relatado pela entrevistada, a UFV ja participou de processos de
transferéncia de tecnologia sobre tecnologias protegidas e know-how, sendo um caso de
relevancia para a universidade o desenvolvimento de um produto biolégico para controle de
nematoides, utilizado para varias culturas como leguminosas e soja. A tecnologia foi
desenvolvida por um grupo de pesquisadores da UFV, sendo que o proprio inventor criou uma
empresa com outros socios para licenciar a tecnologia. Ele ndo possuia nenhuma
responsabilidade administrativa, respeitando a legislagéo. A licenca foi sem exclusividade e
efetivada por volta de 2010. Foi o primeiro caso da UFV que contou com o apoio de capital
semente da CRIATEC para alavancar as ac¢Ges dessa spin-off. H4 mais ou menos cinco anos,
essa empresa spin-off foi adquirida por uma multinacional que continua explorando a
tecnologia e pagando royalties pela exploracdo da tecnologia a UFV. Interessante que todo
esse desenvolvimento iniciou de uma necessidade do pesquisador principal, pois estava
alimentando o filho pequeno com batatas, cenouras e outros legumes quando se deu conta da
quantidade incerta de produtos quimicos que o filho estava ingerindo, tendo em vista que o

uso de produtos quimicos nas lavouras acabava contaminando os alimentos e isso acabava

10 egislagéo interna da UFV disponivel no site oficial da universidade http://www.cppi.ufv.br/pt-BR/politica-
de-pi-na-ufv
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incorporando no organismo da crianga e de tantas outras pessoas. Assim, voltou suas
pesquisas para algo mais favoravel a salide e ao meio ambiente, pensando em algo bioldgico.

O grande aprendizado deste caso de transferéncia de tecnologia passa, primeiramente,
pela visdo empreendedora do pesquisador da UFV, sem esse olhar, a pesquisa nédo teria
evoluido para o mercado. A negociacdo no processo de transferéncia de tecnologia e o
amadurecimento da tecnologia, até a fase de produto comercializavel, também foram
aprendizados relevantes. Embora seja um processo demorado e burocratico, sua efetivacao so
foi possivel devido ao registro da propriedade intelectual, pois garantiu os direitos aos seus
inventores.

A entrevistada ressalta que muitos mencionam a burocracia que existe nas
universidades, mas neste caso se percebeu que a burocracia estava em muitas fases do
processo de transferéncia de tecnologia, principalmente nos 6rgaos de controle, ainda mais
quando envolve autorizacdes de acesso ao patrimdnio genético por estar trabalhando com
microrganismo. Diante de todos esses problemas e da morosidade do processo, o professor
chegou a cogitar em desistir de buscar a protecdo da sua pesquisa. Hoje, ele esta realizado por
ter sua tecnologia disponivel no mercado, aléem do fato de ter alcancado lucro,
reconhecimento pessoal e retorno financeiro para a UFV.

Para os casos de licenciamento envolvendo as cultivares da UFV, se busca, cada vez
mais, uma aproximacgdo prévia entre a universidade e o interessado no cultivar, através de
acordos de parceria. Este tipo de relagdo garante, de certa forma, que a tecnologia sera
inserida no mercado pelo préprio parceiro desenvolvedor, visto que a necessidade é
identificada pela parte que ird inserir a tecnologia no mercado. Como exemplo dos casos
envolvendo as cultivares de cana de aclcar, as Usinas apresentam o seu interesse de
melhoramento no cultivar, como ter mais agicar ou mais alcool, a ser alcancado através de
muito estudo, teste e dedicacdo de ambas as parceiras. Para facilitar essa aproximacao entre as
Universidades e as Usinas de Cana, foi criada, hd mais de 30 anos, uma associa¢cdo chamada
de Rede Interuniversitaria para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) onde
existe uma troca de informacdes e demandas entre as universidades e as Usinas de Cana em
prol das melhorias das cultivares. Infelizmente ainda ocorrem protecdes de resultados de
pesquisa apenas por interesse curricular dos pesquisadores, onde se avalia apenas os requisitos
de patenteabilidade e protecdo. Na UFV ndo existe uma equipe no NIT preparada para fazer
um estudo de mercado, embora ciente da relevancia de se realizar uma analise mais

aprofundada sobre a possibilidade de absorcdo desta tecnologia pelo mercado. Os casos de
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maior sucesso, referente as cultivares, ocorrem quando existe uma aproximacao prévia entre
0s interessados e a universidade.

Para os casos de tecnologias desenvolvidas exclusivamente pela UFV, quando
licenciadas para empresas, é oferecido a licenciada a possibilidade de formalizar um acordo
de parceria para auxiliar no licenciamento, na producdo e na adaptacdo da tecnologia para o
mercado, tendo em vista a relevancia do conhecimento (Know-how) do inventor sobre ela, 0
que pode impactar positivamente no sucesso da exploracdo do produto. Essa aproximacgéo
oferecida pela UFV tende a “encurtar” caminhos na adequacdo da tecnologia da escala
laboratorial para a escala industrial, até mesmo possibilitando nossas adaptac6es da tecnologia
transferida. Importante enfatizar que algumas empresas, buscando reduzir custos de producéo,
utilizam produtos e insumos na reproducdo da tecnologia de qualidades inferiores as
utilizadas nos laboratérios, 0 que pode impactar em resultados ndo satisfatdrios, exigindo
adequacdes técnicas na tecnologia.

A entrevistada esclarece que todo o procedimento formal da transferéncia de
tecnologia € realizado via processo eletrénico, por meio do Sistema Eletrénico de
Informacdes (SEI), o que agilizou muito o procedimento e trouxe seguranga para a tramitacao
realizada pelo NIT.

As tramitagO0es dos contratos de transferéncia de tecnologia sdo de competéncia
exclusiva do NIT, sempre devem ser instaurados pelo préprio NIT. Aberto o processo, ele é
reportado para o chefe do departamento na qual o pesquisador esta vinculado, se mais de um,
a todos os departamentos vinculados. O coordenador do projeto é informado da tramitacéo,
possibilitando que acompanhe 0s passos processuais. Ap0s, 0 processo é encaminhado a
Diretoria de Governancga Institucional (DGI) que fard contato com a empresa para busca da
regularidade empresarial e da documentacéo atualizada dela, conforme exigido pela legislacao
e check list da AGU*. Feito isto, o processo é remetido a Procuradoria Federal junto a UFV,
para anélise juridica do instrumento, apds, se parecer favoravel, o processo € remetido a
Reitoria e ao Conselho Universitario (CONSUN). As negocia¢fes com a empresa, sobre
detalhes da licenga, sdo definidas antes da abertura do processo. Como néo existe uma equipe
para valoracdo da tecnologia, utilizam a Portaria do Ministério da Fazenda n® 436 de 30 de

dezembro de 1958 (Anexo A), que define os coeficientes percentuais maximos para a deducéo

11 https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/consultoria-juridica/camara-
permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1
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de royalties pela exploracdo de patentes licenciadas, e as negocia¢Oes sdo calcadas nesta
diretriz.

A negociacgdo das tecnologias tem sido complicada, assinala a entrevistada. Muitas
vezes as empresas ndo entendem a questdo de a universidade ceder uma preferéncia na
exploracdo, ou exclusividade na exploracéo e ainda, nas limitagcdes que a UFV possui quanto
a cessdao dos resultados. O NIT esta ciente da importancia de definir critérios sobre os
procedimentos de valoracdo das tecnologias, para os casos envolvendo a cessdo. A equipe €
enxuta, conta com seis pessoas, sendo dois servidores, um contratado via CLT e trés bolsistas.

Os professores inventores sdo convidados a participar das negociagfes, mas a deciséo
sobre detalhes da negociacdo é definida pela comissdo de professores consultivos do NIT, o
professor inventor € ouvido, mas de forma opinativa. Os parametros para as cobrancas de
royalties sdo negociados, normalmente, com base no nimero de vendas dos produtos ou com
base na previsdo de aumento de resultados com o uso da licenca. Esse método auxilia as
empresas a investirem mais no desenvolvimento e no langamento do produto no mercado.

Apbs todos estes detalhes serem inseridos na minuta do Contrato de licenciamento, o
processo eletrénico € instaurado e tramita totalmente em torno de trinta a quarenta dias,
inclusive com as assinaturas eletrénicas. O coordenador do NIT ndo possui delegacdo de
competéncia para firmar os contratos de transferéncia de tecnologia, todos sdo assinados pelo
préprio Reitor da UFV. Acbes de rotina, como encaminhamento de documentos junto ao
MAPA e ao INPI, o coordenador possui competéncia para assinar. Quanto aos termos de
sigilo e confidencialidade, a competéncia para firma-los é do préprio pesquisador pois sdo
eles que tomam conhecimento das informagdes. A UFV utiliza um modelo padrdo para esses
Termos, 0 que ndo exige tramitacdo processual nem andlise da Procuradoria Federal, o NIT
apenas acompanha o tramite. Nos casos em que as alteragdes sejam relacionadas a matéria
juridica, o documento é encaminhado para analise da Procuradoria Federal.

Na UFV, se busca formalizar as a¢des de transferéncia de tecnologia na modalidade de
market pull, por meio de Acordos de Parceria, ja que o resultado é provocado pela
necessidade da empresa. Nestes acordos € inserida clausula de propriedade intelectual
definindo o compartilhamento dos resultados alcancados entre a empresa e a Universidade.
Normalmente, questes envolvendo a utilizacdo e a exploracdo desses resultados séo tratadas
em documentos especificos, que podem ser em um contrato de cotitularidade ou em um
contrato de licenciamento e exploragdo dos resultados. Definir os detalhes destes pontos

tendem a ser complexos e demorados, assim, s se negociam quando realmente existe um
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resultado a ser explorado economicamente. Todavia, pela condicdo da empresa ser
desenvolvedora da tecnologia, terd garantida a possibilidade de explorar, com exclusividade,
os resultados, se assim for de seu interesse. Para as tecnologias de titularidade exclusiva da
UFV, se utiliza o fluxo de agdes mencionados por Bradleyet et al., (2013), no modelo
tradicional de transferéncia de tecnologia em universidades, resguardados 0s ajustes a
realidade da UFV.

N&o existe uma pessoa que acompanhe a interacdo com a empresa desde a fase do
desenvolvimento do projeto nos laboratérios até a realizacdo do licenciamento/transferéncia
da tecnologia, 0 que existe é uma pessoa que trabalha no escritorio de ligagdo que conecta o
Parque Tecnoldgico e o NIT da UFV captando empresas para possiveis rodadas de negdcios
de open innovation. O NIT acompanha até a formalizacdo do contrato de licenciamento, apos,
apenas existe a cobranca dos relatorios.

As maiores dificuldades que a UFV encontra para efetivar contratos de transferéncia
de tecnologia estdo ligadas as questdes de valoracdo, negociagdo e, principalmente, falta de
pessoal para que se possa criar uma equipe de valoracdo, de prospeccdo e negociacdo de
tecnologia. Outra dificuldade apontada pela entrevistada, que ndo € recorrente, € 0
desconhecimento da legislacdo especifica por parte do juridico de empresas, 0 que gera uma
inseguranca juridica para a empresa na negociagao, inclusive nas questdes relacionadas ao
edital de exclusividade para o licenciamento. Na visdo do NIT, a legislacdo que regula as
acoes de transferéncia de tecnologia universitaria estd completa e bem transparente.

A UFV ndo possui uma politica formalizada sobre a criacdo de spin-offs ou startups
envolvendo tecnologias desenvolvidas na Universidade, embora acbes e procedimentos
ocorram sobre este tema, via incubadoras de empresas, pré-incubagdo, aceleracdo de
negdcios, eventos com estudantes de graduacdo e realizacdo de cursos para criacdo de
startups promovidos pelo NIT.

A questdo envolvendo o conflito de interesses onde os pesquisadores/professores
participam da criagdo de spin-offs ou startups com tecnologias da Universidade est4 cada vez
mais sensivel devido as orientacBes mais recentes de procuradores federais e 6rgdos de
controle. AcOes deste tipo, que foram realizadas no passado, hoje ndo sdo mais aceitaveis,
embora as iniciativas de empreendedorismos devam ser incentivadas. Atualmente, a UFV
vem buscando alinhar estas questbes junto & sua Procuradoria Federal, visando criar
procedimentos e regras claras e objetivas para que pesquisadores possam dar continuidade

nestas iniciativas, sem ferir a legislacdo, evitando possiveis conflitos de interesse. O NIT tem
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buscado orientar aos pesquisadores a demandar suas duvidas relacionadas ao conflito de
interesses diretamente a Controladoria Geral da Unido (CGU), para uma analise prévia sobre
sua condicao, para posteriormente formalizar seu interesse no licenciamento.

Existe um certo controle das empresas que foram abertas com a participacdo de
professores/pesquisadores da UFV, agdes que ainda sdo permitidas sem uma analise mais
criteriosa sobre possiveis conflitos de interesses, embora a instituicdo esteja ciente da
possibilidade de existir um conflito de interesses nestas relacfes. Hoje, ainda é permitido que
empresas que possuam professores como sécios realizem acordos de parcerias com 0S
proprios laboratdrios na qual eles estdo vinculados, embora cientes do risco.

Por outro lado, os pesquisadores/professores que sdo socios dessas empresas spin-off e
startups ndo podem atuar na empresa. Para a UFV, esta incompatibilidade ¢ muito clara,
conforme determina a legislacdo. O professor é apenas um investidor da empresa.

As acdes de prospeccdo que sdo realizadas pela UFV ocorrem por meio do escritério
de ligagdo, chamado de innovation link, que atua muito préximo do parque tecnoldgico da
UFV. O foco estd mais direcionado para empresas de biotecnologia, agronomia e alimentos,
que sdo areas fortes de pesquisa da universidade. A intencdo é trazer essas empresas para
dentro do parque e dos laboratérios de pesquisa da universidade, fomentando a pesquisa e a
inovacdo por meio de acordos de colaboracdo. Os contatos ocorrem via Linkedin e redes
sociais na tentativa de contactar pessoas da area de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) das
empresas para entender as necessidades da organizacdo e apresentar solucdes possiveis. Nas
empresas que possuem o0s seus nucleos de inovacdo, estes também sdo contatados.
Internamente, a UFV busca suas expertises e competéncias por meio do cadastro dos projetos
de pesquisa junto a Pro-Reitoria de Pesquisa e Pos-Graduagdo, onde localiza os grupos de
pesquisa que possam atender as demandas das empresas. Também é utilizado o banco de
expertises, também vinculado a Prd-Reitoria de Pesquisa e P0s-Graduacdo. A prospecgédo
também ocorre de forma direta pelos pesquisadores e professores da instituicao.

O fluxo da transferéncia de tecnologia na UFV ocorre via processo SEI, sendo
instaurado pelo NIT e analisado pelo(s) departamento(s) na qual o pesquisador e sua equipe
estdo lotados, pelo Departamento de Governanca Institucional, procuradoria federal e
Reitoria. As negociacBGes ocorrem previamente a instauragdo do processo. O papel do NIT é
exatamente para intermediar as reunides e aproximar os agentes, fazendo com que todos se
conhecam. Nesta aproximacao séo apresentadas as minutas utilizadas pela UFV para a¢0es de

transferéncia de tecnologia, as condi¢cdes da comercializacdo, as exigéncias da Procuradoria
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Federal e da legislacdo, as formas de pagamento, inclusive expondo estas condigdes para 0s
pesquisadores, pois alguns desconhecem essas regras institucionais e nao tem ciéncia dos
beneficios financeiros que serdo destinados a ele, ao seu departamento e a Universidade, na
propor¢cdo de 1/3 para cada um, sendo esta Ultima parte gerida pelo NIT, por meio de
Fundagdo de Apoio. A minuta do contrato € tratada entre o NIT e o juridico da empresa,
seguindo os modelos sugeridos pela AGU.

Né&o existe um controle formal sobre os resultados de pesquisas que sao utilizados pela
empresa em seu processo produtivo quando das relagfes de interacdo Universidade Empresa,
embora este tema possa ser mencionado nas minutas de Acordos de Parceria com as
empresas.

Segundo a entrevistada, a legislacdo exige muitas obrigacdes das ICTs e dos NITs nas
questdes que envolvem a transferéncia de tecnologia, que poderiam ser impeditivas para estas
acoes, mas a UFV continua desenvolvendo estas relacbes com as empresas, mesmo ciente de
que algumas questdes podem ser apontadas pelos 6rgdos de controle, tais como as situacoes
que envolvem o conflito de interesses dos pesquisadores. No futuro, dependendo das
orientagdes que venham a ser disponibilizadas, o0 processo podera se tornar muito mais
burocratico se exigir a participagdo prévia de 6rgdos de controle para formalizagdo dos
processos em que 0s pesquisadores buscam empreender, 0 que poderia ocasionar uma
diminuicdo de interessados neste tipo de TT ou acdes alheias ao conhecimento da
Universidade. Nas demais formas de transferéncia de tecnologia, existe um respaldo juridico
mais objetivo e um conhecimento por parte dos envolvidos, 0 que torna o processo mais
tranquilo. Na UFV ndo se tem visto um crescimento expressivo no numero de spinoffs e
startups com a participagao de professores.

A entrevistada definiu que um modelo de transferéncia de tecnologia universitaria
apropriado para a realidade da UFV, diante das imposicdes legais, comecaria por um processo
de protecdo muito bem desenvolvido, com busca de anterioridade completa a fim de garantir a
titularidade do bem & UFV, tornando-o robusto. Realizar uma prospec¢do constante de
empresas, definir o mapeamento para 0 mercado da tecnologia e criar métodos eficientes de
valoracdo, ndo poderiam faltar no modelo. Possuir uma equipe completa para prospectar as
empresas, aproxima-las da universidade, manter um portfolio de tecnologias robusto e
atraente e disponibilizar uma pessoa com conhecimento técnico que participe de eventos para

apresentar as tecnologias as empresas, é fundamental. Por fim, buscar empresas que realmente
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pretendam lancar o produto no mercado, € extremamente relevante, visto que muitas

licenciantes acabam desistindo do processo antes do langcamento do produto no mercado.

3.3 CONSIDERACOES FINAIS SOBRE O CAPITULO

A partir das informacdes coletadas e descritas acima, que foram levantadas mediante
aplicacdo de questionario, seguida de entrevista com o0s gestores de transferéncia de
tecnologia de universidades federais brasileiras, e comentadas nas subsegdes 3.2.1 a 3.2.4,
apresentamos uma compilagdo destas informac6es nesta secao.

Abaixo, é apresentado o quadro comparativo das a¢gdes tomadas por cada universidade
estudada neste trabalho, em comparacao com as fases identificadas no modelo tradicional de
transferéncia de tecnologia em universidades, descrito por Bradleyet et al. (2013), e
demonstrado na Figura 2.

O referido Quadro busca facilitar a identificagdo de critérios e a¢fes que deverdo ser
observadas na construcdo do modelo de transferéncia de tecnologia adequado a realidade da
UFRGS, para tecnologias protegidas em seus laboratorios.

O objetivo deste quadro nédo é esgotar as possiveis acdes que podem ser adotadas para
melhorar o fluxo das ac¢des descritas no modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em
universidades, ja que determinados casos necessitam de agdes especificas. O que se almeja é
gerar um embasamento préatico e tedrico que possa ser utilizado para interpretar o processo de

licenciamento de tecnologias protegidas nas universidades.
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Quadro 3 - Ac¢des desenvolvidas por cada universidade estudada neste trabalho em comparagdo com as fases descritas no modelo tradicional de transferéncia de tecnologia
em universidades, de Bradleyet et al. (2013)

Modelo
Tradicion Identificar as
aldeTT . Deposito da empresas ou . .
Pesquisador da . ~ — Negociar os detalhes Licenca para Empresas Empresas
em . . Divulgacéo para Avaliacdo da patente nos empreendedores - - -
. . universidade faz a - ~ o do acordo de exploracéo da existentes no spin-off ou
universida descoberta oNIT INvengao orgaos capazes de levar a licenciamento atente mercado startups
des competentes tecnologia ao P P
Barkleyet mercado

etal. 2013

UWE Possui uma pessoa do | O contato é Realizada pelo NIT, O NIT entende Realizam pesquisas Processo de negociagao e A maior dificuldade Preferéncia Possui politica
NIT que esta sempre realizada por meio com base em que trabalhar de mercado e utilizam | detalhes do licenciamento | est4 em encontrar institucional pela | formalizada
em contato com o de formulario. O informacdes de préximo da apoio do geverno, estdo consolidados e equipes de licenca de sobre criagdo de
pesquisador quando processo é mercado. equipe através de programas | seguem um padrdo. A pesquisadores com tecnologias para | spin-offs e
surgem o0s primeiros demonstrado ao Identificacdo dos académica de aproximacéo on- negociagdo ndo é tempo académico empresas startups,
resultados da NIT por meio de ativos de propreidade | fortalece a line, para se considerada um problema. | livre para se dedicar constituidas no inclusive com
pesquisa com um pdf, disponivel | intelectual. avaliacdo da Pl e | aproximar das ao trabalho com as mercado, devido | previséo de
potenciais no site da a protegdo de empresas. empresas ao retorno participacédo de
mercadol6gicos universidade. patentes. financeiro mais professores da

rapido e certo. instituicdo

UGA Alguns programas de | Pesquisador O NIT avalia sua O NIT define se Apds o Apenas se negociam 0s Trémites Estdo sempre Possui politica
pesquisa possuem o encaminha a capacidade de protege oundoa | encaminhamento da termos financeiros e de simplificados, ndo ha | ampliando sua especifica para
foco de gerar novas invencéo para o protegdo (por tecnologia. Se protecdo da Pl, inicia | responsabilidades do burocracia, rede de contatos. | tratar da criagdo
tecnologias, comono | NIT. Existem exemplo, favoravel, com 0s contatos com licenciado, os demais normalmente assinam | Identificar as de spin-offse
caso das cultivares. formulérios para o patenteabilidade) e base nas andlises, | empresas para detalhes segue o padrdo da | o contrato quase que empresas e 0S startups.

Nestes casos, existe envio das seu potencial encaminha para apresentar a universidade instantaneamente. Os | contatos corretos | Atualmente tem
um contato bem informacoes. comercial. Avaliae o0s 6rgdos tecnologia. Marketing modelos de contratos | para avangarem sido uma forma
préximo do NIT com define as melhores competentes. Os | ativo e passivo. de licenciamento na TT, tendem a bem utilizada de
os pesquisadores. Nas formas de protegéo procedimentos Realizar encontros seguem um padrao e ser os maiores TT.

demais linhas de para as tecnologias. sdo internos. cientifcos com as ficam disponiveis ao desafios

pesquisa, o préprio empresas para alinhar publico, raramente

pesquisador a tecnologia ao sad analisados pelas

reconhece o potencial interesse especifico procuradorias

dos resultados, esta da empresa. juridicas.

cultura ja esta

enraizada na UGA.

UFMG O proprio O pesquisador O NIT realiza uma Avaliados os A Geréncia de A forma de negociacdo da | Os modelos de ACTIT avaliaa Possui regras
pesquisador identifica | informaao NIT avaliacdo da critérios Aliangas Estratégicas | TT da UFMG segue um contrato seguem o proposta de formalizadas
possiveis resultados utilizando os tecnologia sob a técnicos, do NIT faz a oferta e padrdo pré-estabelecido. O | padrdo estabelecido licenciamento quanto ao
da pesquisa com mecanismos 6tima técnica, juridicos e prospeccéo de que muda sdo detalhes das | pelas boas praticas da | por meio de sua licenciamento
potencial fornecidos pelo juridico e comercial. comercial da empresas, por meio condigBes negociais, mas CTIT/UFMG. A equipe para spin-offs e
mercadolégico. NIT, através da tecnologia, 0 da vitrine tecnolégica, | o modelo contratual, o formalizag&o do qualificada, startup, embora

Existem manuais e
informagcdes no site
da CTIT que
esclarecem os
procedimentos para

Notificagdo de
Invencéo.

NIT decide pela
protecdo ou ndo
da invengéo.
Existe uma
equipe prépria

oferta ativa,
participacdo em
feiras, pelos préprios
pesquisadores, por
fundacdes de apoio e

instrumento juridico, a
base contratual, a forma
de remunerar, a taxa de
acesso a tecnologia e
royalties, s&o 0s mesmos.

processo de
licenciamento é
competéncia da
CTIT.

avalia qual o tipo
ideal de empresa
para explorar a
tecnologia,
podendo ser uma

existam certas
restri¢des para as
empresas onde
pesquisadores da
UFMG fagam
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informar ao NIT uma
possivel
descoberta/inovacéo.

do NIT que
prepara a
protecéo para ser

por sindicatos
comerciais.

A CTIT possui uma
equipe para prospeccdo e
negociagao e outra para

spin-off, startup
ou empresa ja
estabelecida no

parte do seu
quadro social,
devido a um

encaminhada aos valoracéo da tecnologia. mercado possivel conflito
6rgéos de interesses.
competentes.

UFV Os pesquisadores Todo o Ainda ocorrem O NIT preparaa | Existe um escritdrio Os percentuais de As minutas de O escritdrio de N4o existe
identificam os encaminhamento protecdes de documentacgao de ligacéo que capta royalties sdo definidos contratos de ligacéo foca sua regulamentacéo
resultados de suas para o NIT é resultados de para encaminhar | empresas para com base em Portaria do licenciamento seguem | busca em quanto a criagdo
pesquisas e reportam realizado via pesquisa apenas por a protecao aos realizar rodada de Ministério da Fazenda o0s modelos empresas nadrea | de spin-offs ou

a situacdo ao NIT.

processo eletrdnico
(SEI)

interesse curricular
dos pesquisadores,
onde se avalia apenas
0s requisitos de
patenteabilidade e
protecédo, sem a
realizagdo de um
estudo de mercado e
potencialidade da
tecnologia

6rgéos
competentes.

negdcios de open
innovation. As agdes
ocorrem via redes
sociais e contatos
diretos com diretores
de empresas. A UFV
propde contratos
adicionais ao contrato
de licenciamento as
empresas licenciadas
para auxiliar na
producéo e na
adaptacdo da
tecnologia para o
mercado, tendo em
vista 0 know-how do
inventor

promulgada no ano de
1958. As negociacoes
seguem as orientacdes
descritas nos modelos de
contratos disponibilizados
pela AGU.

desenvolvidos e
disponibilizados pela
Advocacia Geral da
Unido (AGU)

de biotecnologia,
agronomia e
alimentos, que
séo areas fortes
de pesquisa da
universidade,
embora busque
nas demais,
quando
necessario.

startups
envolvendo
tecnologias
desenvolvidas na
Universidade,
embora existam
acOes desse tipo.
Conflito de
interesse ¢ algo
que preocupa a
UFV neste tipo
de licenciamento
envolvendo
empresas de
pesquisadores

Fonte: Elaborada pelo autor.
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4 MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA APROPRIADO A
REALIDADE DA UFRGS, A LUZ DA LEI DE INOVACAO TECNOLOGICA

Este capitulo apresenta, em sua primeira parte, a forma como a transferéncia de
tecnologias protegidas ocorre na UFRGS, demonstrando as etapas deste fluxo até a efetivacao
do licenciamento para as empresas. Em seguida, sdo apresentadas sugestdes para desenvolver
um modelo adequado a realidade da UFRGS para a transferéncia de tecnologias protegidas,
por meio de licenciamentos e cessdes de resultados de pesquisas que foram alcancados na
UFRGS. Para tanto, as discussdes realizadas nos capitulos precedentes foram levadas em

conta.

41 A TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NA UFRGS

A UFRGS foi umas das universidades pioneiras no Brasil a preocupar-se com as
questBes de desenvolvimento tecnoldgico, inovacao e protecdo de propriedade intelectual dos
resultados de pesquisas académicas.

As atividades sistematicas nesse sentido iniciaram em 1997, com a criacdo do
Escritério de Assessoria a Projetos, vinculado a Prd-Reitoria de Pesquisa. Em 1998, as
atividades deste Escritério foram ampliadas, e com base nessa nova realidade, foi estabelecido
0 Escritdrio de Interacdo e Transferéncia de Tecnologia (EITT), que comecou a estruturar as
acdes voltadas a area de aproximacdo com empresas visando a transferéncia de tecnologias da
universidade.

Em outubro de 2000, vinculada diretamente ao Gabinete do Reitor, foi criada a
Secretaria de Desenvolvimento Tecnolégico (SEDETEC), incorporando o entdo EITT a sua
estrutura. A SEDETEC foi criada com o objetivo de estimular e facilitar as interagbes da
UFRGS com a sociedade, com énfase especifica nas questdes relacionadas a inovacao,
empreendedorismo, protecdo e licenciamento do conhecimento gerado pela UFRGS, em prol
da sociedade brasileira. Com esta nova estruturacao, o trabalho de disseminacéo da relevancia
deste setor para a universidade foi intensificado.

Em 21 de setembro de 2020, foi criada uma Prd-Reitoria de Inovacdo e Relacdes
Institucionais (PROIR) na UFRGS tendo como principais objetivos promover a inovagao, o
empreendedorismo e a aproximacdo Universidade-Sociedade junto a instituicdes publicas e
privadas em ambito nacional e internacional. Com essa mudanca, passaram a integrar a
estrutura da PROIR, a SEDETEC, como o NIT da UFRGS, o Parque Cientifico e Tecnologico
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ZENIT, a Secretaria de Relagdes Internacionais (RELINTER) e o Departamento de Inovacéo.
Esse Gltimo com a missdo de estimular o desenvolvimento do ecossistema de inovacdo da
Universidade, inserindo a UFRGS em um ambiente global de desenvolvimento de novas
parcerias, tecnologias e empreendedorismo inovador.

A SEDETEC, como o NIT da UFRGS, conforme determina a Lei de Inovacdo
(BRASIL, 2004), é responsavel por uma gama de atividades, que envolvem a prote¢do da
propriedade intelectual, a comercializacdo de tecnologias e conhecimentos, o0 apoio a
incubacdo de empresas, a negociacdo para a formalizacdo da interacdo universidade-empresa,
0 apoio ao Parque Cientifico e Tecnoldgico da Universidade, a participacdo em projetos multi
institucionais de desenvolvimento local e regional, o incentivo ao Empreendedorismo, a
gestdo das bolsas de Iniciacdo Tecnologica, a realizacdo de feiras e eventos relacionados a
inovacao e ao empreendedorismo, e 0 acompanhamento das prestacdes de servico realizadas
pela Universidade e das agdes de parcerias com empresas;

Com a promulgacéo da Lei de Inovacdo (BRASIL, 2014), atualizada pelo Novo Marco
Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (BRASIL, 2016) e de seu Decreto Regulamentador
(BRASIL, 2018), foi atribuida ao Nucleo de Inovacdo Tecnoldgica uma série de atividades

estratégicas para a UFRGS, tais como:

| - zelar pela manutencdo da politica institucional de estimulo & protecdo das
criagBes, licenciamento, inovacéo e outras formas de transferéncia de tecnologia;

Il - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa para o atendimento das disposi¢des desta Lei;

111 - avaliar solicitagdo de inventor independente para adogao de invencéo;

IV - opinar pela conveniéncia e promover a prote¢do das criacdes desenvolvidas na
instituicdo;

V - opinar quanto & conveniéncia de divulgacdo das criagBes desenvolvidas na
instituicdo, passiveis de prote¢do intelectual;

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutencdo dos titulos de
propriedade intelectual da instituicao.

VII - desenvolver estudos de prospeccdo tecnoldgica e de inteligéncia competitiva
no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as a¢Ges de inovagdo da
ICT;

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferéncia de inovagdo gerada pela
ICT;

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial
para as atividades previstas nos arts. 6% a 9%;

X - negociar e gerir os acordos de transferéncia de tecnologia oriunda da ICT.

Diante do objetivo principal da Lei de Inovagdo, que busca o incentivo a inovagéo e a
pesquisa cientifica e tecnolégica no ambiente produtivo, bem como a promoc¢do do

desenvolvimento industrial do Brasil, com participacdo das Instituicbes Cientificas e
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Tecnologicas (ICT), no processo de inovacao do pais, a SEDETEC adequou sua estrutura para
atender a estas obrigacdes legais.

A SEDETEC possui uma estrutura relativamente enxuta para atender a todas as
demandas legais previstas. Conta com a coordenacgdo de uma Secretéria de Desenvolvimento
Tecnologico, que atualmente € docente da Faculdade de Veterinaria da UFRGS; seis
servidores do quadro de técnicos administrativos da Universidade, sendo trés de nivel superior
e trés de nivel médio; um contratado CLT, que atua assessorando as acbes de propriedade
intelectual e transferéncia de tecnologia; e cinco bolsistas, das areas das engenharias,
administracdo, design e saude.

Na UFRGS, as ac¢0es relacionadas a interacdo Universidade-Empresa e transferéncia
de tecnologia sdo tidas como fundamentais para a inovacdo e o desenvolvimento econémico
do Brasil, elas se formalizam atraves de processos administrativos na universidade, que geram
documentos especificos assinados pelos representantes legais das instituicoes.

A UFRGS, mantém anualmente um nimero expressivo de a¢Bes de interacdo com
empresas, somente no ano de 2021 foram formalizadas em torno de 40 projetos de
transferéncia de tecnologia com empresas, totalizando um repasse de R$ 102.710.628,24
(cento e dois milhdes, setecentos e dez mil, seiscentos e vinte e oito reais) para sua execucao,
conforme dados repassados ao Ministério de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdes, por meio do
formulario oficial do 6rgdo, denominado FORMICT.

Como resultado das pesquisas realizadas na UFRGS ja foram depositadas em nome da
instituicdo, até marco de 2022, 640 pedidos de patentes no Brasil e 44 protegidas no exterior.
No Brasil, ja foram concedidas 102 carta-patentes e 55 carta-patentes no exterior. No seu
portfolio de tecnologias a UFRGS também possui 81 registros de desenhos industriais, 29
cultivares registradas, 126 registros de computador e 83 marcas registradas. Do numero total
de pedidos de patentes da UFRGS, 217 destas patentes foram depositadas em cotitularidade
com empresas.

Em levantamento realizado até mar¢o de 2022, a UFRGS licenciou tecnologias
desenvolvidas em seus laboratorios para a criacdo de 17 empresas spin-offs e startups,
tornando essas tecnologias a base de suas atividades econdmicas.

Em levantamento realizado junto as tecnologias patenteadas pela UFRGS, observou-se
que a maior concentracdo de resultados protegidos estd inserida nas areas das engenharias,
quimica e farmacia, tendo em vistas que sdo areas de exceléncia da universidade. Deve-se

observar que estes resultados sofrem influéncia também pelo fato da aproximacdo de
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empresas que buscam a UFRGS para desenvolver projetos de pesquisa e inovagdo em
conjunto.

Como exemplo de sucesso de licenciamentos da UFRGS, cabe referenciar as licencas
de cultivares de aveia branca desenvolvidas pela Faculdade de Agronomia da UFRGS, no
Programa de Melhoramento Genético de Aveia.

O desenvolvimento dessas cultivares permitiu a completa substituigdo das variedades
de aveias antigas por variedades modernas, com melhor tipo agronémico e melhor rendimento
e qualidade de gréos. Possibilitou que o Pais deixasse de ser um importador de gréos de aveia,
poupando divisas. Gragas as novas variedades, e a disponibilidade no mercado nacional de
aveia com boa qualidade, foi possivel o surgimento de um grande nimero de empresas de
pequeno porte para a transformacgdo e processamento de grdos de aveia, assim como para a
elaboracdo de produtos mais saudaveis a dieta humana.

Segundo estudos realizados pelo Departamento de Planas de Lavoura da Faculdade de
Agronomia da UFRGS, o Brasil cultiva uma &rea de mais de 400 mil hectares de aveia branca
anualmente, sendo destes, 90% cultivadas com variedades desenvolvidas pela UFRGS.

O rendimento dos graos destas cultivares €, em média, 2.500 kg por hectares plantado,
totalizando no Brasil uma producéo estimada de 1 milh&o de toneladas de gréos de aveia.

Anualmente, sdo firmados, em média, 90 contratos de licencgas de cultivares de aveia
com produtores locais, cooperativas e empresas da area, que geram royalties a Universidade,
sendo reinvestidos em ciéncia, tecnologia e desenvolvimento de novas variedades.

A UFRGS possui uma expertise de exceléncia em muitas areas do conhecimento e
pode auxiliar as empresas na busca da inovacao tecnoldgica por meio da transferéncia de
tecnologia. A equipe da SEDETEC desenvolve um trabalho para disseminar aos
pesquisadores a importancia do desenvolvimento de pesquisas aplicadas as necessidades do
mercado. Para isso, sdo realizadas visitas as Unidades Académicas e seus laboratorios de
pesquisas quando se apresenta as demandas identificadas e trazidas por empresas na busca de
solucdes tecnoldgicas aos problemas que estdo enfrentando. Diante desta realidade, a UFRGS
pode desenvolver pesquisas direcionadas aos interesses de empresas, com uma Visdo mais
voltada para a demanda do mercado, o que possibilita proteger os resultados de propriedade
intelectual e oferecé-los as empresas, na forma de licencas ou cessdes, tanto para empresas ja

constituidas no mercado como para criagdo de spin-offs ou startups.
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A UFRGS tem sua politica de inovagdo'?, formalizada conforme a Decisdo UFRGS
016/2019, que trata das questBes relacionadas a transferéncia de tecnologia, que atende as
diretrizes impostas pela legislacdo nacional (Lei 10.973/04, Lei 13.243/2016 e Decreto
9283/2018), embora alguns itens especificos ainda carecam de regulamentacdo prépria para
garantir um entendimento mais claro e objetivo sobre a norma.

A UFRGS, assim como as demais universidades estudadas neste trabalho, constréi o
processo para a transferéncia de tecnologias de seus resultados de pesquisa, conforme as
etapas descritas por Bradeleyet et al. (2013). Tais etapas envolvem, primeiramente, 0
reconhecimento de uma descoberta pelo pesquisador, sua divulgacdo ao NIT da universidade,
que faz a avaliagdo da invencdo e decide se quer, ou ndo, patented-la. Se optar por nao
patentear, 0 processo encerra nesta fase; se ndo, avanga para o depo6sito da patente nos 6rgdos
competentes, que sera realizado em nome da universidade. Apos depositada a patente, inicia a
fase de identificar as empresas ou empreendedores capazes de levar a tecnologia ao mercado.
Quando identificados potenciais interessados na tecnologia, parte-se para a fase da negociagéo
dos detalhes do acordo de licenciamento e da exploragdo da tecnologia. Vencida esta etapa,
formaliza-se a licenca para exploracdo da patente que podera ser para empresas existentes no
mercado, que adaptam e usam a tecnologia, ou para empresas nascentes, como spin-offs ou
startups, que s@o criadas com o fim especifico de explorar esta tecnologia.

Diante desta condicdo, serdo apresentadas a seguir as etapas que séo realizadas na
UFRGS, por meio das atividades desenvolvidas pela SEDETEC, na missdo de transferir
tecnologias protegidas pela universidade, na forma de licenciamentos e cessdes, para

empresas constituidas no mercado ou na criagdo de novas empresas.

4.1.1 Pesquisador reconhecendo que alcangou uma descoberta/invengao

No que tange a identificacdo da descoberta, por parte do pesquisador, sabe-se que ndo
é uma tarefa simples de ser realizada, pois existem critérios a serem considerados para que
este resultado de pesquisa possa, efetivamente, ser considerado uma invengdo. Primeiramente,
deve-se observar os requisitos de patenteabilidade que versam sobre a novidade, atividade
inventiva e aplicacao industrial do invento, conforme exige a Lei 9.279/96. Ainda, importante
observar que a novidade da invencdo deve ser considerada em nivel internacional para que se

possa iniciar os procedimentos de protecdo desta propriedade intelectual.

20 documento que explica a Politica de Inovagdo da UFRGS pode ser acessado em:
http://www.ufrgs.br/consun/legislacao/documentos/dec-ndeg-016-2019
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Quando falamos de protecdo de programas de computador, 0 que se protege Sdo 0S
“codigos fonte” desenvolvidos, que, segundo a Lei 9.609/98 (Lei de Programa de
Computador), sdo “a expressdo de um conjunto organizado de instru¢cdes em linguagem
natural ou codificada, contida em suporte fisico de qualquer natureza, de emprego necessario
em maquinas automaticas de tratamento da informacdo, dispositivos, instrumentos ou
equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou analoga, para fazé-los funcionar de
modo e para fins determinados” (BRASIL, 1998, p.1).

Ja quando se busca a protecdo e o registro de uma nova cultivar deve-se reconhecer
que se trata de um grupo de plantas com caracteristicas homogéneas, que deve se diferenciar
de outras cultivares para ser considerado novo e ser passivel de multiplicagcdes seguidas, sem
se descaracterizar (BRASIL, 2011). As cultivares destinam-se a producédo agricola e derivam
de programas de melhoramento vegetal. Esses programas sdao de longa duracédo, sendo que a
obtengdo de uma cultivar pode levar de 8 a 12 anos, para espécies anuais, e de 20 a 30 anos,
para espécies perenes (fruteiras, videiras e florestais) (BRASIL, 2011). A protecéo e o registro
de cultivares é competéncia do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento
(BRASIL, 1997), e é regulamentado pela Lei n® 9.456/97.

Diante deste cenario, buscando auxiliar os pesquisadores nesta atividade, a SEDETEC
mantém uma aproximacao e um canal de comunicacdo disponivel junto aos laboratérios e
pesquisadores da universidade. Esses sdo orientados a manter em sigilo seus novos resultados
de pesquisa e reporta-los a SEDETEC, antes de qualquer publicacdo, para que possam ser
avaliados. As informac@es sdo repassadas mediante a declaracdo de invencéo e o formulario
de solicitacdo de busca, no caso de patentes, e através de relatério de registro, para os casos de
programa de computador e cultivares, disponiveis no site da SEDETEC!. Diante deste
procedimento, a equipe de propriedade intelectual da SEDETEC pode avaliar os dados
alcancados e identificar sua potencialidade de protecao.

Nesta fase, o NIT demonstra ao pesquisador as potencialidades de desenvolver ou
adaptar a sua pesquisa as necessidades tecnoldgicas do mercado, o que facilitara as acbes

futuras para transferéncia de tecnologia.

3Endereco eletronico da SEDETEC/UFRGS onde estdo disponiveis os servigos oferecidos a comunidade
académica e as empresas. https://www.ufrgs.br/sedetec/propriedade-intelectual/
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4.1.2 Revelagéo da invengédo ao NIT

Esta etapa, conforme descrita no modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em
universidades, trard& uma nocdo real do que realmente foi desenvolvido pelo pesquisador,
aprofundando detalhes que somente o préprio pesquisador, e seu grupo de pesquisa, poderdo
fornecer ao pessoal da SEDETEC, através do preenchimento do formulério de solicitacdo de
busca e do preenchimento do relatério de invencdo. Neste cenario, se torna fundamental que
esta aproximacdo entre pesquisadores e SEDETEC ocorra de forma franca e detalhada,
criando subsidios para a compreensdo dos resultados alcancados.

O contato inicial ocorre através do preenchimento do formulario de solicitacdo de
busca, no caso das patentes, e através de relatdrio de registro para programas de computador e
cultivares, disponiveis no site da SEDETEC. Nestes documentos, o pesquisador ird descrever,
de forma pormenorizada, todos os resultados da pesquisa, informando, inclusive, dados e
palavras-chave para que se realizem buscas de anterioridade sobre tecnologias similares ao
que se esta revelando.

Para tranquilizar o grupo de pesquisa e gerar um ambiente de confianca nesta
comunicacdo, a equipe da SEDETEC possui a obrigacdo de manter em sigilo qualquer
informacdo que tiver acesso, com base em Acordo de Confidencialidade especifico firmado
para essa finalidade, o que torna o dialogo mais seguro no aspecto juridico da revelacéo.

Ainda, neste sentido, é importante frisar o apoio institucional que a SEDETEC possui
para realizar estas acOes. Todavia, alguns pesquisadores ainda buscam proteger seus
resultados de pesquisa apenas para fortalecerem seus curriculos de pesquisa, sem uma
expectativa real de formalizar licencas e cessOes dessas tecnologias ao mercado, pois
reconhecem que existe uma distdncia muito grande entre os resultados alcancados e a
possibilidade de atender a necessidade do mercado com elas. Neste caso, cabe ao NIT
reconhecer estas fragilidades da tecnologia e orientar pela inviabilidade na protecdo, ao menos
diante daqueles dados iniciais.

4.1.3 NIT avalia e decide pela protecdo ou nédo
Diante das informaces repassadas pelos pesquisadores a SEDETEC, a equipe de

propriedade intelectual busca estreitar os contatos com os desenvolvedores desses resultados

para que possam realizar, quando possivel, a busca de anterioridade sobre tecnologias



109

similares que estdo protegidas ou que foram divulgadas na literatura ou em outras fontes de
divulgacao.

Primeiramente, sdo sanadas todas as duvidas sobre o  possivel
invento/desenvolvimento, para posterior verificacdo dos requisitos de protecdo. Nesta fase
decisoria, ndo existe uma andlise sobre as potencialidades mercadoldgicas das invencdes
realizadas nos laboratdrios da Universidade, o que gera uma fragilidade nesta tomada de
deciso.

Uma das questdes que motivam o patenteamento é a preocupagao em garantir que 0s
beneficios decorrentes da pesquisa possam ser apropriados de alguma forma pela universidade
e pela sociedade. Possuindo o direito de propriedade sobre a invencdo, a universidade
determina o seu uso por parte das empresas e podera impedir que este conhecimento seja
apropriado e explorado sem autorizacéo.

As comunicacGes de invengdes/desenvolvimento que chegam a SEDETEC, sao
protegidas, desde que atendidos os requisitos formais de prote¢do, gerando um novo bem
intangivel protegido pelo sistema de propriedade intelectual.

Para o caso das patentes, o que se verifica € a novidade, a atividade inventiva e a
aplicacdo industrial da descoberta, conforme exige a Lei de Propriedade Industrial (Lei
9279/96), bem como os requisitos definidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-
INPI, quanto a suficiéncia descritiva e unidade inventiva da descoberta. Em 2022, sdo em
torno de 640 patentes ativas controladas pela UFRGS, dessas, 217 sdo depositadas em
cotitularidade com outras universidades ou empresas.

Em se tratando de programas de computador, também néo existe a realizacdo de uma
analise comercial sobre este desenvolvimento. Se o pesquisador preencher o formulério
solicitado pela SEDETEC, o registro sera realizado junto ao INPI, sem analise de mérito. Em
2022, a UFRGS possui 126 registros de computadores.

O pedido de protecdo de cultivares deve atender a requisitos de novidade,
Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade (DHE), e descrever as caracteristicas
fenotipicas e genotipicas da cultivar. Como resultado, obter-se-4 o Certificado de Protecao,
junto ao Cadastro Nacional de Cultivares Protegidas, divulgado pelo Servigco Nacional de
Protecdo de Cultivares.

J&, para a sua comercializacdo, devera ser providenciada, além da protecdo, a obtencéao
do registro de cultivar que se d& tdo-somente ap0s a sua caracterizacdo agrondémica, que deve,

por sua vez, atender aos requisitos e caracteristicas definidas pela Portaria n® 527/97 do
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Ministério da Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 1997), ou ao chamado “VCU das
Cultivares" (Valor de Cultivo e Uso), para com isso, ser colocada no mercado.

A SEDETEC auxilia na tramitacdo da protecdo e registro da nova cultivar junto ao
MAPA, embora o pesquisador melhorista, nomenclatura utilizada para o pesquisador que
realiza pesquisa com cultivares, detenha toda a competéncia técnica para atender tais
exigéncias legais, ficando a acdo da SEDETEC praticamente como uma assessoria ao
procedimento. Dados de 2022 reportam a existéncia de 29 cultivares registradas e 15
protegidas pela UFRGS.

A Portaria n® 6869/2013 que regulamenta a transferéncia de tecnologia e o registro da
propriedade intelectual na UFRGS, estabelece que 0s inventos, os programas de computador e
os cultivares que forem desenvolvidos no ambito da Universidade, desde que decorram da
aplicacdo de recursos humanos, orcamentarios, meios, informacdes e equipamentos da
Universidade e/ou realizados durante o horario de trabalho, serdo propriedade exclusiva da
UFRGS. E assegurado o direito de autor/inventor ao servidor que desenvolver invengio ou
criacédo industrial, conferindo-lhe a parcela de um terco do valor das vantagens auferidas pela

UFRGS com a exploracgédo da patente ou do registro.

4.1.4 Aplicacéo da patente

A SEDETEC busca identificar o escopo de protecdo das patentes e dos programas de
computador alinhados ao campo de aplicacdo da tecnologia. Para as patentes, as
reivindicacfes possuem uma importancia fundamental para a sua validacdo mercadoldgica,
sendo um dos pontos principais na avaliacdo das empresas, diante de um possivel
licenciamento, pois definem o campo de protecdo da invencdo. Por isso, existe um controle
rigido quanto a protecdo descrita nas reivindicagdes das patentes, que sdo realizadas por
escritorio especializado, contratado por meio de edital de oferta publica. Observar a
possibilidade de estender a protecdo destes bens para outros paises, dentro dos prazos legais,
fica como responsabilidade a ser definida pela SEDETEC, mas esta medida s6 é tomada
qguando existe uma negociacdo em andamento no exterior sobre a transferéncia de tecnologia
em questao.

Mesmo para a equipe da SEDETEC, que busca se atualizar com as normas e
defini¢des internacionais sobre propriedade intelectual, ndo € uma decisdo fécil de ser tomada
qguando estdo diante de definir e compreender a aplicacdo de uma patente de invencao.

Normalmente, o pesquisador que alcanca esses resultados possui uma visao direcionada para a
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sua area de atuacdo e acaba ndo observando as demais possibilidades de aplicacdo daquele
invento desenvolvido por ele em outras areas distintas.

Diante disso, as buscas de anterioridades realizadas em bancos de patentes
internacionais auxiliam a compreender a invencdo de uma forma mais ampla, com
possibilidade de aplicacdo em diferentes areas. Essa estratégia se torna possivel devido a
forma de realizar as buscas, utilizando palavras-chaves e referéncias de componentes, por
exemplo.

Todavia, ressaltamos a importancia do pesquisador nesta tarefa, pois € quem detém
maior conhecimento técnico sobre o tema e, sem o seu auxilio, o NIT ndo detém condicGes de

realizar este trabalho com profundidade.

4.1.5 Prospeccao mercadoldgica de empresas e empreendedores

A prospecgdo mercadoldgica para agdes de transferéncia de tecnologia na UFRGS
ocorre por mais de uma forma, mas sempre sendo reportada a SEDETEC, para
acompanhamento e orientacdes das medidas a serem formalizadas. Os laboratorios da
Universidade possuem autonomia para buscar, junto ao mercado, empresas para desenvolver
atividades de prestacdo de servigos tecnoldgico e/ou desenvolver projetos de pesquisa visando
solugdes para demandas das empresas e, consequentemente, uma transferéncia de tecnologia e
de conhecimento.

Na SEDETEC, existe um setor, chamado de “aproximagao universidade-sociedade”,
que é responsavel pela prospeccdo de empresas e empreendedores onde sdo apresentadas as
tecnologias protegidas da UFRGS. Uma das principais agdes deste setor € a apresentacdo de
tecnologias desenvolvidas na Universidade por meio de plataformas eletrdnicas, como é o
caso da vitrine tecnoldgica da universidade!*. Ali, informagdes técnicas e funcionais de cada
tecnologia estdo disponiveis para todos os interessados. Sdo também utilizados canais de
midias sociais da SEDETEC e da Universidade. Estas a¢fes enquadram-se em marketing
passivo, pois aguarda-se 0 contato das empresas interessadas para que a SEDETEC possa
apresentar detalhes das tecnologias. Preserva-se o sigilo das informacdes a serem
disponibilizadas por meio de Acordos de Confidencialidade. O setor conta apenas com um
servidor aposentado, que busca apoio junto a servidores de outros setores da SEDETEC para
juntada de informagdes e tomada de decisdes. Tal realidade dificulta uma prospecgdo mais

14 Vitrine Tecnolégica on-line para exposicao de tecnologias da UFRGS.
https://www.ufrgs.br/vitrinetecnologica/



112

ativa, através de visitas a empresas e visitas aos laboratérios da universidade para alinhar
acOes de pesquisa para o mercado e participacdo em feiras para expor o portfélio de
tecnologias.

Ainda, sdo realizadas reunides presenciais com representantes de empresas para
apresentacdo de tecnologias. Busca-se reunir empresas do mesmo setor e das mesmas area de
atuacdo, onde pesquisadores da UFRGS e representantes da SEDETEC apresentam
tecnologias disponiveis para serem licenciadas naquelas areas de interesse. Pela escassez de
recursos humanos e pelo envolvimento na preparacdo destas acdes, estas atividades sao
oferecidas esporadicamente.

Na mesma linha de atuacdo, a SEDETEC realiza rodadas de negocios onde as
empresas sdo convidadas a participarem para apresentar seus problemas e dificuldades
tecnologicas. Nestas rodadas sdo apresentadas possiveis solugbes as empresas, 0 que
possibilita uma troca de informacdes sobre as formas de viabilizar solugdes aos problemas
relatados, gerando um “brainstorm” sob a perspectiva de varias pessoas, até que se identifique
uma solucdo apropriada ao caso especifico. Esta conversa aproxima os pesquisadores, tanto
da empresa quanto da universidade, pois tem um viés técnico, o que facilita identificar ideias
para novos desenvolvimentos e novas possibilidades de uso das tecnologias ja desenvolvidas
pela universidade, podendo ser adaptadas as necessidades apresentadas. Este tipo de acdo tem
surtido bons resultados na prospecgdo de empresas e na realizacdo de novas parcerias com 0
setor privado, o que favorece a transferéncia de tecnologia. Deve-se observar o potencial da
empresa que sera a licenciada da tecnologia, visto que existe um gap entre a tecnologia
licenciada e a sua colocacdo no mercado, fato que exige da empresa um investimento
adicional na maturacdo e aprimoramento da mesma até que possa ser lancaga ao mercado.

Visando acGes de prospecc¢do interna na universidade, a SEDETEC possui um sistema
de banco de dados que identifica competéncias relacionadas as pesquisas cadastradas nos
laboratérios, facilitando conectar as demandas apresentadas pelo mercado e possiveis
executores de solugdes. Além disto, esta plataforma é utilizada para identificar possiveis
empreendedores que possam licenciar tecnologias desenvolvidas na universidade, visando
uma possivel abertura de empresas spin-offs e startups, uma vez que possuem conhecimento
técnico para desenvolver a tecnologia.

Mesmo diante destas agOes, a SEDETEC tem encontrado muitas dificuldades em
identificar empresas que estejam dispostas a licenciar tecnologias da UFRGS, bem como
identificar pessoas “chaves” nas empresas, que possuam poder de deciséo para avancar na

negociacao da transferéncia de tecnologia. Tal realidade também ocorre devido ao nivel de
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desenvolvimento das tecnologias disponiveis na universidade, o que vai ao encontro do ja
assinalado pela literatura (SCHAEFFER; RUFONI; PUFFAL, 2015; SINISTERRRA et al.
2021). Este ponto exige uma atencdo especial da UFRGS, e pode ser sanado com medidas

especificas relacionadas a evolucao e amadurecimento dos resultados das pesquisas.

4.1.6 Negociagao e acordo de licenciamento

A fase de negociacdo é onde todos os detalhes da relacdo devem ser ajustados e
transcritos para o contrato de licenciamento ou cessdo. A SEDETEC se envolve na
negociacdo e na elaboragdo destas minutas, a fim de atender a todos os preceitos legais
exigidos para uma relacdo de transferéncia de tecnologias protegias pela UFRGS.

Embora se busque a agilidade nas negociacGes e nos detalhes do Acordo, cada
tecnologia possui suas especificidades que necessitam ser analisadas. A SEDETEC busca
conhecer os detalhes da cada tecnologia que serd negociada, iniciando pelo modelo de
negdcio que o licenciante pretende desenvolver, o estagio atual de desenvolvimento da
invencdo, os custos envolvidos no desenvolvimento, o tamanho do mercado potencial, a
condicgéo da patente e suas reivindicagdes, licenca exclusiva ou ndo exclusiva, area geografica
de exploracdo (regional, nacional e/ou internacional), tecnologias similares existentes no
mercado e royalties praticados em licengas de tecnologias nas mesmas areas da tecnologia em
negociacao, possibilitando algum tipo de referéncia mercadoldgica.

Somado a isto, muitas empresas ndo possuem estruturas de P&D&I para tornar as
tecnologias licenciadas da universidade em produtos comercializaveis, 0 que gera, muitas
vezes, a necessidade da universidade auxiliar nesta etapa do licenciamento, inclusive
realizando testes e protétipos para a empresa. A UFRGS dispde de clausula em seus acordos
de licenciamento para assessoria técnica na transferéncia de tecnologia, mas as empresas
necessitam possuir condices de absorver este conhecimento e reproduzi-lo no
desenvolvimento dos produtos. Qualquer necessidade que ultrapasse a assessoria técnica
prevista no Acordo de Licenciamento, devera ser formalizada em contratos especificos.

Analisando pelo viés juridico, ainda existem duavidas em relacdo aos detalhamentos
das possibilidades de exploracdo das tecnologias desenvolvidas na universidade, o que
acarreta uma inseguranca juridica na relacdo. Neste sentido, 0s pontos mais sensiveis estdo
relacionados a exclusividade no licenciamento, na forma de valoracdo da tecnologia, nos
pagamentos de royalties pela empresa, nos prazos de exploracdo e na interpretacdo da

legislacdo quanto ao conflito de interesses dos envolvidos.
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A exemplo desta situacdo, a legislacdo brasileira exige que licenciamentos com
exclusividade sigam etapas de divulgacdo da tecnologia, apresentando previamente as
condicdes do licenciamento, possibilitando uma concorréncia entre empresas interessadas, nos
moldes de um extrato de oferta publica, a ser publicado no site oficial da UFRGS. Este tipo de
divulgacdo, exigida somente na legislacdo brasileira, prejudica o interesse de empresas,
principalmente, das estrangeiras, pois desconhecem este procedimento. A exigéncia desta
divulgacdo afeta negativamente a estratégia comercial das empresas interessadas, ja que o
interesse em determinada tecnologia se torna publico para todos, inclusive para seus
concorrentes, 0 que acaba com a vantagem competitiva buscada pelas empresas quando
pretendem lancar novos produtos ou processos no mercado.

Nessa linha, a SEDETEC utiliza critérios especificos para realizar a valoracdo das
tecnologias da UFRGS que serdo licenciadas ou cedidas, buscando informacgdes sobre o
mercado de atuacdo da tecnologia, sobre produtos similares ao licenciado e informacdes sobre
licencas similares disponiveis na literatura. Além disso, é solicitado a empresa uma andlise de
ganhos futuros com a utilizagdo da tecnologia e os gastos envolvidos na sua producdo e
comercializacdo. Estes documentos ficam formalizados no processo administrativo da
UFRGS, e servem de parametro para a apuragdo dos valores negociados. Sabe-se que existe
uma fragilidade nesta acdo, pois ndo existe uma pessoa especialista nesta area na SEDETEC,
0 que pode gerar impasses nas negociagdes com as empresas.

Questdes envolvendo possiveis casos de conflito de interesses - gerado pelo uso de
instalacdes da UFRGS por empresa ligada a servidor de seu quadro funcional, ou pelo aporte
de recursos institucionais em empresa inovadora ligada a servidor da UFRGS, ou ainda, pelo
licenciamento de propriedade intelectual a empresa ligada a servidor que exerca agdes de
pesquisa nesta empresa - sdo situacdes que ainda geram incertezas nos processos de
transferéncia de tecnologia nas ICTs.

Para auxiliar a SEDETEC na avaliacdo destas questfes, a UFRGS possui em sua
estrutura institucional uma Procuradoria Federal, que conta com procuradores da Advocacia
Geral da Unido. Esses verificam as questdes relacionadas & documentacdo da empresa,
valoracdo da proposta de licenciamento e aspectos legais que recaem sobre a relacdo e sobre a
minuta do contrato.

O modelo de transferéncia de tecnologia que tem gerado bons resultados 8 UFRGS séo
os relacionados a projetos de parceria com as empresas, onde se busca uma pesquisa aplicada
a necessidade da empresa. Neste caso, 0s instrumentos legais de parceria preveem a protecao

dos resultados da pesquisa e regras para 0 uso destes por parte da empresa cotitular,
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normalmente limitados a area de atuacdo da empresa e mediante contra prestacdo financeira
ou ndo financeira para a UFRGS.

Neste mesmo sentido, o licenciamento de cultivares é uma pratica que a UFRGS
realiza hd mais de 15 (quinze) anos, e tem gerado um valor crescente de royalties para a
universidade. Neste caso, os contratos sdo formalizados de maneira padronizada, inclusive
guanto aos percentuais de pagamento de royalties pelos produtores, o que facilita sua

aplicacdo e simplifica a negociacéo.

4.1.7 Licenga da tecnologia

A SEDETEC ja formalizou muitos contratos de licenciamento envolvendo tecnologias
da Universidade, mas os casos de maior sucesso ainda estdo relacionadas as cultivares de
aveia, pois geram royalties a Universidade de forma progressiva e permanente. Anualmente
tém sido formalizados dezenas de contratos de licencas sobre as espécies protegidas de aveia.

O controle sobre o0 uso das tecnologias desenvolvidas em projetos de parcerias com as
empresas é controlado por meio de clausulas contratuais, onde resta definido que para 0 uso
dos resultados alcancados existira uma compensagdo financeira a UFRGS, normalmente
sendo seus detalhes ajustados, a posteriori, em instrumento especifico.

Nas licengas de tecnologias, a SEDETEC tem o papel fundamental de buscar a
protecdo do conhecimento, negociar os termos da licenca e intermediar a relacdo do
pesquisador com a empresa, sendo o responsavel por toda a formalizacdo da proposta de
licenciamento. A empresa, por sua vez, assume a obrigagdo de cumprir com as regras
estipuladas no contrato, desenvolvendo a tecnologia licenciada e explorando no mercado, sob
pena de rescisdo contratual e multa. A SEDETEC pode exercer sua prerrogativa de
fiscalizador das a¢des que estdo sendo realizadas pela empresa, inclusive habilitando terceiros

a realizarem auditorias nas empresas licenciadas.

4.1.8 Publico-alvo: empresas existentes ou spin-offs/startups

A UFRGS busca ofertar suas tecnologias protegidas para empresas constituidas no
mercado ou para empresas nascentes, como spin-offs e startups, ajustando os detalhes da
negociacdo com base nas condi¢Ges mais propicias para os envolvidos, sempre de acordo com
os limites legais impostos pela Lei de Inovacdo Tecnologica (Lei 10.973/2004) e pela politica

institucional de inovacgédo (Decisao 016/2019).
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N&o existe uma regulamentacdo interna na UFRGS especifica sobre casos envolvendo
a criacdo de spin-offs e startups com tecnologias desenvolvidas na universidade. Esses casos
sdo tratados como licenciamentos comuns e s&o avaliados caso a caso.

Todavia, existe uma indefinicdo legal sobre a condicdo da criacdo de spin-offs e
startups envolvendo professores de ICTs publicas no seu quadro societario. Normalmente, a
inseguranga juridica ocorre relacionada a possibilidade do professor atuar nas pesquisas de
interesse da empresa, na qual é sécio. Para os 6rgdos de controle, esta situacdo pode ser
considerada como uma possivel relacdo de conflito de interesses, nos moldes definidos pela
Lei 12.813/13. A CGU possui competéncia legal para avaliar e julgar estas situa¢des, quando
envolvem servidores publicos federais.

No mesmo sentido, existe a duvida da possibilidade de empresas spin-offs, que
contam com professores em seu quadro societario, contratarem 0s servicos de pesquisa e
extensdo dos laboratdrios da ICT, quando este mesmo professor desenvolva suas pesquisas e
faca parte da equipe daquele laboratério. Este também é um caso onde pode existir um
conflito de interesse.

Diante desta situacdo de incerteza, a UFRGS avalia cada caso isoladamente. N&o
existe uma definicdo conclusiva em nivel institucional para este tema, nem mesmo um
controle rigido sobre a situacdo. Os casos que chegam a SEDETEC sdo avaliados e
acompanhados com a ajuda da Procuradoria Federal que atua junto a UFRGS, mas sempre
alertando aos interessados sobre o risco existente sobre a possibilidade de um eventual
conflito de interesses. Da mesma forma, ndo existe um acompanhamento sobre tecnologias da
universidade que foram licenciadas a empresas que possuem pesquisadores da UFRGS no seu
quadro societario, embora seja uma informac&o relevante para levantamento de transferéncias
de tecnologia da UFRGS.

4.2 SUGESTOES PARA O MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA
A UFRGS

Nesta secdo, estd sendo proposto um modelo de transferéncia de tecnologias
protegidas para a realidade da UFRGS, a partir dos estudos tedricos apresentados nos
capitulos anteriores, pela experiéncia pratica trazida pelos gestores dos NITs das
universidades estudadas, pela avaliagdo do proprio processo da UFRGS utilizado para a

transferéncia de tecnologia e pelas premissas impostas pelo novo marco legal da ciéncia,
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tecnologia e inovacdo (Lei 13.243/2016) e pela Lei de Inovagdo Tecnoldgica (Lei 10.973/04),
que compdem o arcabouco legal da inovacdo do Brasil.

A partir disso, importante reconhecer que o modelo tradicional de transferéncia de
tecnologias em universidades, descrito por Bradleyet et al. (2013), permanece sendo a base do
fluxo e das etapas que englobam a transferéncia de tecnologias protegidas oriundas de
pesquisa universitarias.

Para a proposta do Modelo de Transferéncia de Tecnologias protegidas para a
UFRGS, segundo a revisdo da literatura, das entrevistas e das respostas aos questionarios
aplicados neste trabalho, percebeu-se que o processo da transferéncia de tecnologia apresenta
alguns entraves na sua aplicacdo e conducdo, fato que acarreta um prejuizo na sua efetivago
e nos resultados que poderiam ser alcancados de transferéncias. Por outro lado, o estudo
proporcionou a identificacdo de mecanismos utilizados pelas demais universidades que
facilitaram a transposicdo desses entraves nas atividades que envolvem a transferéncia de
tecnologias protegidas por elas.

Conforme podemos observar, o0 modelo de transferéncia de tecnologias protegidas,
apropriado para a realidade da UFRGS, deve ser estruturado levando-se em consideracao os
recursos locais, a infraestrutura disponivel e as limitacGes sociais existentes (WARREN;
HANKE; TROTZER, 2008; HEINZL et al. 2013; ALBUQUERQUE et al., 2015; VAN
NORMAM; EISENKOT, 2017). Para isso, se faz relevante a compreensdo das possiveis
ferramentas e procedimentos que a UFRGS possui para implementar mudangas viaveis no seu
processo de transferéncia de tecnologia atual.

Para chegar ao modelo de transferéncia de tecnologias adequado a necessidade e a
realidade das pesquisas e tecnologias protegidas pela UFRGS, foram considerados aspectos
do modelo utilizado atualmente na UFRGS, conforme descrito em 4.1 deste capitulo, o que
possibilitou identificar e sugerir possiveis ajustes no seu processo.

Diante das informacgdes coletadas neste estudo, o processo de transferéncia de
tecnologia da UFRGS podera ser facilitado e mais bem compreendido pelas organiza¢Ges que
se aproximam da universidade, bem como pelos préprios atores que atuam nesta area na
universidade, o que resultard em um modelo simplificado e didatico, que demonstre, de forma
clara e dindmica o fluxo das etapas, das informacGes e dos materiais necessarios para a
formalizacdo de licencas e cessOes de tecnologias protegidas.

As informagdes levantadas pelos autores e representantes de NITs, descritas no
capitulo 3 desta Tese, referente as dificuldades e solugdes identificadas no processo de

transferéncia de tecnologias protegidas por universidades, sdo também Uteis para adaptar e
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ajustar o atual processo de transferéncia de tecnologia da UFRGS, que ocorre hd mais de 20
anos na SEDETEC. Alcancar medidas mais ageis e céleres nas acdes do NIT sdo
fundamentais para as atuais exigéncias do mercado, portanto, se torna fundamental
compreender o processo e identificar as suas limitacoes.

N&o podemos deixar de observar que a realidade de cada universidade faz com que
sejam adaptadas as fases, conceitos e mecanismos para a execugédo das atividades relacionadas
a transferéncia de tecnologia, devido as barreiras culturais, de comunicacdo, lacunas
tecnologicas, limitacBes orcamentarias, recursos humanos, entre outros problemas comuns aos
NITs. Seguindo o fluxo das acbes expostas no modelo tradicional de transferéncia de
tecnologia em universidades, descrito por Bradleyet et al. (2013), muitas universidades
vislumbram cumprir com todas as atividades envolvidas no modelo tradicional, embora
algumas sejam mais complexas e exijam um envolvimento maior dos recursos humanos dos
NITs, como, por exemplo, reconhecer o mercado potencial das tecnologias protegidas,
identificar o seu valor mercadoldgico e encontrar o licenciado. Sem ultrapassar essas
barreiras, a intencdo de transferir tecnologia fica fragilizada em todas as fases do processo.

Para elucidar as informacdes referenciadas, foi possivel estabelecer as variaveis e 0s
componentes que deverdo constar no modelo de transferéncia de tecnologias protegidas para a

realidade da UFRGS conforme quadro abaixo:

Quadro 4 - Variaveis a serem observadas para o Modelo UFRGS de TT

Variaveis do modelo Componentes

Apoio institucional Autonomia;

Recursos Humanos;
Recursos Financeiros;
Reconhecimento.

Equipe NUmero de pessoas adequado a demanda;

Conhecimento técnico;

Conhecimento sobre mercado e modus operandi empresarial, inclusive, se possivel,
que o profissional do NIT tenha também experiéncia profissional em empresa.
Aproximagdo junto as empresas para apoiar no repasse da tecnologia;

Recursos humanos com background nas areas tecnolégicas de atendimento do NIT.

Governanca Concursos especificos para atuar no NIT;
Reconhecimento das a¢des do NIT;
Recurso para estruturacdo do NIT;
Personalidade Juridica do NIT.

Procedimentos e boas | Agilidade nos tramites e autonomia do NIT na representac¢do institucional;

praticas Desenvolver Centros de Provas de Conceitos para aumentar o nivel das tecnologias;
Realizacdo de andlise técnica-econémica e de mercado;

Avaliar 0 modelo de negdcio da empresa para realizar a negociagdo sobre a TT;
Préticas para valoragédo e negociacdo;

Minutas de contratos pré-aprovadas.

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Diante das varidveis e dos componentes que foram apontadas no quadro acima, cada
item mencionado sera observado para a situacdo e realidade da UFRGS, visando sugerir as
mudancas necessarias para que o processo de transferéncia de tecnologias protegidas seja

adequado ao fim que se pretende e que atenda as exigéncias legais brasileiras.

4.2.1 Apoio institucional a transferéncia de tecnologia

O primeiro passo a ser observado na proposicdo do modelo é quanto ao apoio
institucional ao tema da TT e o refor¢co as acfes do NIT, uma vez que € o setor legalmente
responsavel pelo processo de aproximagdo, protecdo do conhecimento e transferéncia de
tecnologia junto as empresas. Na UFRGS, esta questdo esta formalmente definida na sua
politica de inovacdo (Decisdo 16/2019), onde existe um apoio estruturado para o tema e para
0 setor, o que oferece uma possibilidade de crescimento profissional dos recursos humanos
que atuam no NIT e um apoio direcionado para as pesquisas institucionais com Vviés
mercadoldgico. Todavia, € importante aprofundar a politica de apoio sobre estratégias de
licenciamento de tecnologias protegidas da UFRGS, incentivando a protecdo de direitos de
propriedade intelectual sobre tecnologias que possuem aplicacdo industrial, como ocorre na
UGA, ou seja, enraizar essa cultura por meio de workshops, palestras, exposicoe e rodadas de
negocios, bem como acles estruturadas para a difusdo da cultura da TT, reconhecendo a
importancia dos envolvidos nesta missdo, reforcando e fortalecendo iniciativas na
comunidade académica, empresarial e na sociedade.

Neste sentido, a politica de inovacdo da UFRGS foi criada para atender a exigéncia
legal e formalizar a execucdo dos pontos elencados na Lei de Inovacdo Tecnoldgica (Lei
10.973/04, art. 15-A, § Unico), contemplando as acBes a serem realizadas e orientadas na
universidade sobre a matéria. Observou-se que a politica de inovacdo € um documento
institucional que possui alta relevancia na missdo da universidade, pois demonstra toda a
visdo estratégica alinhada ao tema, apresentando suas diretrizes a serem seguidas e
consolidando a relagdo universidade e empresa frente aos olhos da sociedade. Visto isso, €
fundamental que a politica aborde esta relacdo sem criar barreiras e dificuldades para sua
execucdo, ou seja, desburocratizando o acesso as tecnologias desenvolvidas na UFRGS e
agilizando a formalidade dessas acdes de transferéncia de tecnologia, pois as empresas
necessitam agilidade para acessar a tecnologia e torna-la um produto comercializavel. O tema
da burocracia foi apontado nos estudos como um grande problema nas acdes de interacdo

universidade-empresa e da transferéncia de tecnologia, exigindo processos de tramitacdo mais
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céleres com regras claras e objetivas sobre o tipo de negociacdo e os valores que deverdo ser
desembolsados pelas empresas. Estes pontos estdo diretamente relacionado com o grau de
autonomia do gestor do NIT para a tomada de decisdes e assinatura de instrumentos juridicos
que representem a UFRGS.

Politicas institucionais que definem e formalizam as questdes envolvendo criacdo de
spin-offs e startups com tecnologias desenvolvidas e protegidas na universidade, tendo ou ndo
a participacdo de professores da instituicio no quadro societario da empresa, € algo
fundamental para alavancar os licenciamentos na UFRGS, visto que este modelo de
transferéncia de tecnologia é extremamente recorrente nas universidades, com resultados
expressivos nos indices de inovacgdo. Infelizmente, a legislagdo ndo traz uma seguranca
juridica clara sobre estas questBes, muito pela questdo relacionada ao possivel conflito de
interesses (Lei 12.813/13) que pode existir nessas relagbes. Assim, a exemplo da préatica
realizada na UFMG, cada caso deve ser analisado e avaliado individualmente, mas ndo deve
ser vetado de pronto, bem pelo contrario, deve ser incentivado pelos NITs e pelas reitorias das
universidades, mas sempre avaliando possiveis problemas neste sentido.

As alteracBGes propostas na Lei de Inovacdo (BRASIL, 2004; BRASIL 2016), que
propiciaram uma maior relacdo entre os setores publico e privado, inserindo empresas e ICTs
privadas como beneficiérias das politicas publicas de inovacdo, diminuindo a burocracia na
aquisicdo de insumos, equipamentos, contratagdes e importacGes, e dando um olhar especial
para a protecdo da propriedade intelectual nas relacdes envolvendo empresas e ICTs publica,
devem estar formalmente exposta nas politicas de inovacdo das ICTSs, ja que se trata de uma
flexibilidade prevista na legislacdo para que as ICTs gerenciem a comercializagdo dos
resultados de pesquisas de sua instituicdo no modelo mais adequado a sua realidade. Visto
isto, a UFRGS necessita ajustar sua politica de inovacdo para facilitar o acesso a estas
novidades trazidas pela Lei, formalizando, de forma direta e explicita, as condi¢cdes que a
UFRGS considera relevante para transferir suas tecnologias aos interessados, 0 que garantira
seguranca juridica aos pesquisadores, gestores publicos, ICT publicas e privadas e aos 6rgaos

de controle, como Tribunais de Contas, Procuradorias e Ministério Publico.
4.2.2 Equipe
Primeiramente, quando se vislumbra estruturar uma equipe qualificada e apropriada

para atuar na SEDETEC, se pensa em pessoas que detenham um conhecimento especifico

sobre mercado, negociacdo e valoracdo de intangiveis, conhecimento da legislacdo
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relacionada a inovacdo tecnoldgica, protecdo do conhecimento, entre outras aptiddes que se
facam necessarias para enfrentar as dificuldades apresentadas no setor. Este perfil é
fundamental, tendo em vista que o NIT atua com uma equipe de interface de negocios,
diretamente junto as empresas, 0 que requer experiéncia para o dialogo técnico e juridico,
como bem reforga Hagen (2008).

A formacdo da equipe deve ser interdisciplinar, com viés mercadologico, em atengéo
as diversas areas de atendimento do NIT. Considerando que a equipe do NIT necessita avaliar
e definir as melhores formas de protecdo para as tecnologias desenvolvidas nos projetos de
pesquisa da UFRGS, a0 mesmo tempo em que necessita prospectar empresas para efetivar a
comercializacdo das tecnologias, é fundamental uma constante atualizacdo desses recursos
humanos aos mecanismos de informacdes tecnoldgicas para fomentar uma rede de contatos
com empresas e outros NITs, onde a troca de informagdes esteja sempre presente. Plataformas
digitais e aplicativos especificos também sdo recursos fundamentais para apoiar as equipes no
desenvolvimento destas atividades.

Portanto, é fundamental para a SEDETEC contar com recursos humanos que
detenham experiéncia de mercado para identificar detalhes sobre as invencdes e decidir pela
sua protec@o ou ndo. Esta € uma decisdo importante para as estruturas universitarias ja que ao
decidir pela protecdo, existe um custo relacionado a manutencdo deste intangivel, que séo
fixos e crescentes.

No momento, a SEDETEC possui uma equipe pequena para as atribui¢bes impostas ao
setor pela legislacdo. Essa realidade acarreta a contratacdo excessiva de bolsistas para que se
possa suprir as caréncias nos atendimentos. Cabe reforcar a grande rotatividade que existe
neste tipo de recursos humanos do NIT, o que gera uma constante formacdo aos novos
bolsistas. Visto isto, possuir uma equipe com numero suficiente de colaboradores ¢ uma
necessidade a ser observada, tendo em vista todas as tarefas que sdo exigidas no
acompanhamento do processo de protecdo e transferéncia de um resultado de pesquisa. Ainda,
é importante que o conhecimento técnico esteja presente na qualificacdo da equipe, seja no
seu “background” ou na sua adequagdo para as demandas relacionadas ao NIT, ainda mais se
observarmos a amplitude de areas tecnoldgicas de atendimento do NIT da UFRGS. Uma
equipe preparada podera aproximar as empresas dos laboratorios da universidade, facilitando
a conversa entre 0s pesquisadores de ambas instituicdes, o que favorecerd o repasse,
adaptacdo e absorcdo da tecnologia transferida, uma vez que este é um ponto sensivel

identificado nos relatos deste trabalho.
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Elaborar contratos de licenciamentos adequados a legislacdo é uma tarefa que o NIT
deve realizar com muita seguranca, controle e responsabilidade, visto que € o cerne da relagdo
que sera formalizada. O NIT deve manter seus contratos reiteradamente atualizados ao
entendimento dos érgdos de controle e da legislacdo, tendo em vista que estdo em constantes
atualizagdes. Visto isto, manter um assessor juridico permanente na SEDETEC é fundamental
para trazer uma seguranga juridica na relacdo com as empresas, bem como para a propria
UFRGS, tendo em vista as atribuicdes legais do NIT e da importancia que a legislacdo e a
Procuradoria Federal (AGU) atribuiu ao manifesto do NIT, quando da tramitacdo dos

processos que envolvem a transferéncia de tecnologia universitaria.

4.2.3 Governanga

Para estruturar uma equipe qualificada e apropriada para atuar na SEDETEC, é
necessario contar com pessoas que detenham um conhecimento especifico, com competéncia
para executar as atividades previstas em Lei e ja citadas nesta pesquisa. Infelizmente, ndo é
isso que ocorre nos NITs das universidades pablicas. Ndo existem concursos publicos
direcionando vagas para que os interessados e aprovados no concurso atuem nos NITs das
universidades publicas. Esta situacdo acarreta um prejuizo grande para as acdes exigidas para
o NIT, uma vez que o pessoal que serd lotado no NIT ndo possui formacdo condizente com as
atividades que ird desenvolver. Esta situacdo exige uma formacdo adicional para estes
recursos humanos. Ainda, por ndo conhecer a area e suas atribuigdes, existe o risco de nao se
adaptarem ao trabalho e ndo corresponderem ao perfil adequado para a fungéo.

Visto isto, por se tratar de um entrave politico, seria importante buscar o estimulo e o
apoio governamental para viabilizar a contratacdo de recursos humanos de forma adequada,
com perfil e formacéo exigidos para essas atividades. Buscar um dialogo junto ao Ministério
de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdes (MCTI) e Ministério da Educacdo (MEC), por meio de
0rgdos que representem os interesses dos envolvidos nesta area, como o FORTEC, a
Associacdo Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(ANPROTEC) e a Associacdo Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Inovadoras (ANPEI), sugerindo a criacdo de vagas em concursos publicos para que
interessados atuem nos NITs, com perfil alinhado ao trabalho, tornaria o setor extremamente
qualificado e auxiliaria na execucgdo das atividades, possibilitando uma tomada de decis6es

mais segura e confiavel, minimizando a burocracia por desconhecimento.
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Outra solugdo viavel para solucionar os problemas quanto a escassez de recursos
humanos e recursos financeiros para os NITs, em especial para o caso da SEDETEC, seria
constituir sua personalidade juridica propria, como entidade sem fins lucrativos, conforme
descreve o artigo 16° 8 3° e § 4° da Lei 10.973/2004. Isso tornaria a gestdo do NIT mais
autdbnoma e autossustentavel, a exemplo do que ocorre na UGA e em paises mais estruturados
nesta area. Seria importante criar mecanismos governamentais de apoio financeiro e estrutural
para essa transicdo de modelo, como editais especificos, workshops e palestras, uma vez que

ainda é recente e pouco utilizado pelas ICTs.

4.2.4 Procedimentos e boas praticas

Manter os procedimentos sobre a transferéncia de tecnologia de forma documentada é
muito importante para a transparéncia desta atividade para a propria universidade, para as
empresas interessadas e para os orgdos de controle. Conforme foi observado por Hagen
(2008), Markman et al. (2008), Warren, Hanke e Trotzer, (2008), Heinzl et al. (2013),
Albuquerque et al. (2015) e Nag, Gupta e Turo, (2020), criar mecanismos que agilizem e
facilitem o acesso as tecnologias da universidade sdo fundamentais, criando rotas para que o
corpo docente licencie tecnologias e crie spin-offs e/ou startups para exploragao da tecnologia
por eles criada, tendo em vista que se trata de um modelo eficaz e praticado por universidades
nacionais e estrangeiras.

Importante ressaltar que a formalizacdo da transferéncia de tecnologia é primordial
para conferir os direitos e deveres de cada um dos envolvidos no processo, portanto, 0 modelo
UFRGS deve observar as praticas que ocorrem com maior frequéncia na institui¢do, tornando-
as reconhecidas como “boas praticas” da universidade, como por exemplo, os casos dos
licenciamentos de cultivares da UFRGS. Neste sentido, uma sugestdo eficaz seria criar
modelos de contratos de licenciamentos expressos, onde a negociacdo fosse nos moldes
propostos pela UFRGS, cabendo a empresa apenas aderir as condi¢Ges do licenciamento
proposto, como ocorre ha UGA, onde o contrato de licenciamento é assinado no mesmo dia
em gue a empresa demonstra interesse na tecnologia. Ja para 0s casos onde a empresa nao
concorde com os termos sugeridos, o caminho seguiria 0 do rito processual comum,
contemplando todas as fases de negociagéo.

A agilidade no processo de licenciamento foi um tema recorrente nas manifestagoes
dos representantes dos NITs consultados. Visto isto, conforme sugerido acima, utilizar

modelos pré-aprovados pelos procuradores federais da AGU é uma solucdo que simplifica a
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tramitagdo do processo de formalizacdo destas acdes. Com as observacgoes trazidas pela
representante da UFMG, é relevante prever nos contratos uma clausula que descreva a
evolucdo das etapas de desenvolvimento da tecnologia transferida, assim, o NIT possui
condicBes de verificar se a exploracdo dos bens transferidos esta seguindo o cronograma
estipulado no contrato de licenciamento ou cesséo, e assim, exigir providéncias da empresa.

Formalizar regras nos contratos de transferéncia de tecnologia sobre 0s novos avangos
alcancados pela empresa licenciada no uso e exploracdo da tecnologia transferida, com a
previsdo de clausulas especificas sobre melhorias realizadas na tecnologia, € importante para
que a universidade acompanhe a evolugdo da tecnologia. A partir destas licencas podem ser
geradas novas descobertas e melhorias sobre a tecnologia repassada, conferindo direitos a
universidade para o recebimento de royalties futuros sobre a comercializa¢do desses avangos,
gue podem, inclusive, buscar uma protecao. Esta previsao deve ser formalizada no contrato de
licenciamento, o que garante a UFRGS manter a rastreabilidade das melhorias sobre as suas
descobertas e seus avangos no mercado, sendo remunerada por isso.

Os tramites administrativos devem ser observados, pois afetam a celeridade de todo o
processo de transferéncia de tecnologia. Seguindo os passos das universidades estrangeiras,
das nacionais e do novo Marco Legal da Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo, a palavra de ordem
é desburocratizar os tramites para agilizar e facilitar a formalizacdo das licencas e cessfes de
tecnologias da universidade. Para que o processo de transferéncia de tecnologia na UFRGS
seja agilizado é fundamental que a SEDETEC mantenha seus recursos humanos habilitados,
com autonomia para a tomada de decisdes e atualizados com as normativas legais que formam
e determinam o arcabouco legal da inovagdo no Brasil, bem como com as regras definidas
pela politica de inovagdo da UFRGS. Considerando que estes processos séo fiscalizados e
auditados pelos 6rgdos de controle da unido, como a CGU e o TCU, suas a¢des devem
encontrar respaldo juridico nestas legislacdes.

Ainda, a SEDETEC deve desenvolver estratégias de negdcios para identificar e
facilitar o acesso aos procedimentos operacionais do processo da transferéncia de tecnologia
em todas as areas de conhecimento em que a universidade atua, pois existem especificidades
em cada uma delas. Para isso, o NIT deve contar com o auxilio dos préprios pesquisadores
envolvidos no desenvolvimento das tecnologias, a fim de criar uma massa critica sobre 0s
detalnes de como proceder para identificar os resultados de pesquisa com potencial
mercadoldgico. Importante alertar aos pesquisadores quanto aos cuidados e a forma de
proceder no momento em que for revelar os resultados alcancados, tanto para terceiros

interessados quanto para o NIT, pois uma revelacdo intempestiva acaba prejudicando sua
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protecdo e, consequentemente, seu valor de mercado. Vale frizar que a revelagdo para o NIT
ndo deve ser visto com um problema, ao contrario, o NIT pode inclusive ajudar o pesquisador
a identificar o momento adequado para fazer a revelagdo da invencdo visando a protecdo do
resultado de pesquisa

Os pesquisadores podem, ainda, auxiliar nas aces de prospeccdo de empresas e na
aceleragdo do estdgio da tecnologia por meio da criagdo de centros de provas de conceito,
embora esta decisdo deva ser apoiada pela administracdo da universidade, pois, certamente
implicard em investimentos com recursos financeiros, infraestrutura e recursos humanos.
Nesta mesma linha, a UFRGS poderia desenvolver um treinamento para nivelar o
conhecimento dos recursos humanos que se envolvem nestas negociacgdes de transferéncia de
tecnologia, tanto da SEDETEC, como dos pesquisadores dos laboratorios da universidade e
das empresas, todos juntos numa mesma turma, padronizando e facilitando a conversa,
tornando o processo da transferéncia de tecnologia mais claro, simples e fluido para todos.

Uma alternativa interessante para agilizar as transferéncias de tecnologias protegidas ¢
0 uso de plataformas para aproximar as empresas das universidades. Desenvolver uma
plataforma com o viés de formalizar licenciamentos e cessfes, utilizando modelos de
instrumentos legais padronizados, permitindo que as negocia¢Ges ocorram apenas sobre
detalhes especificos daquela tecnologia, seria uma forma rapida de formalizar esses contratos.
O modelo e a base contratual serdo as mesmas para todas as rela¢6es, bem como a forma de
remunerar, a taxa de acesso a tecnologia e os royalties devidos, seguindo modelos tradicionais
descritos na literatura (PARR, 2012), facilitando compreender os detalhes do modelo de
negécio da empresa e a valoragdo envolvida na tecnologia (MARKMAN et al., 2008;
WARREN; HANKE; TROTZER, 2008; VAN NORMAM; EISENKOT, 2017). Desenvolver
um fluxo de licenciamento para empresas que sdo co-desenvolvedoras das tecnologias da
UFRGS ¢ algo relevante, pois essa pratica tem sido muito exitosa nas transferéncias de
tecnologias em geral, sendo que podem ser ajustadas e definidas ja no inicio da relacdo de
pesquisa.

Nesta linha, seria fundamental que a UFRGS desenvolvesse uma plataforma para a
formalizacdo de acbes de transferéncia de tecnologia diretamente em seus canais de
comunicacdo, tornando as tecnologias da UFRGS e o modelo para sua transferéncia, acessivel
a qualquer interessado. Ainda, como mencionado por Warren, Hanke e Trotzer, (2008), esta
plataforma poderia disponibilizar uma éarea especifica para comportar um ambiente de troca
de informacgOes, onde ocorreria, mesmo antes da formalizacdo do licenciamento, uma

interacdo entre as pessoas interessadas em contribuir na adaptacdo de tecnologias as
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demandas especificas da empresa, como um Portal de Conhecimento Dindmico. Este
procedimento facilitaria a conexdo entre pesquisadores da empresa e da universidade, pois
teriam a possibilidade de conversar pela propria plataforma e alinhar a oferta de tecnologias
as neessidades da empresa.

Licenciamentos exclusivos e cessdes de tecnologias exigem a publicacdo de extrato de
oferta tecnoldgica no sitio eletrdnico oficial da universidade, conforme determina o artigo
sexto, paragrafo primeiro, da Lei de Inovagdo Tecnologica (Lei 10.973/2004). Esta realidade
ndo é bem compreendida por instituices estrangeiras, fato que prejudica licenciamentos
envolvendo empresas estrangeiras. De toda forma, o modelo utilizado na UFRGS para estas
situacOes estd consolidado e permite uma concorréncia justa entre as empresas interessadas.
Todas tém acesso igualitario as informacgdes das tecnologias e, por meio de propostas
fechadas, que se tornam puablicas somente em determinada fase do procedimento, submetem
suas propostas financeiras e técnicas para o licenciamento. Nesta oferta sdo exigidas as
defini¢bes de quanto a empresa ird desembolsar financeiramente para ter acesso a tecnologia
(up front), qual o valor por etapas do desenvolvimento alcangadas (millestone) e o percentual
de royalties a ser pago a universidade, no caso de comercializacdo da tecnologia. O modelo
estd adequado ao que se propde, embora possa ser flexibilizado na questdo dos prazos,
tornando-o mais agil e rapido. Considerando que este procedimento atende as exigéncias
legais, a Unica forma viavel de altera-lo, para uma forma menos burocratica, seria uma revisdo
na legislacdo que regulamenta os licenciamentos exclusivos de universidades publicas no
Brasil.

A UFRGS, no que tange a transferéncia de tecnologia, detém muito potencial nas
licencas de cultivares, como ocorre na UGA e na UFV. Com as informagdes disponibilizadas
por estas universidades, percebemos que uma aproximacdo mais permanente com 0s
produtores rurais, cooperativas, usinas e empresas do ramo pode acelerar o desenvolvimento
de novas espécies de cultivares atendendo a necessidade especifica desses parceiros. Nesta
realidade, o desenvolvimento da cultivar serd na forma de uma colaboracdo entre o0s
interessados, o que fideliza e alinha o desenvolvimento da nova espécie a necessidade trazida
e identificada pelo parceiro. Este tipo de colaboracdo torna a nova cultivar de propriedade
conjunta dos desenvolvedores, o que permite, conforme determina a Lei de Inovacdo (Lei
10.973/04), uma exploragdo econdmica direta pela empresa cotitular, tanto no mercado
nacional quanto internacional, o que agiliza o processo da transferécia de tecnologia.

A pesquisa colaborativa, formalizada por meio dos Acordos de Parceria, € uma

ferramenta importante para a transferéncia de tecnologias ja existentes e desenvolvidas na



127

UFRGS. Esta aproximacao fortalece a credibilidade e a confianca na relacdo entre a empresa
e a universidade, facilitando o direcionamento da pesquisa para atender a necessidade
comercial proposta pela empresa. A transferéncia de tecnologia realizada desta forma é mais
direta e objetiva, sem grandes dificuldades na sua aplicacdo, pois foi desenvolvida em
conjunto pelas instituicdes no decorrer da pesquisa, minimizando o problema apontado por
varios autores e universidades quanto & capacidade de absorcdo tecnoldgica por empresas
(HAGEN, 2008; SCHAEFFER; RUFONI; PUFFAL, 2015; RAPINI et al. 2017; CHEIB et
al., 2020).

Em todos os relatos dos representantes das universidades consultadas neste estudo, se
observa a importancia de disponibilizar, a0 menos uma pessoa do NIT, para acompanhar as
pesquisas com potencial mercadoldgico realizadas nos laboratérios. Por outro lado, foram
unanimes em reconhecer que ndo existem recursos humanos disponiveis nos NITs para
exercer esta fungéo.

Assim, diante da importancia deste tema, a sugestdo para o0 modelo da UFRGS seria
designar técnicos administrativos vinculados as unidades académicas, como agentes de
inovacao, atuando em cada unidade académica a fim de que possam identificar as pesquisas
com potencial de mercado, conforme ja ocorre em algumas ICTs. Ainda, uma outra opcao
seria criar um grupo de prospeccdo com alunos da pés-graduacdo, que seriam orientados e
monitorados pelos servidores da SEDETEC, auxiliando no direcionamento das pesquisas com
base nas necessidades mercadologicas. Estes alunos poderiam buscar informacdes sobre
tecnologias e novos produtos em bancos de patentes, em sites especializados, sites de
empresas, bem como organizar visitas as empresas para apresentar um portfélio especifico de
solucdes tecnoldgicas condizentes com a missdo e interesse daquela empresa em especial. O
recurso financeiro para manter esta atividade viria da propria receita dos royalties da
universidade, conforme permite a legislacdo, pagando bolsas para os alunos. Esta seria uma
alternativa viavel para sanar, momentaneamente, a escassez de recursos humanos na
SEDETEC. Posteriormente, uma vez alinhada esta estrutura, e como mencionado
anteriormente, a SEDETEC podera obter sua personalidade juridica propria, como entidade
privada sem fins lucrativos (artigo 16° 8 3° e § 4° da Lei 10.973/2004), facilitando estas
atividades e gerando autonomia para o NIT, como acontece em paises mais estruturados nesta
area.

Toledo (2015) destaca exemplos bem-sucedidos de NITs universitarios nos Estados
Unidos, vinculados a figura de fundagdes de apoio, como no caso da Universidade de Utah e

da Universidade da Georgia, e enfatiza que, seguindo este modelo de personalidade juridica
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para os NITs, as universidades se colocam a salvo de eventuais litigios judiciais,
profissionalizam a gestdo da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia e, de forma
institucional, segmentam a receita decorrente dos licenciamentos de outras receitas da
universidade. Este entendimento, reforca a possibilidade trazida pelo novo marco legal da
Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo e pela Lei de Inovacdo Tecnolégica (BRASIL, 2004;
BRASIL, 2016), quanto a SEDETEC possuir sua personalidade juridica propria.

Tornar as tecnologias desenvolvidas na UFRGS mais maduras e aptas a serem
implementadas e escalonadas para o mercado € algo que aceleraria o0 processo de inovagéo e
transferéncia de tecnologias na UFRGS, diminuindo riscos relacionados a exploracdo das
tecnologias transferidas. Para isso, a criagdo de centros de provas de conceitos (SINISTERRA
et al., 2021; MILAN, 2006) atenderia a esta demanda e diminuiria o risco de insucesso das
empresas licenciarem ou investirem em novas tecnologias em conjunto com a UFRGS. Com
resultados de pesquisas mais avangados no seu estagio de desenvolvimento é possivel buscar
informagOes mais precisas sobre o0s impactos desta tecnologia no mercado. Para uma
transferéncia de tecnologia é impotante conhecer o seu estagio de maturidade, os resultados
alcancados diantes dos testes realizados na construcdo dos protétipos, a identificacdo das
etapas a serem alcancadas para que a tecnologia chegue ao mercado e a perspectivas de
futuros rendimentos por parte da empresa. Estas informacbes permitiriam uma visdo mais
ampla e completa sobre o estidgio de evolucdo da tecnologia, possibilitando, com maior
precisdo, identificar os investimentos que serdo necessarios para tornar a tecnologia um
produto comercializavel no mercado. Diante destas informacgGes, a SEDETEC teria condicdes
de fazer uma andlise técnica-econdmica e de mercado, sobre as pesquisas e as tecnologias,
podendo, inclusive, compartilhar este estudo com a empresa interessada, onde as informagdes
se complementariam com o conhecimento da empresa, facilitando uma definicdo sobre as
decisdes a serem tomadas sobre os detalhes do licenciamento, de forma consensual.

Disponibilizar acesso a recursos financeiros, por meio de investidores anjos, capital
semente, fundos de Venture Capital, Crowfunding, capital de aceleradoras e/ou recursos
préprios da universidade devem estar no portfélio de servigos da UFRGS, de forma acessivel,
para serem alcancados pelos empreendedores que buscam as tecnologias desenvolvidas na
universidade. Este suporte pode ser o diferencial para diminuir a taxa de mortalidade das
empresas nascentes e gerar um negécio de sucesso. A UFRGS ja possui uma pequena
estrutura de parceiros para oferecer recursos financeiros para empresas nascentes que
licenciaram tecnologias da universidade, mas este € um tema que deve ser reestruturado

devido a sua importancia. Para isso, seria importante criar um grupo de trabalho (GT) na



129

universidade para regulamentar acGes voltadas para esta necessidade, inclusive criando um
fundo financeiro préprio para investir nestas novas spin-offs.

Neste sentido, a exempo do que ocorre na UFMG, a UFRGS deveria criar um Fundo
de participagdes institucional para apoiar acdes de inovacdo e empreendedorismo, como
empreendimentos de base tecnoldgica, programas de pds graduacdo em inovacdo tecnoldgica,
programa transversal em empreendedorismo e inovagdo, o que permitiria fortalecer as agoes
da UFRGS relacionadas a transferéncia de tecnologia e inovacéo, criando estruturas de apoio
e suporte a inovagdo tecnoldgica (FERREIRA; MEDEIROS, 2021).

Acentuar estratégias de aproximacao com empresas é um fator de suma importancia
para as universidades, e para a UFRGS ndo é diferente. Este quesito foi identificado como
fundamental por todas as instituicdes pesquisadas e pela literatura especializada estudada
neste trabalho.

As agdes de aproximagdo com empresas devem gerar mecanismos dindmicos, diretos e
ageis que possibilitem uma conversa entre os setores envolvidos na inovacéo, tanto por parte
da universidade quanto da empresa. Para isso, é preciso ampliar os canais de prospecgdo com
as empresas, buscando manter registro e gerenciamento sobre informacGes das empresas,
divulgar constantemente o portfolio da UFRGS com as novidades trazidas nos testes com
protdtipos, manter ativa a rede de contatos com novidades de resultados alcangados nas
pesquisas realizada na UFRGS, participar de feiras comerciais que possam ampliar a
divulgacdo e a relacdo dos contatos e, ainda, buscar alternativas de uso para as tecnolgias da
universidade para uma negociacdo apropriada e bem fundamentada, facilitando, inclusive, a
compreensdo do modelo de negécio apropriado para cada situacdo e para cada empresa.

O marketing, tanto ativo quanto passivo, € uma ferramenta que possibilita a
aproximacdo entre as ICTs e as empresas, independente da forma que ocorra, ou dos atores
que a iniciaram,0 relevante € manter uma rede de contatos permanente que permita uma
ampla divulgacéo das pesquisas e dos resultados da UFRGS.

Definir o papel de cada ator no processo de transferéncia de tecnologia facilita as
acOes a serem alcancadas. Neste cenario, a SEDETEC necessita desenvolver o seu papel de
articulador, tanto com o pesquisador quanto com a empresa, definindo o fluxo de tarefas e
acdes de cada pessoa envolvida neste processo. O pesquisador é quem detém o conhecimento
a ser transferido, embora na maioria das vezes ndo detenha conhecimento da negociacdo da
tecnologia com a empresa e pode atrapalhar os avangos das tratativas pela sua ansiedade de
ver a pesquisa licenciada para uma empresa. Portanto, deve existir uma aproximacdo prévia

da SEDETEC com o pesquisador para tratar dos detalhes da tecnologia e do processo de
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transferéncia, identificando o modelo de neg6cio mais apropriado, ou se existir mais de um,
identifica-los. A SEDETEC deve limitar o escopo da transferéncia de tecnologia e identificar
no mercado se existem tecnologias similares sendo comercializadas e os valores desses
produtos. Tais dados servirdo de subsidio para uma valoracdo da tecnologia mais realista, ou
seja, este momento exige uma preparacdo prévia sobre informagfes da tecnologia e do
mercado.

Por outro lado, a SEDETEC deve se aproximar da empresa, esclarecendo os detalhes
gerais da negociacdo e providenciando a formalizacdo de um Acordo de Confidencialidade
para manter em sigilo dados e informac@es sensiveis disponibilizados pelas partes, o que torna
a aproximacao mais segura e tranquila. Alinhar a expectativa da empresa com os resultados da
tecnologia de interesse, compreender as formas pela qual a empresa fard a exploracdo da
tecnologia e ter uma expectativa de recursos que a empresa dispde para desenvolver este
produto, sdo informacgOes que precisam ser trocadas junto a empresa, pois serdo utilizadas
para propor a negociagdo apropriada de transferéncia de tecnologia. Ainda, a empresa deve
estar ciente do importantissimo papel que detém no processo para desenvolver e explorar a
tecnologia transferida, respeitando as obrigacdes assumidas na contratagdo. Visto isto, para
que todas estas etapas e acdes se concretizem, a SEDETEC precisa dispor de recursos
humanos qualificados, com disponibilidade de acompanhar cada detalhe deste processo, que
ndo termina com a assinatura do contrato de licenciamento ou cessdo, pois exige 0
cumprimento das obrigacdes assumidas por cada uma das partes envolvidas, a fim de obter o
retorno financeiro almejado pelas partes.

A localizacdo geografica em que a UFRGS se encontra, ndo pode ser considerada um
problema, ja que se localiza num polo ativo de empreendedorismo e inovagdo no Brasil,
qguando analisamos as condicdes presentes no Estado do Rio Grande do Sul. No Estado,
contamos com grandes universidades, centros de pesquisas e empresas inovadoras que
buscam uma aproximagdo com a UFRGS. Em vista disso, seria importante para a UFRGS
desenvolver um Portal de Conhecimento Dinamico, conforme mencionado por Warren,
Hanke e Trotzer, (2008), disponivel junto a Vitrine Tecnoldgica da SEDETEC, assim,
universidades que sofrem pela distancia geografica de grandes centros e empresas, poderiam
aderir a esse Portal, agregando valor as tecnologias de ambas instituicdes, o que possibilitaria
a oferta de um pacote de solugfes tecnoldgicas para as necessidades da empresa. Ainda, seria
possivel uma aproximacao entre pesquisadores de areas afins, facilitando o desenvolvimento

de projetos de pesquisa conjuntos.
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Por fim, seria importante identificar e mapear as transferéncias de tecnologias que
acontecem na UFRGS por meio de atividades de interacdes de pesquisa com empresas, tendo
em vista que muitas destas acbes de transferéncia ocorrem na pratica, mas nao sdo
computadas e acompanhadas pela SEDETEC. Este levantamento traria uma informagéo
relevante para a UFRGS sobre a efetividade das pesquisas realizadas na universidade quanto a
solucdo dos problemas tecnologicos identificados e trazidos pelas empresas. O
desconhecimento destes dados acarreta uma perda importante de informacdo sobre a
eficiéncia no objetivo da pesquisa e sobre as descobertas realizadas pela universidade,
deixando de reconhecer sua importancia para a economia do pais e da sociedade. Portanto, é
relevante estruturar um controle mais efetivo deste tipo de atividade pela SEDETEC, ja que
ndo existe esse controle na UFRGS, nem nas demais universidades estudadas. Assim, prever a
possibilidade de um controle mais efetivo nos projetos de pesquisa com empresas, se
aproximando dos pesquisadores e dos laboratorios e revisando os relatorios finais desses
projetos, permitiria identificar aqueles resultados que possuem potencial de uso pela empresa,
e buscar a informacéo se estédo sendo utilizados por ela, mas para isso, voltamos a necessidade
de dispor de recursos humanos qualificados.

Portanto, diante da realidade apresentada para o caso atual das acdes de transferéncia
de tecnologia da UFRGS, bem como frente as proposicdes para a criacdo de um modelo de
transferéncia de tecnologia que atenda as necessidades da UFRGS, pode-se observar que o
modelo para transferéncia de tecnologias protegidas, atualmente utilizado pela SEDETEC,
que segue os principios estipulados pelo modelo tradicional de transferéncia de tecnologia
descrito por Bradleyet (2013) e outros autores, necessita de ajustes quanto a sua forma,
estrutura e apoio governamental e institucional, conforme foi proposto neste capitulo.

A vista disso, reforcar as acdes institucionais relacionadas & autonomia da SEDETEC,
reconhecendo sua legitimidade em gerir questdes envolvendo resultados de pesquisa e
transferéncia de tecnologia, podendo dispor de recursos humanos e financeiros para
desemprenhar suas atividades de forma plena e profissional, contando com uma equipe com
conhecimento técnico apropriado, em ndmero suficiente de profissionais e possuir um canal
de aproximacgdo com empresas e ainda contar com o estimulo governamental necesario para
realizar estas acOes, seria um avango consideravel na estruturacdo da SEDETEC e na
adequacao no modelo de transferéncia de tecnologias protegidas da UFRGS. Com isso, seria
possivel avancar na eficacia dos procedimentos e nas boas préaticas de gestdo do NIT.

Assim sendo, o estudo realizado neste trabalho, demonstrou que uma nova

estruturacdo para a SEDETEC, implementando ajustes ao modelo utilizado atualmente pela



132

UFRGS, para transferéncia de tecnologias protegidas, traria resultados promissores 8 UFRGS
nas formas e no numero de novos casos de licenciamentos e cessdes de transferéncias de
tecnologias, bem como agilidade e seguranca juridica ao processo. Todavia, ndo se pode
deixar de observar os relatos descritos nesta Tese quanto ao modelo de desenvolvimento de
pesquisas de forma colaborativa com empresas, ja que se demonstra um modelo de
transferéncia de tecnologia promissor e com resultados de TT mais direcionados as
necessidades da empresa e do mercado, tornando o processo de transferéncia de tecnologia
mais alinhado a criacdo de solugdes tecnologicas e a inovacao.

Este ultimo relato, quanto ao modelo de transferéncia de tecnologia sobre
desenvolvimento de pesquisa colaborativa entre universidade e empresa, indiscutivelmente se
trata de uma acédo que favorece a transferéncia dos resultados da pesquisa a empresa, devendo
ser buscada sempre que possivel, pois € uma forma eficiente de atender ao ciclo da inovacéo e
dispor do conhecimento das universidades as empresas e a sociedade. No entanto, como foi
identificado neste trabalho, o maior problema enfrentado pelos NITs das ICTs na
transferéncia de tecnologia ainda se concentra nas tecnologias desenvolvidas e protegidas
isoladamente pelas ICTs, alcangados como resultados de pesquisa de seus pesquisadores, sem
um parceiro apoiando a pesquisa e, consequentemente, tendo interesse na utilizacdo da
tecnologia. Assim, a relevancia deste estudo foca em identificar a melhor forma de transferir
tecnologias protegidas pela UFRGS para empresas interessadas em inovar.
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5 CONSIDERACOES FINAIS

A pesquisa atingiu seu objetivo geral, ou seja, as respostas as perguntas de pesquisa
foram encontradas por meio da elaboragdo do “novo” modelo e das varidveis aqui elencadas.
Com base no modelo atualmente utilizado pela UFRGS para formalizar a transferéncia de
tecnologias protegidas, ap6s um exame deste modelo e a partir da discussao da literatura e das
experiéncias das universidades que foram estudadas neste trabalho, foram propostos ajustes e
aperfeicoamentos ao modelo atual, tornando-o um novo modelo, adequado a realidade da
UFRGS. Sabe-se que o conhecimento cientifico e tecnoldgico gerado nas ICTs necessita
chegar a sociedade para que gere inovacdes e desenvolvimento econémico e social, e o estudo
demonstrou gque os processos de licenciamentos e cessdes, devem atender as necessidades das
empresas de uma forma mais agil e rapida. Frente aos dados levantados, percebeu-se que 0
modelo utilizado atualmente, para transferéncia de tecnologias protegidas da UFRGS, atende
as necessidades béasicas impostas pela legislacdo brasileira e esta alinhado com o modelo
tradicional de transferéncia de tecnologia para universidades, descrito por Bradleyet et al.
(2013).

Todavia, resta evidente que o modelo utilizado na UFRGS carece de adequacdes que 0
tornariam mais célere e eficiente, respeitando e explorando as novas diretrizes do Marco
Legal de Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo (MLCTI) e da Lei de Inovagdo Tecnologica, que
legitimou a intensificacdo das relacdes Universidade-Empresa e incentivou a transferéncia de
tecnologia desenvolvida nas universidades para as empresas, fomentando a inovagédo no pais.

O licenciamento e a cessdo sdo as formas utilizadas, neste trabalho, para a
transferéncia de tecnologias protegidas das universidades, onde o direito de exploragdo desses
bens é repassado as empresas para que possam dar seguimento ao desenvolvimento até que o
produto esteja apto a ser lancado no mercado. Este processo de licenciamento e cessdo
envolve muitos fatores a serem tratados, o que exige conhecimentos especificos e diferentes
capacidades dos agentes envolvidos. E um processo complexo, onde muitas informacdes de
mercado necessitam ser analisadas para sua efetivacdo, mas é importante frisar que a
transferéncia de tecnologia visa gerar beneficio para todas as partes envolvidas.

Aspectos que a literatura aponta foram corroborados pelos casos investigados, o que
torna o estudo uma comprovacdo das dificuldades encontradas pelos NITs quando executam
tarefas relacionadas a transferéncia de tecnologia. Nota-se que as solu¢Bes encontradas na

literatura e nos casos investigados sdo capazes de tornar o processo de transferéncia de
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tecnologia da UFRGS, mais eficiente e alinhado as necessidades apresentadas pelas empresas
e a legislacdo.

A morosidade, a burocracia e o despreparo dos envolvidos nestas acOes sdo fatores
limitantes no processo de transferéncia de tecnologias protegidas por universidades. Uma
tramitacdo mais rapida, simplificada e padronizada é a solugdo que auxiliaria na missdo de
transferir mais tecnologias universitarias as empresas, possibilitando que mais resultados de
pesquisas universitarias se tornem inovagdes no mercado.

Os levantamentos bibliograficos e a pesquisa de campo realizada nesta tese permitiram
a identificacdo dos gargalos e das facilidades encontradas por universidades para implementar
a transferéncia de tecnologias protegidas em suas instituicbes, o que também permitiu
identificar e reconhecer as fragilidades do modelo de transferéncia de tecnologia adotado pela
UFRGS atualmente.

Buscou-se analisar e entender o processo de licenciamento em cada uma das
universidades estudadas. Foram analisados o contexto universitério, as acdes realizadas pelos
NITs, as estruturas disponiveis e as alternativas criadas para facilitar o processo de
transferéncia de tecnologias protegidas por cada uma dessas universidades. Estas informacdes
possibilitaram uma comparacdo com as descri¢es doutrinarias e com as fases identificadas
no modelo tradicional de transferéncia de tecnologia em universidades, descrito por Bradleyet
et al. (2013), representado na Figura 2.

A partir desta andlise foi possivel identificar semelhancas e diferencas adotadas pelas
instituicOes estudas em comparacdo as fases definidas no fluxo do modelo de TT tradicional,
bem como a forma que cada uma das universidades analisadas executam as fases descritas no
modelo tradicional, o que serviu para propor as melhorias no fluxo do modelo para a UFRGS.

No entanto, é necessario estar ciente das especificidades existentes em cada legislacdo
nacional quanto a transferéncia de tecnologia universitaria, por exemplo, no Brasil, mais
especificamente para as universidades publicas, o licenciamento e a cessdo das suas
tecnologias desenvolvidas e protegidas, oferecidas com exclusividade as empresas, exigem
um procedimento adicional ao modelo tradicional. Exige-se a publicacdo de extrato de oferta
publica da tecnologia, em site oficial da universidade, contendo informacdes e dados sobre a
forma da transferéncia de tecnologia, em busca de uma ampla e justa concorréncia. Por ser
uma exigéncia legal, apenas deve-se cumprir, embora algumas empresas, principalmente
estrangeiras, acabem néo aderindo a esta forma de transferéncia de tecnologia, o que leva a

pensar em uma revisdo nesta obrigatoriedade.
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Diante das informacOes coletadas e os relatos estudados, percebe-se que as
experiéncias trazidas de outras universidades podem ser adaptadas a realidade da UFRGS,
tornando o modelo de transferéncia de tecnologia da UFRGS ajustado ao interesse que se
propde, aumentando as possibilidades de novos licenciamentos e cessdes de suas tecnologias
e criando um ambiente propicio para a aproximacao de empresas.

Como uma das principais agdes a serem propostas neste trabalho estaria a necessidade
de alinhar a Politica de Inovacdo da UFRGS com os procedimentos identificados como
essenciais para a efetivacdo da transferéncia de tecnologia. Para transferir as tecnologias
protegida das universidades é indispensavel que a universidade possua sua politica de
inovacdo apoiada pela comunidade académica, que incentive a protecdo, a transferéncia de
tecnologias e a criacdo de spin-off e startups com tecnologias da universidade, de forma agil e
clara. A Legislacdo brasileira garante as Universidades a possibilidade de criar regras
especificas para as transferéncias de suas tecnologias, sendo necessario, para isso, que
constem pormenorizadas em suas politicas de inovagdo, tornando os procedimentos legitimos
e viaveis de serem atingidos.

Os estudos realizados neste trabalho identificaram a necessidade de dispor de recursos
humanos especializados, e em numero adequado & demanda de cada universidade. Este
pessoal deve possuir competéncia para desenvolver todas as tarefas descritas no fluxo de uma
transferéncia de tecnologia, uma vez que existe muito despreparo e desconhecimento por
parte das pessoas gque atuam nesses setores das universidades, 0 que acarreta a demora do
processo e a inseguranca dos passos a serem percorridos para a efetivacao da transferéncia.

Em relacdo as necessidades de recursos humanos especializados para atuarem nos
NITs, esta demanda é apontada pela literatura e pelas universidades analisadas, como a base
estrutural para agilizar, simplificar e desburocratizar o processo de transferéncia de tecnologia
das universidades, por isso, o tema exige uma atencédo especial. Neste sentido, a presente Tese
vislumbrou alguns procedimentos para ultrapassar esta barreira, como buscar apoio
governamental para criar concursos especificos para atuacdo nos NITs das universidades
publicas, realizar treinamentos constantes para nivelar o conhecimento desses recursos
humanos, tanto da universidade quanto das empresas interessadas em tecnologias da UFRGS,
utilizar a expertise dos pesquisadores inventores para reconhecer os resultados de suas
pesquisas com potencial mercadolégico e buscar informacGes de mercado sobre essas
pesquisas para criar subsidios na valoracao desses intangiveis.

Ainda, quanto a caréncia de recursos humanos, conforme acima mencionado, a

sugestdo deste trabalho vai no sentido de criar um grupo de pés-graduandos para efetivar as
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acOes de prospeccdo de empresas, estreitando 0s contatos pessoais, gerenciando as
comunicagdes e acompanhando os pesquisadores a alinharem suas pesquisas ao interesse e
necessidades do mercado e das proprias empresas e, ainda, vislumbrando a realizacdo de
visitas programadas nas empresas para apresentacao de tecnologias da universidade.

Prospeccdo de empresas € um dos pontos sensiveis do fluxo da transferéncia de
tecnologia. Portanto, manter uma rede de contatos ativa e permanente com empresas, por
meio de plataformas de aproximacao, marketing ativo e passivo, torna o desenvolvimento das
tecnologias universitarias mais proximas das necessidades do mercado.

Desburocratizar a formalizacdo dessas licengas e cessdes foi mencionado com muita
énfase pelos entrevistados, assim, disponibilizar modelos de contratos expressos que
formalizem as licencas e cessdes de tecnologias com agilidade, criaria um caminho rapido
para se buscar o0 acesso a tecnologia, despertando o interesse das empresas na aproximacao
das tecnologias das universidades. Ainda, importante ressaltar, que o modelo aplicado nesta
licenca ou cessdo deverd estar alinhado & realidade mercadolégica da tecnologia, caso
contrario, ndo havera adesdo das empresas.

Um ponto de relevancia que deve ser avaliado é quanto a possibilidade, no futuro, de
criar a personalidade juridica prépria para a SEDETEC, como uma entidade privada sem fins
lucrativos, tornando-a mais autdbnoma e independente da UFRGS. O novo arcabouco legal
relacionado a inovacdo tecnolégica no Brasil possibilitou que universidades possuam NITs
com personalidade juridica propria e independentes da universidade, o que abre uma gama de
possibilidades de gestdo e estruturacdo para acdes relacionadas a transferéncia de tecnologia
das universidades (BRASIL, 2016).

Ter um NIT independente, com personalidade juridica, facilita a tramitagdo dos
processos, agiliza as negociacdes e permite a contratacdo de recursos humanos especializados
para atuarem neste setor, tornando o NIT autossuficiente e capaz de gerir financeiramente os
proventos oriundos da transferéncia de tecnologias protegidas pela universidade. Esta medida
solucionaria a questdo da burocracia nos processos de transferéncia de tecnologia, como
podemos observar nas universidades estrangeiras que adotaram este modelo, a exemplo da
UGA, nos Estados Unidos. Além disso, retira da responsabilidade da universidade, o énus de
possiveis acdes judiciais decorrentes do uso inadequado da propriedade intelectual e da
infragcdo cometida por terceiros.

Quanto a questdo da valoracdo dos bens intangiveis a serem licenciados ou cedidos as
empresas, mesmo que existam modelos consagrados para o calculo do valor de uma

tecnologia, € relevante ao NIT buscar informacfes disponiveis na literatura e em sites
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especializados de venda de produtos para que a valoracdo seja realizada de forma mais
proxima as condicdes praticadas no mercado, pois ndo existe uma regra precisa e exata que
determine o valor do bem com total precisdo. Este valor sempre sera aproximado, ainda mais
que tecnologias desenvolvidas por universidades requerem investimentos para se tornarem
produtos aceitos pelo mercado, devido ao estagio de desenvolvimento que se encontram.
Visto isso, utilizar a literatura especializada como forma de subsidiar valores de referéncia
para uma negociacdo de tecnologia € uma alternativa simples e eficiente, tendo em vista que
estas informacgfes permanecem referendadas formalmente na tramitacdo dos processos das
universidades, facilitando qualquer avaliacdo externa, como as realizadas por 6rgdos de
controle e/ou interessados.

Acompanhando uma tendéncia nas formas de transferéncia de tecnologias
universitarias é importante fomentar a criacdo de empresas spin-offs e startups a partir de
tecnologias desenvolvidas nos laboratorios da UFRGS, inclusive fomentando a participacdo
de pesquisadores empreendedores nestas empresas ou até mesmo da participacdo acionaria da
propria UFRGS, uma vez que detém capital intelectual para desenvolver a tecnologia
transferida. Para estas medidas se efetivarem, é relevante que a politica de inovacdo da
UFRGS crie mecanismos seguros e ageis para que este tipo de transferéncia de tecnologia se
difunda, cada vez mais, no meio académico, acelerando as a¢cdes empreendedoras dos alunos
e dos docentes vinculados & instituicéo.

Como podemos observar, estamos diante de muitas oportunidades trazidas pela recente
legislacdo que regula o ecossistema de inovacdo no pais, tornando os mecanismos de
transferéncia de tecnologias universitarias mais &geis e com possibilidades de
desburocratizagdo por meio das politicas de inovagdo de cada ICT. Obviamente ainda existem
algumas incertezas juridicas quanto a aplicacdo da legislacdo aos casos especificos, mas o
fator relevante é que as oportunidades estdo disponiveis para que se possa acelerar, cada vez
mais, que o conhecimento cientifico e tecnolégico gerado nas ICTs chegue a sociedade na
forma de inovagdes.

Dentre as principais contribuicbes tedricas da tese, destaca-se a analise mais
aprofundada sobre o processo de licenciamento de tecnologia a partir do contexto das
universidades federais do Brasil, bem como do arcabouco legal que rege esta atividade.
Buscou-se entender o problema enfrentado pelas universidades no processo de transferéncia
de tecnologias protegidas e suas possiveis formas para “driblar” essas barreiras.

Cabe salientar a relevancia dos demais sistemas de inovacdo (elo da cadeia e sistémico

de inovacdo) para a aproximacdo Universidade Empresa, onde a transferéncia de tecnologia
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ocorre de forma mais célere, natural e de forma direta, como mencionado neste trabalho.
Todavia, como aponta De Negri e Cavalcante (2013), em que pesem algumas iniciativas de
integracdo entre 1ICT-empresa, prevaleceram, na pratica no Brasil, politicas ainda de baixo
alcance, que se apoiavam no modelo linear de inovagéo. Para 0s autores, embora muitos dos
instrumentos para incentivo a inovacdo criados nesse periodo pretendessem adotar uma
perspectiva mais sistémica, ha indicios que o modelo, em varios casos, tenha permanecido
bipolar, isto é caracterizado por um polo nas universidades e centros de pesquisa, € outro no
setor produtivo (empresas), o que reforca a utilizacdo do modelo linear para este estudo.

Diante da pesquisa realizada restou evidente que se trata de um tema amplo, complexo
e com muitas varidveis envolvidas no fluxo da transferéncia de tecnologia. Muitas
informacdes acabam sendo preservadas pelas universidades e pelos seus NITs, o que dificulta
o0 levantamento de dados, devido as regras de sigilo impostas aos seus funcionarios. Todavia,
por meio de artigos escritos e dos questionarios e entrevistas aplicadas, muitas informagdes
relevantes foram reveladas.

Uma outra sugestdo desta Tese é criar um sistema on line, mapeado a partir dos dados
levantados neste trabalho, apresentando o novo modelo de transferéncia de tecnologias
protegidas da UFRGS, onde cada fase seria executada, conforme um fluxo do processo, e 0
NIT iria alimentando essa base de dados com situacdes reais e informagdes disponiveis na
literatura e em outros meios, 0 que geraria uma orientacdo quanto as regras mais apropriadas
para formalizacdo das licencas ou cessdes, definindo, inclusive, os valores a serem praticados
como base de célculo para os royalties a serem pagos a UFRGS.

Visto isto, uma grande contribuicdo deste trabalho estd em reunir, em um Unico
estudo, dados, informacdes e analises sobre a transferéncia de tecnologia sobre resultados de
pesquisas universitarias, com foco em licencas e cess@es, visando identificar um modelo
apropriado para a UFRGS.

Por ser um estudo com énfase em universidades, se apresenta como sugestdo em
trabalhos futuros, uma pesquisa pelo olhar da empresa para realizar uma analise comparativa
e conhecer, com maior profundidade, a demanda empresarial quando se depara com um
licenciamento ou cessdo de tecnologias desenvolvidas por universidades. Esta acdo faria o
contraponto da visao aqui relatada.

Por fim, cabe ressaltar que este estudo tem um valor significativo ao propiciar uma
permanente conexao entre a teoria e a préatica, permitindo aprofundar o conhecimento sobre a
pratica da transferéncia de tecnologia desenvolvida nas universidades publicas através de

contratos de licenciamentos e cessbes as empresas interessadas. A base tedrica foi
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fundamental para ter uma visdo ampla do que ocorre em outros paises e no Brasil. O
aprofundamento dos dados levantados junto as universidades coirmas, UFMG e UFV, foi
muito proveitoso para a UFRGS, que podera usufruir dos resultados alcancados e ajustar o seu
modelo de transferéncia de tecnologias protegidas.

Diante de todos os aspectos apresentados, pode-se considerar que o trabalho de
pesquisa realizado teve resultados frutiferos para aprofundar o conhecimento na area de

transferéncia de tecnologia desenvolvida em universidades.
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APENDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA

- Roteiro Semiestruturado para Entrevista e aplicacdo de questionario nos NUcleos de Inovacdo Tecnoldgica da
UFMG e da UFV

Este questionério é parte do levantamento de informagdes para a Tese de doutorado intitulada “Transferéncia de
Tecnologia, um modelo para a UFRGS”.

Para este questionario, o conceito de Transferéncia de Tecnologia sera dado as acBes de licenciamentos e
cessOes de tecnologias protegidas geradas por meio de projetos de pesquisa.

10.

11.

12.

13.

14.

A partir da interagdo Universidade-Empresa vocé reconhece que a transferéncia de tecnologias
protegidas é importante para a inovacdo e o desenvolvimento econdmico do Brasil? Justifique
sua resposta.

Sua instituicdo possui politica de inovacao relacionada a transferéncia de tecnologia, com base
na Legislagdo que incentiva a Inovacdo no Brasil (Lei 10.973/04, Lei 13.243/2016 e Decreto
9283/2018)? Favor disponibilizar o documento.

Sua instituicdo ja formalizou algum processo de transferéncia de tecnologia sobre tecnologias
protegidas ou know-how envolvendo tecnologias protegidas? Relate um caso que considere de
sucesso.

Quais os tramites necessarios, na sua instituicao, para formalizar o processo de licenciamento
de tecnologias a empresas interessadas?

Considerando que a transferéncia de Tecnologia assume diversas formas, desde absorc¢ao dos
resultados da pesquisa pela empresa parceira até a criagdo de spin-offs, como vocé poderia
descrever o modelo de transferéncia de tecnologia que é mais utilizado pela sua instituicdo? Se
possivel, informe o passo a passo dos tramites.

Existe a0 menos uma pessoa ou um escritorio/ndcleo que acompanha a interagdo com a
empresa, desde o desenvolvimento do projeto nos laboratoérios até a concretizacdo do
licenciamento/transferéncia de know-how? Se sim, em quais casos isso acontece?

Quais as maiores dificuldades encontradas pela sua instituicdo para efetivar contratos de
transferéncia de tecnologia (Licenciamento de tecnologias protegidas e know-how envolvido)?
A sua instituicdo possui politicas sobre criacdo de spin-offs ou startups envolvendo
tecnologias desenvolvidas na Universidade?

Como ¢ a relacdo dos pesquisadores/professores na criacdo de spin-offs ou startups? Existe um
controle sobre esta situagéo/relagdo? Como é feito? Como ¢é tratado o conflito de interesses?
Qual a estratégia que sua instituicdo utiliza para uma abordagem de aproximagcéo junto as
empresas e como apresenta as tecnologias para despertar o interesse na transferéncia de
tecnologia? Como identificam quem ¢ a pessoa “chave” na empresa para essa demanda?

Qual o fluxo envolvido no processo de transferéncia de Tecnologia? Qual o papel de cada um
dos atores (pesquisador, pessoal do NIT, empresa etc.) neste processo?

Nos projetos de interagdo Universidade Empresa, existe alguma forma de controle na
universidade sobre os resultados de pesquisas que sao utilizados pela empresa em seu processo
produtivo?

Ciente das exigéncias impostas as Universidades Federais, esta situacdo é um fator limitante a
aplicacdo do modelo de transferéncia de tecnologia? Por qué?

Se pudesse descrever um modelo de transferéncia de tecnologia Universitaria apropriado para
a realidade da sua instituicdo, ciente das exigéncias impostas as Universidades Federais, como
seria? Elenque as fases e o grau de importancia de cada uma delas, numa escala de 1 a 5, onde
1 é menos importante e 5 é mais importante.
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APENDICE B — QUESTIONARIO

Questionario Semiestruturado para aplicagdo junto aos Ndcleos de Inovagdo Tecnoldgica da Universidade da
Georgia (USA) e da Universidade West England (UK)

This questionnaire is part of a survey of information for the doctoral thesis entitled “Transfer of Technology, a
model for UFRGS”.

For this questionnaire, the concept of Technology Transfer will be given to the actions of licensing and transfers
of protected technologies generated through research projects.

10.

11.

12.

13.

The interaction between University-Enterprise, do you recognize that the transfer of protected
technologies or Know-how are important for innovation and economic development in your
country? Why?

Does your institution have an innovation policy related to technology transfer? Please provide
the document or link.

Has your institution already formalized any technology transfer process on protected
technologies or on know-how? Report a case that you consider successful.

In your institution, what are the necessary procedures to formalize the process of licensing
technologies or know-how to interested companies?

Considering that technology transfer takes different forms, from the absorption of research
results by the partner company to the creation of spin-offs, how could you describe the
technology transfer model that is most used by your institution? If possible, inform the steps.
Is there at least one person who monitors the interaction with the company, from the
development of the project in the laboratories to the complete license of know-how transfer? If
so, in which cases does it happen?

Are the biggest difficulties encountered by your institution in carrying out technology transfer
contracts (Licensing of protected technologies and know-how)?

Does your institution have policies to creating spin-offsor startups involving technologies
developed at the University? Which one?

How is the relationship between researchers/professors in the creation of spin-offsor startups?
Is there control over this situation? How is done?

What strategy does your institution use to approach companies and how does it present
technologies to arouse interest in technology transfer? How do you identify who is the “key”
person in the company for this demand?

In the technology transfer process, what is the responsibility of each of the actors (researcher,
TTO staff, company, etc.)?

In the University-Company interaction projects, is there any form of control at the university
over the research results that are used by the company in its production process?

If you could describe a university technology transfer model, appropriate to the reality of your
institution, what would it be like? List the phases and the degree of importance of each one of
them, on a scale of 1 to 5, where 1 is less important and 5 is more important.
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ANEXO A - PORTARIA DO MINISTERIO DA FAZENDA

PORTARIA MF N° 436/58 PORTARIA MF n° 436 de 30 de dezembro de 1958

Estabelece coeficientes percentuais maximos para a deducdo de Royalties, pela exploracdo de marcas e
patentes, de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante, amortizacdo, considerados os tipos de
producéo, segundo o grau de essencialidade.

O Ministro de Estado dos Neg6cios da Fazenda, no uso das suas atribuicGes legais e tendo em vista o
disposto no art. 74 e 8§ 1° e 2° da Lei n. 3.470, de 28 de novembro de 1958, relativamente & dedugdo de
royalties, pela exploracdo de marcas e patentes, de despesas de assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou
semelhante, bem como de quotas para amortizacdo do valor de patentes, na determinacdo do lucro real das
pessoas juridicas, resolve:

a) estabelecer os seguintes coeficientes percentuais maximos para as mencionadas deducdes,

considerados os tipos de produgdo ou atividade, segundo o grau de essencialidade:

I — Royalties, pelo uso de patentes de Invencdo, processos e férmulas de fabricacdo, despesas de

assisténcia técnica, cientifica, administrativa ou semelhante:

1° GRUPO — INDUSTRIAS DE BASE

TIPOS DE PRODUGAO Percentagens

1 - ENERGIA ELETRICA 01 — Producéo e Distribuicdo 5 %

2 — COMBUSTIVEIS 01 — Petroleo e Derivados 5 %

3 - TRANSPORTES 01 — Transportes em Ferro-carris Urbanos 5 %
4 — COMUNICACOES 5 %

5 - MATERIAL DE TRANSPORTES

01 — Automoveis, Caminhdes e Veiculos Congéneres 5 %

02 — Autopecas 5 %

03 — Pneuméticos e Camaras de Ar5 %

6 — FERTILIZANTES 5 %

7 — PRODUTOS QUIMICOS BASICOS 5 %
8 — METALURGIA PESADA

01 - Ferroe Ago 5%

02 — Aluminio 5 %

9 — MATERIAL ELETRICO

01 — Transformadores, Dinamos e Geradores de Energia 5 %

02 — Motores Elétricos para Fins Industriais 5 %

03 — Equipamentos e aparelhos de Telefones, Telegrafia e Sinalizagdo 5 %

10 - MATERIAIS DIVERSOS

01 — Tratores e Combinados para Agricultura 5 %

02 — Equipamentos, Pecas e Sobressalentes para a Construcéo de Estradas 5 %

03 — Equipamentos, Pecas e Sobressalentes para as IndUstrias Extrativas e de Transformacdo 5 %

11 — CONSTRUCAO NAVAL
01 — Navios 5 %
02 — Equipamentos de Navios 5 %

2° GRUPO - INDUSTRIA DE TRANSFORMAQAO — ESSENCIAIS
TIPOS DE PRODUCAO Percentagens

1 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS 4 %
2 - PRODUTOS ALIMENTARES 4 %

3 - PRODUTOS QUIMICOS 4 %

4 — PRODUTOS FARMACEUTICOS 4 %

5 - TECIDOS, FIOS E LINHAS 4 %

6 — CALCADOS E SEMELHANTES 3,5 %

7— ARTEFATOS DE METAIS 3,5%
8 — ARTEFATOS DE CIMENTOS E AMIANTO 3,5%
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9 — MATERIAL ELETRICO 3%

10 - MAQUINAS E APARELHOS

01 — Maquinas e aparelhos de Uso Doméstico Ndo Considerados Supérfluos 3 %
02 — Méaquinas e Aparelhos de Escritorio 3 %

03 — Aparelhos Destinados a Fins Cientificos 3 %

11 — ARTEFATOS DE BORRACHA E MATERIA PLASTICA 2 %
12 — ARTIGOS DE HIGIENE E CUIDADOS PESSOAIS

01 — Artigos de Barbear 2 %

02 — Pastas Dentifricias 2 %

03 — Sabonetes Populares 2 %

13 — OUTRAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMAGCAO 1 %

Il — Royalties, pelo uso de marcas de indUstria e comércio, ou nome comercial, em qualquer tipo de
producéo ou atividade, quando o uso da marca ou nome ndo seja decorrente da utilizacio de patente,
processo ou formula de fabricagao: 1% (um por cento);

b) as percentagens maximas estabelecidas incidirdo sobre a renda bruta operativa, no caso das
concessionarias de servigos publicos, ou sobre o valor da receita bruta dos produtos a que se referir o
contrato de licenca ou prestacdo de servicos de assisténcia;

C) nos casos de pagamento com base nos produtos fabricados, em cada ano, os coeficientes
estabelecidos como limites para as deducGes referidas nos itens | e Il da letra "a" serdo aplicados
sobre o valor de venda dos produtos fabricados;

d) a receita bruta serd reajustada, na hipétese da letra "c", incluindo-se o valor correspondente aos
produtos fabricados e ndo vendidos, com base no Ultimo preco de fatura, e excluindo-se as quantias
que tenham sido adicionadas a receita bruta do ano anterior por essa mesma forma;

e) serdo adicionadas ao lucro real para os efeitos da tributacdo em cada exercicio financeiro, a partir de
1959, as diferengas apuradas:

| — entre as importancias dos royalties e demais despesas previstas no art. 74 da Lei citada, creditadas ou
pagas no ano-base, e as percentagens maximas fixadas para a respectiva dedugdo, na conformidade
das letras "b" e "d";

Il — entre as quotas destinadas a constituicdo de fundos de depreciagdo de patentes industriais calculadas
na conformidade do art. 68 da mesma Lei, e o limite maximo de deducgdo permitida, em relagdo ao
valor da receita bruta dos produtos vendidos, a que se referir a patente incorporada ao patriménio da
empresa;

f) as pessoas juridicas cujos tipos de producdo ndo figurarem nos grupos indicados poderédo solicitar a
sua inclusdo, mediante requerimento dirigido ao Diretor da Divisdo do Imposto de Renda,
aplicando-se, para os fins previstos, até que o facam, a percentagem minima admitida.



