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Resumo

A gestdo da tecnologia nas universidades piiblicas brasileiras tem ganhado crescente
importancia para o sistema de inovacgdo brasileiro. A Lei de Inovagdo de 2004
forneceu diretrizes legais especificas acerca da propriedade intelectual, cooperagdo
técnica e transferéncia tecnologica favorecendo a intensificacdo desses processos.
O objetivo deste trabalho foi apreender as politicas institucionais e os desafios para
a transferéncia de tecnologia em universidades piiblicas do Estado de Sdao Paulo,
a saber: USP, Unesp, Unicamp, Unifesp e UFSCar, buscando identificar fatores de
dificuldade e de apoio em processos de transferéncia de tecnologia observados pelos
agentes das universidades e empresas parceiras. A pesquisa, de tipo qualitativa,
utilizou-se da estratégia de estudo multicaso e por meio da realizacdo de entrevistas a
respeito de contratos de transferéncia de tecnologia foi realizada andlise comparativa
das universidades. Verificou-se um crescimento do patenteamento e da atividade de

1 Introducéo

Tendo em vista o papel decisivo da inovagdo para o
desenvolvimento tecnolégico e econdmico dos paises,
especialmente apds a metade do século XX, o tema da gestao
de tecnologia tem se mostrado de crescente importancia.
Diversas tém sido as perspectivas de andlise dessa gestdo
que visa o melhor aproveitamento de novas tecnologias
para as organizagdes desenvolvedoras e aplicadoras desses
conhecimentos novos, sendo as duas principais: aquela
que visa o desenvolvimento de novos produtos, mais
relacionada ao contexto da firma, e aquela que se refere
as tecnologias geradas em instituicdes que fazem P&D,
mas ndo implementam primordialmente novas tecnologias
na forma de produtos, isto €, universidades e institutos de
pesquisa.

No Brasil, de forma especial, os investimentos em P&D
como proporcdo do PIB tem crescido nos dltimos anos,
tendo sido de 1,3% em 2000 e 1,41% em 2007 (MCT, 2009),
no entanto esse investimento ainda pode ser considerado
baixo. Em valores absolutos no ano de 2008, o Brasil
gastou US$ 22,8 bilhdes enquanto que, considerando dados
de 2007, os Estados Unidos gastaram aproximadamente
USS$ 368 bilhdes, o Japdo cerca de US$ 147,8 bilhdes e a
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comercializacdo de tecnologia em todos os casos, porém ainda recentes.
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Coreia US$ 41,7 bilhoes (MCT, 2009). No caso brasileiro,
a maior parte desse gasto € realizada pelo setor publico,
tendo correspondido no ano de 2007 a 53,93%, enquanto
que o setor empresarial, incluindo empresas publicas e
demais institui¢des, 46,07% (MCT, 2009). Como indicativo,
deve-se ressaltar que aproximadamente 30% do total
de gastos em P&D sdo feitos em institui¢des do ensino
superior, ou seja, universidades publicas, tendo por isso
evidéncia a relevancia dessas instituicdes para a busca de
novas tecnologias no contexto brasileiro (MCT, 2002) bem
como para a internaliza¢ao de P&D nas empresas a partir
dessas institui¢des.

A utilizagdo do conhecimento gerado nas universidades
brasileiras representa rica fonte de informacio e capacitacao
para o desenvolvimento de novas tecnologias, resultando no
fato de que a transferéncia de tecnologia entre universidade
e setor produtivo consiste em um caminho alternativo e
complementar para o alcance de um patamar tecnolégico
superior das empresas brasileiras. Entre as diversas formas
de transferéncia de tecnologias resultantes da pesquisa
académica, destacam-se o licenciamento de patentes e
a criacdo de novas empresas — spin-offs, sendo que tais
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mecanismos formais de transferéncia de conhecimentos
e transformacdo em bens disponiveis ao mercado tém
sido considerados a mudanca mais significativa nas
relagdes universidade-empresa (U-E) nos dltimos anos
(GUSMAO, 2002).

Esses mecanismos tém sido objeto de estudos em
paises desenvolvidos, tais como EUA e Inglaterra
(FRIEDMAN; SILBERMAN, 2002; GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002; LOCKETT et al., 2005; MCADAM,
2004; MARKMAN et al., 2005; MOWERY et al., 2001).
No Brasil, entretanto, ha um atraso de mais de duas
décadas em relacdo a essas questdes (STAL; FUJINO,
2002), de forma que o debate sobre esses mecanismos
de transferéncia de tecnologia no ambito organizacional
e legal ainda precisa avangar.

A transferéncia de tecnologia tem recebido atencdo
especial apds a Lei de Inovagdo Brasileira, Lei n® 10.973
regulamentada em 2005, a qual dispde, dentre outros temas,
sobre o estimulo a inovagdo por meio da colaboragdo
entre o sistema publico de Ciéncia e Tecnologia e o setor
empresarial. Sua importincia pode ser vista também pelo
fato de que a auséncia de diretrizes legais especificas por
parte do governo brasileiro quanto as parcerias universidade
e inddstria no periodo anterior resultaram em entraves
para a transferéncia de tecnologia direta com foco no
licenciamento de patentes, pois havia dividas de cariter
juridico quanto a aplica¢@o da Lei de Propriedade Industrial
(n°® 9279/96) no tocante a retengdo pelas universidades
dos direitos de patente e também quanto a legalidade de
contratos com o setor empresarial para exploracdo das
tecnologias desenvolvidas em universidades publicas
(FUJINO; STAL, 2004).

Entretanto, neste novo contexto, o momento atual é
de uma adequagdo das estruturas académicas que visa
ao aperfeicoamento de sua gestdo tecnoldgica para o
aproveitamento dos resultados de pesquisa académica
(GARNICA; OLIVEIRA; TORKOMIAN, 2006). Essa
adequagdo se refere ao estabelecimento de regulamentagdes
internas e também no que se refere a implementagéo de
uma infraestrutura capaz de proteger e comercializar
tecnologias universitdrias valendo-se de ferramentas de
gestdo e capacitacio requeridas para tais atividades.

Diante deste desafio, visto que a literatura especializada
tem indicado a importdncia de uma anélise detalhada e
profunda de um niimero maior de casos e as dificuldades
especificas enfrentadas pelas universidades no processo
de licenciamento de patentes para empresas (STAL;
FUJINO, 2002), a questao motivadora desta pesquisa
referiu-se ao desejo de melhor compreender como as
universidades estdo conduzindo processos envolvendo
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia, quais as
politicas vigentes que ditam sua gestdo tecnoldgica e como
se pode ilustrar a ocorréncia de processos de transferéncia de
tecnologia envolvendo o uso da propriedade intelectual.

Assim, o objetivo mais direto deste trabalho foi apresentar
as diretrizes politicas e o desempenho das universidades
publicas instaladas no Estado de Sao Paulo quanto ao
patenteamento e a comercializacdo de tecnologias,
identificando fatores de dificuldade e de apoio em processos
especificos de transferéncia tecnoldgica para empresas.

O artigo segue estruturado em sua segunda secao com
a explicitacdo da metodologia da pesquisa. As secdes 3, 4
e 5 fundamentam teoricamente o trabalho com elementos
conceituais e a experiéncia internacional em patenteamento
e transferéncia de tecnologia. A apresentacdo dos resultados
¢ feita na se¢@o 6 abordando uma sintese do perfil das
universidades objeto do estudo e de suas diretrizes em
propriedade intelectual, o desempenho em patenteamento
de cada uma delas e o estudo de contratos de transferéncia
de tecnologia concluindo com os desafios percebidos na
implementacdo dessas parcerias. Na secdo 7, sdo feitas
consideracdes finais sobre a pesquisa e apresentados
indicativos para futuros estudos.

2 Aspectos metodolégicos da pesquisa

Uma vez que ndo hd uma ampla gama de estudos
preliminares com o escopo estrito deste trabalho sobre
o tema da pesquisa, o estudo possui carater exploratério,
além de caracteristicas de um estudo descritivo. Foram
seguidos os pressupostos do método qualitativo objetivando
compreender fatos em profundidade. O delineamento da
pesquisa € de multiplos casos com foco no entendimento
da dinamica presente de fatos recentes (EISNHARDT,
1989) e em fendbmenos contemporaneos inseridos em
um contexto da vida real em que o pesquisador ndo tem
dominio das variaveis (YIN, 2001).

Para o estudo multicaso, foram utilizados instrumentos
diversos de coleta de dados, jd que pesquisas quali-
tativas sdo caracteristicamente multimetodolégicas
(ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998). O
estudo multicaso se refere a cinco universidades ptblicas
estudadas, tendo sido tomado em cada uma delas um
contrato especifico para andlise em profundidade, com o
propésito de ilustrar o processo de transferéncia de tecnologia
conduzido em cada uma das instituicdes. A escolha do
contrato foi orientada para fatos juridico-administrativos mais
consolidados nas institui¢des, devido a maior possibilidade
de obteng¢do de informagdes.

As universidades selecionadas foram: Universidade de
Sao Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade
Federal de Sao Paulo (Unifesp) e Universidade Federal de
Sao Carlos (UFSCar). A escolha delas remete ao propdsito
de realizar uma investigacdo em todas as universidades
publicas instaladas no Estado de Sdo Paulo, com excecdo
da Universidade Federal do ABC (UFABC) recém-criada.
Ainda, tal escolha foi devida ao reconhecido prestigio no
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meio académico, fundamentado na intensa atividade de
pesquisa dessas universidades.

Foram coletados dados primdrios e secundérios dos trés
grupos de agentes envolvidos nos processos estudados, isto €,
de pesquisadores, de gestores de propriedade intelectual nas
universidades e de responsdveis nas empresas parceiras.

Para assegurar uma adequada coleta de dados e permitir
a estruturacdo de andlises, foram utilizados nas entrevistas
trés roteiros semiestruturados diferentes entre os grupos de
entrevistados, tendo como principais variaveis com foco na
universidade: i) interesses de pesquisadores por determinada
drea de pesquisa; ii) obtencdo de financiamento e parcerias
na pesquisa; iii) conhecimento sobre propriedade intelectual;
e iv) questdes processuais de dificuldade, apoio e sugestdes
de aperfeicoamento para futuros processos. No ambito
dos NIT, enfatizou-se: i) a institucionalidade da gestdo de
propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia; ii)
a organizacdo e infraestrutura voltada a essa gestdo; iii)
implementacao de atividades pré-inovagdo; e iv) praticas
de gestdo e questdes processuais de dificuldade, apoio e
sugestdes de melhoria em transferéncia de tecnologia. Para
as empresas, destacaram-se as varidveis: i) perfil da empresa
e mercados de atuagdo; ii) cooperacdo com institui¢des
externas e expectativas inerentes; iii) motivacdes para a
internalizacdo de tecnologias da universidade; e iv) percepcao
empresarial de fatores de dificuldade, apoio e sugestdes de
aperfeicoamento na cooperacdo interinstitucional. O periodo
de realizag@o da pesquisa de campo compreendeu os meses
de setembro/2006 a maio/2007 totalizando 18 entrevistas.

3 A universidade como geradora de
tecnologia: breve historico e
contexto institucional

Inicialmente, cumpre destacar que a preocupacio com a
gestdo tecnoldgica no contexto académico estd diretamente
relacionada a etapa subsequente a atividade de pesquisa
que resulta em novos conhecimentos passiveis de se
transformarem em tecnologias comercializveis.

Uma abordagem possivel sobre a visdo da universidade
enquanto organizacido de C&T se refere ao conceito de
universidade empreendedora, no qual a universidade
capaz de cooperar com empresas e demais institui¢des
da sociedade ndo tem como unica funcdo a formacgado
de pessoal qualificado, mas a funcdo de pesquisa e de
extensdo no sentido amplo de viabilizar formas de apoiar
o desenvolvimento econdmico. Na figura 1, Etzkowitz
(2004) esboga o processo em que a universidade passou a
desenvolver uma caracteristica empreendedora.

Ainda na Idade Média, a universidade visava apenas a
atividade de ensino, transmitindo o conhecimento jd gerado.
No final do século XIX, grande parte das instituicoes
académicas passou a enfatizar a interconectividade entre o
ensino e a pesquisa, resultando na denominada “Primeira
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Revolucdo Académica”. Como geradoras de conhecimento,
as universidades passaram a ser objeto de interesse de
aproximacdo para o setor produtivo, a0 mesmo tempo em
que a maioria dos fundos publicos de pesquisa destinados
a universidades nos EUA se tornou escassa. Isso levou a
uma busca por parte dos académicos para complementar
recursos para pesquisas por meio da intera¢do com o capital
privado (ETZKOWITZ, 2004).

Somou-se a esse interesse dos académicos em obter mais
recursos para pesquisas, o fato de que novos conhecimentos
técnico-cientificos de aplicacdo industrial comecaram,
por um processo de transbordamento (spill-over) das
atividades de pesquisa, a resultar em novas empresas de
base tecnoldgica.

Nesse contexto, o estabelecimento de politicas de gestdo
tecnoldgica do setor académico tornou-se imprescindivel para
assegurar os interesses de ambas as partes e permitir uma
maximizacao do uso das tecnologias geradas, procurando
ao mesmo tempo minimizar conflitos. Os dois principais
aspectos que compdem a politica de uma universidade
quanto a sua gestdo tecnoldgica se referem a protecio
intelectual de tecnologias para fins de apropriabilidade
pela universidade e sua transferéncia a setores que possam
implementa-la.

Como parte do contexto institucional, cumpre dizer
que foram criadas estruturas organizacionais dentro das
universidades ou mesmo associadas a elas para gerenciar
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Figura 1. Coevolug¢do e multilinearidade das relagdes universidade-
industria. Fonte: Adaptado de Etzkowitz (2004) (tradugdo dos
autores).
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a propriedade intelectual e a transferéncia de tecnologia.
Isso, devido ao alto grau de especificidade e complexidade
exigidas no processo colaborativo universidade e empresa,
no qual se verificam barreiras a sua cooperagdo, sendo
algumas delas a extensdo do tempo de projetos, grau de
incerteza, a pesquisa fundamental da universidade, diferentes
filosofias de administracdo das organizacgdes e excesso de
burocracia nas estruturas académicas (SEGATTO-MENDES;
SBRAGIA, 2002).

Em paises com relevante papel do setor governamental
na promocdo do desenvolvimento econdmico e social, em
particular no tocante a politicas indutivas de colaborac@o entre
os atores do sistema de inovagao, incluindo instituicdes de
pesquisa e o setor empresarial, observou-se a regulamentacao
de medidas de incentivo a criacdo de um ambiente propicio
ainovagdo. No Brasil, a Lei de Inovagdo Federal de 2004
foi sancionada como resultado de um processo iniciado em
2001 por meio de um anteprojeto exposto na Conferéncia
Nacional de Ciéncia e Tecnologia organizada pelo Ministério
de Ciéncia e Tecnologia. Uma vez que os diferentes estados
brasileiros também abrigam oportunidades particulares,
além do fortalecimento da Lei no Pais, também tém sido
estabelecidas Leis Estaduais de Inovagdo. No Estado
de Sdo Paulo, a disposi¢do legal foi estabelecida a Lei
Complementar 1.049 de 19 de junho de 2008 com destaque
para a promocao de habitats de inovacdo, criando o Sistema
Paulista de Parques Tecnoldgicos e para o fortalecimento
de mecanismos de inovag@o com fundos publicos.

Com foco nas estruturas de apoio a protegdo e a
comercializacdao do conhecimento, a Lei de Inovagdo
indicou a necessidade de que as institui¢des cientificas e
tecnoldgicas disponham de Nucleo de Inovagdo Tecnoldgica
(NIT) (BRASIL, 2004) para contribuir na elaboracao e gestao
de suas politicas de inovacdo. Utilizando a terminologia
“escritério de transferéncia de tecnologia —, bastante
comum na literatura internacional e que pode ser utilizada
de forma intercambidvel neste trabalho, Terra (2001) explica
que os ETT buscam contatos permanentes com empresas
e governos locais, tendo intensificado sua atuagdo no
contexto da formulacdo de politicas de planejamento de
C&T e interacdo universidade-empresa-governo. De fato,
diferentes estruturas com diferentes nomes cumpriram as
finalidades citadas acima nas universidades, mesmo antes
do advento da Lei de Inovagdo. Atualmente, os nomes
mais utilizados sdo “Agéncia de Inovacao” ou “Nucleo de
Inovagdo Tecnoldgica” tal como proposto na Lei e utilizado
neste trabalho para mengdes ao caso brasileiro.

4 Mecanismos de transferéncia de
tecnologia universitaria e o
licenciamento de patentes

A universidade transfere tecnologia ao meio externo de
muitas formas, sendo a mais tradicional os profissionais que

prepara e forma. Para Rogers, Takegami e Yin (2000), os
principais mecanismos de transferéncia de tecnologia sdo:

* Spin-offs — a transferéncia de uma inovagdo tecnoldgica
para um novo empreendimento constituido por um
individuo oriundo de uma organiza¢do-mae;

* Licenciamento — garantias de permissao ou uso
de direitos de certo produto, desenho industrial ou
processo;

* Publicagdes — artigos publicados em periédicos
académicos;

* Encontros — interagdo face a face, na qual uma
informacgdo técnica € trocada; e

* Projetos de P&D cooperativos — acordos para
compartilhamento de pessoas, equipamentos, direitos
de propriedade intelectual, geralmente, entre institutos
publicos de pesquisa e empresas privadas em uma
pesquisa.

O contexto de cooperacdo envolvendo empresas e
universidades para inovacao estd também ligado e se configura
como fator instrumentalizador dentro da visdo macro de gestdo
da inovacdo entendida como inovagdo aberta (open innovation).
Essa perspectiva, enquanto conceito, prevé que o conhecimento
esta distribuido globalmente de modo a ser impossivel para
as empresas se assegurarem de sua competitividade baseada
na inovacdo por meio unico exclusivo do desenvolvimento
interno. Esse conceito de inovacio aberta estd relacionado a
possibilidade de utilizagdo de caminhos internos e externos
para avangar no desenvolvimento de novas tecnologias,
contradizendo o modelo fechado de inovacio, segundo o
qual as empresas deveriam investir em grandes laboratorios
de P&D voltando-se com for¢a ao desenvolvimento préprio
de tecnologias (CHESBROUGH, 2003).

Os principais mecanismos dentre os quais a universidade
pode fazer uso no contexto de sua intera¢do pré-inovagao
sdo de particular interesse para este estudo o licenciamento
de patentes e os projetos de P&D cooperativos. No tocante
ao licenciamento, cabe introduzir brevemente aspectos
conceituais sobre a propriedade intelectual.

Os conceitos de propriedade sdo atribuidos mais
facilmente a coisas que sdo tangiveis ante as intangiveis,
dificultando com isso, o entendimento do que se trata a
prote¢do de ideias, inventos, obras artisticas, etc. O valor
econdmico de tais bens, ou mesmo a expectativa deste,
auxilia na compreensdo do sentido da apropriagdo privada
de produtos da mente humana. Di Blasi et al. (2000, p.15)
explicam que:

a propriedade, em seu sentido lato, € o poder
irrestrito de uma pessoa sobre um bem, sendo
que a propriedade dos bens imateriais € regida por

regras especificas as quais constituem o direito
da propriedade intelectual.

Sendo a propriedade industrial um subgrupo de direitos de
propriedade intelectual relativos a tecnologias de aplicag@o
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na industria, a patente € parte dela, podendo ser definida
pela World Intellectual Property Organization (WIPO)
(2005) como um direito exclusivo garantido por uma
invencdo, na qual um produto ou um processo prové uma
nova forma de fazer algo ou oferecer uma nova solucgio
técnica para um problema.

Conforme Lei de Propriedade Industrial Brasileira
n° 9.279/96 (Art.40), a patente de invencdo possui prazo
de validade de 20 anos e para modelo de utilidade 15 anos,
tendo como principais finalidades para esse direito previsto,
o estimulo ao investimento em P&D por meio da expectativa
de retorno dos gastos efetuados e, por outro lado, um
sistema que permite a publicacdo de dados técnicos de
inventos com amplo acesso pela sociedade, propiciando a
continuidade do desenvolvimento tecnolégico de forma mais
dindmica e evitando o desperdicio de recursos na obtencdo
de resultados ja obtidos por outros desenvolvedores.

De acordo com suas finalidades, as universidades ndo
patenteiam para si, mas buscam proteger, codificar o
conhecimento e tornar a inveng¢do vidvel economicamente
(GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002), sendo que
esta énfase € o eixo estruturante do papel da propriedade
intelectual para transferéncia de tecnologia universitdria.
Assim, a universidade pode conceder licencas de patente para
empresas, apresentando as seguintes possiveis caracteristicas:
a) licenca ndo exclusiva, com ou sem pagamento de royalties
e incluindo ou excluindo direito de sublicenciamento; b)
licenga exclusiva, com pagamento de royalties, em drea
especifica de exploracdo, podendo a empresa sublicenciar;
¢) licenca exclusiva, com pagamento de royalties incluindo
o direito de sublicenciar; e d) licenca exclusiva, sem
pagamento de royalties, incluindo direito de sublicenciar
(SOUZA NETO; STAL 1998 apud CHAGAS, 2004).

5 A experiéncia dos EUA e da Inglaterra e
indicativos do caso brasileiro

A experiéncia internacional mais avancada em gestdo
da propriedade intelectual e transferéncia de tecnologia €
a dos EUA, na qual pode ser observada indugao politica
pré-interagao universidade-empresa. O sistema de propriedade
intelectual do EUA foi aperfeigoado para reduzir os riscos de
investimentos em novas empresas de tecnologia a0 mesmo
tempo em que sucessivas legislacdes editadas aceleraram
e difundiram a pratica da transferéncia de tecnologia de
laboratérios de pesquisa (LOCKETT et al., 2005). Ainda,
a criacdo de um sistema federal de apoio a pesquisa nas
universidades que conduziu a geragdo de conhecimento
cientifico e tecnoldgico ttil para o setor produtivo foi,
possivelmente, o mais importante entre todos os estagios
conduzidos para constru¢do de um sistema de inovacio
maduro nos EUA (ETZKOWITZ; STEVENS, 1998).

A magnitude do patenteamento pelo setor académico
nos EUA, embora ainda pequena frente a industria,
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tem crescido substancialmente nos ultimos 20 anos. O
numero de universidades engajadas no licenciamento
de tecnologias chegou a 200 e o volume de patentes
quadruplicou (MOWERY; SHANE, 2002). Em 2000, as
patentes académicas representaram 2% do total, tendo
saido de menos de 0,5% em 1985. A Universidade da
Califérnia liderava o ranking com 324 patentes concedidas
apenas naquele ano, seguida do Massachusetts Institute of
Technology (MIT) com 152.

O levantamento mais completo de dados dessa natureza
€ responsabilidade da Association of University Technology
Managers (AUTM), criada especificamente para organizar
dados e apoiar a gestdo tecnoldgica de universidades dos
EUA e Canada. Em 2004, participaram de um survey
mais de 381 institui¢des, sendo 232 universidades. Foram
introduzidos, desde 1998 até 2004, 3.114 novos produtos
no mercado de 185 institui¢des diferentes, tendo sido
depositados neste ano 10.517 pedidos de patentes de 184
instituicdes (AUTM, 2005).

Quanto as licencas para exploracdo de patentes, foram
4.783 em 2004. Houve exclusividade nos direitos de
exploracdo para empresas em 34,7% dos casos. Entre as
pequenas empresas, esse percentual chegou a 42,1% e 90,9%
quando se trata de novas empresas criadas para comercializar
o invento. O retorno econdmico do licenciamento de
tecnologia, mesmo sendo ainda timido, se considerado
o orcamento global das universidades, cresceu mais de
500%, saindo de menos de 200 milhdes em 1991 para
mais de US$ 1,2 bilhdo em 2000. Os campos tecnol4gicos
mais recorrentes nesta pratica foram a medicina (46% das
patentes licenciadas e 55% dos rendimentos de licencgas),
seguida da engenharia e da fisica com 34 e 24% das
patentes licenciadas, respectivamente (GRAFF; HEIMAN;
ZILBERMAN, 2002).

Visto que ndo € necessdrio aguardar a concessio de
uma patente para comercializa-la, observa-se que 72%
dos licenciamentos de patente para empresas nos EUA
ocorrem em fase de depdsito. A iniciativa para acordos de
licenciamento de tecnologias nos EUA costuma partir de um
contato do inventor com alguma empresa ou pessoa-chave;
isto ocorre em 56% dos casos. Os esfor¢os de marketing
e a prospec¢do de negdcios do ETT representam 19% dos
casos. Finalmente, em apenas 10% dos casos as empresas
buscam as universidades para licenciar suas patentes
(GRAFF; HEIMAN; ZILBERMAN, 2002).

Na Inglaterra, nota-se que as universidades, em sua
maioria, piblicas tém testemunhado mudancas substanciais
em termos de objetivos de pesquisa e fontes de financiamento.
A variedade de fundos de investimento em pesquisa
estd aumentando ao passo que o orcamento publico
encolheu dadas as restricdes or¢camentdrias (GEUNA;
NESTA, 2003).

A atividade de patenteamento universitdrio cresceu na
Inglaterra a partir dos anos 1980. Dados levantados de 13



Gestao de tecnologia em universidades: uma andlise do patenteamento e dos fatores de dificuldade e de apoio... 629

paises da Europa revelam que a Inglaterra era o pais com
maior nimero de patentes de universidades depositadas
até 2002. No ultimo quadriénio ela foi responsavel por
915 de 1.782 patentes levantadas no total dos paises. Na
Inglaterra, as patentes depositadas por universidades frente
ao numero global de patentes depositadas demonstram
que em 1997 elas representavam 1%, porém, no periodo
1998-2002, ja eram 3% do total. Quanto as inter-relacdes
dessas universidades, observadas por meio dos depdsitos
de patentes feitos em conjunto, isto €, em cotitularidade, a
Inglaterra demonstra maior tradi¢do frente a outros paises
europeus (RUIZ, 2005).

Considerando o Reino Unido, o primeiro survey realizado
sobre comercializacdo nas universidades foi realizado
pela University Companies Association (UNICO). Em
pesquisa realizada em 2001, com uma amostra de 85%
de respondentes, observou-se que, 77 universidades
desenvolveram 1.402 invencdes, 743 depdsitos de patentes
e 276 patentes concedidas. Como retorno desse estoque,
60% das universidades receberam menos que 50.000 libras
de licengas e 40% nao receberam rendimentos. Para 68%
das institui¢des, gastos na gestdo da propriedade intelectual
foram menores que essa receita média, no entanto, 14%
ndo gastaram nisto. Uma conclusio rdpida desses dados é
que os EUA e o Canadi estdo a frente do Reino Unido em
termos de rendimentos de licengas e em nimero de patentes
depositadas e concedidas (GEUNA; NESTA, 2003).

A pesquisa de Chapple et al. (2005) envolvendo o
contexto inglés apontou que a baixa remuneragdo aos
inventores universitarios representa um dos obstaculos a
transferéncia de tecnologia. Outro fator problemadtico é
que a eficiéncia da transferéncia de tecnologia varia em
funcdo do tamanho da universidade e das dreas da ciéncia
abarcadas por esta. ETT, que precisam lidar com muitas

dreas diferentes, costumam possuir um indice menor de
eficiéncia. Além disso, ndo se observam economias de
escala nesse tipo de atividade, indicando que ETT menores
e mais especializados podem ser mais eficientes.

No Brasil, a pritica da transferéncia de tecnologia formal
entre universidades e empresas brasileiras, especialmente
fazendo uso da propriedade intelectual, € bastante recente,
de modo que nao hd dados nacionais representativos
ou mesmo uma pratica desenvolvida na drea que possa
indicar seguramente a maturidade de processos dessa
natureza, sendo que algumas universidades e instituicdes
de pesquisa criaram mecanismos institucionais de gestao
da propriedade intelectual e da transferéncia de tecnologia
mesmo antes da Lei de Inovagdo 2004, dentre elas, a
EMBRAPA, FIOCRUZ, UFSCar, UFRJ, USP, Unicamp e
UFMG (SCHOLZE; CHAMAS, 2000) e, em alguns casos,
orgdos internos a universidade ou em convénio com esta
cumprem esse papel.

Mais amplamente, foi promovido um survey nacional
sobre nucleos de inovagdo, o qual demonstrou que nas
universidades que mantém nucleos de propriedade
intelectual, nem sempre eles cumprem com sua finalidade
na prética (UFRGS, 2002). Essa € uma decorréncia do
historico desconhecimento do valor e da importancia
do sistema patentdrio, bem como do envolvimento das
universidades com outras prioridades. Possivelmente ja
havia tecnologias oriundas de pesquisas universitarias antes
que fossem depositados os primeiros pedidos de patente
pelas universidades, no entanto, parte delas era protegida
em nome de empresas envolvidas com os projetos de
pesquisa ou dos proprios inventores.

Em geral, a coleta de dados sobre o nimero de patentes
universitdrias depositadas e concedidas mostra-se ainda
dificil. H4, ndo raras vezes, discordancias entre diferentes

Tabela 1. Perfil das universidades objeto do estudo. Fonte: Sites das universidades (www.usp.br; www.unesp.br; www.unicamp.br;

www.unifesp.br; www.ufscar.br).

Universidades objeto do estudo

Caracterizacio USP Unesp Unicamp Unifesp UFSCar
(dados 2005) (dados 2006) (dados 2006) (dados 2004) (dados 2005)
Ano de criagio 1934 1976 1966 1994 1968
(1933 - EPM)

Natureza juridica Institui¢ao Institui¢do Institui¢do Institui¢do Institui¢do
publica estadual  publica estadual  publica estadual ~ publica federal publica federal

n° alunos 80.589 46.353 43.006 2.755 7500

n° docentes 5.222 3.507 2.125 626 558

Artigos cientificos 5.265 1.109 2.112 688 514
Indexados ISI* Indexados ISI* Indexados ISI*  Citagdes SCI**  Citagdes SCI**

Numero de Grupos de Pesquisa e 1780 628 204 277

representagdo no total de grupos*** (8,5%) (3,7%) (3%) (1%) (1,3%)

* Information Sciences Institute.
** Scientific Citation Index.

**% Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretorio de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e

Tecnologico — CNPq com ano base 2006 (CNPQ, 2009).
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estudos que tratam desses dados. O volume de patenteamento
pelas universidades € relativamente pequeno, mas pode-se
observar uma tendéncia de crescimento. Comparando o
total de dep6sitos de pedidos de patentes no INPI em 2001,
revela-se que 5% dessas aplica¢des procedem do meio
académico (HAASE; ARAUJO; DIAS, 2005).

6 Apresentacio dos resultados

6.1 Perfil das universidades publicas no
Estado de Sao Paulo

A identificag@o do perfil basico das universidades objeto
de estudo, conforme pode ser observado na tabela 1, é
relevante especialmente se visto como fonte de informacao
contextual e também como indicativo do esforco de
pesquisa enquanto dados de entrada (input), permitindo a
relativizagdo entre as institui¢des. Em particular, a andlise
de desempenho em patenteamento pelas instituicdes pode
considerar, entre outros fatores, o nimero de pesquisadores
dedicados e o volume de trabalhos cientificos publicados e
indexados em bases de alto prestigio no meio académiCo
internacional, bem como o nimero de grupos de pesquisa
cadastrados no Diretério do Grupo de Pesquisas do CNPq
referentes a cada uma das institui¢des no ano de realizacdo
da pesquisa.

6.2 As politicas de propriedade intelectual
das universidades: breve contexto

A normatizacdo da propriedade intelectual nas
universidades se d4 por meio do estabelecimento de
Portarias e Resolugdes que expressam as diretrizes politicas
institucionais. Especialmente por se tratarem de entes
publicos, ao exercerem suas atividades, as universidades
devem estar amparadas em suas normas legais e praticd-las
por meio de atos administrativos. Essas diretrizes sdo
muito importantes para as atividades de transferéncia de

tecnologia, pois elas determinam em grande parte qual
ativo intelectual e de que forma o conhecimento académico
pode ser comercializado.

Conforme pode ser visto na tabela 2, a USP e Unicamp
apresentaram acgdes na drea de propriedade intelectual ainda
na década de 1980, sendo que em ambas a vinculacio
institucional do NIT € com a Reitoria da Universidade. No
caso da USP, observa-se uma norma restrita a patentes, nao
tendo sido atualizada até o momento. Disto, vale dizer que,
embora conste nas normas de cada uma das universidades
apenas a abrangéncia indicada, tem sido uma prética comum
a protecdo de outros tipos de propriedade intelectual de
forma andloga ao estabelecido na norma, permitindo uma
protec¢do e apropriabilidade mais ampla do que € produzido
na universidade.

O ano da primeira norma existente nas universidades
reflete 0 momento em que a preocupagdo com o tema da
propriedade intelectual foi revelado no marco regulatério
institucional, ndo implicando necessariamente na criagdo
de uma estrutura. Quanto ao processo de institucionalizagdo
das estruturas organizacionais de gestdo da propriedade
intelectual, verifica-se sua ocorréncia mesmo antes da Lei
de Inovacdo, cabendo as universidades a indicag@o formal
de que tais estruturas correspondem ao NIT, conforme
indicado na Lei, com suas devidas incumbéncias.

6.3 Desempenho em patenteamento e
comercializacédo nas universidades

As atividades de patenteamento em universidades
publicas no Brasil sdo recentes, especialmente em se
tratando de comparar com a experiéncia dos EUA. Mesmo
as universidades brasileiras que iniciaram a organizagio
pioneiramente aos dispositivos legais vigentes, nao
alcangaram grandes avangos em termos de volume de
tecnologias protegidas e nem de sua transferéncia para
empresas.

Tabela 2. Normatizagdo e estrutura para gestao da propriedade intelectual nas universidades estudadas.

Nome da Anoda Ano da constituicio Norma Abrangéncia Nome do nit atual Vinculacao
universidade 1°. Norma formal do NIT vigente/ano institucional
USP 1988 2005 Resolucao Patentes Agéncia USP de Reitoria

3.428/1988 Inovagdo
2000 2007 Portaria n° Propriedade NIT-Unesp Pro-Reitoria de
Unesp 424/2006 Industrial (ndo definido) Pesquisa
Unicamp 1984 2003 Deliberagdo Prop. industrial, INOVA - UNICAMP Reitoria
Consu A2 /2002 software e cultivares
Unifesp 2000 2002 Portaria n° Propriedade Nucleo de Propriedade  Pré-Reitoria de
662/2002 Intelectual Intelectual — NUPI Administra¢ao
UFSCar 2003 2007 Portaria GR n° Propriedade FAI-UFSCar — Divisdo Reitoria
627/2003 Intelectual de Propriedade (Convénio
Intelectual UFSCar/FAI)

Fonte: Dados da pesquisa.
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Observando dados de anos anteriores a 1999, apenas a
USP e a Unicamp com 17 e 10, respectivamente, tiveram
na linha histérica, com maior expressividade, pedidos
depositados em 1989. Deste periodo anterior, nao se tem
relato sobre o licenciamento de tecnologia ou exploracdo
dessas patentes. Entretanto, considerando os ultimos 5 anos,
observa-se um crescimento da tendéncia ao patenteamento,
sendo que os totais acumulados do periodo indicados
no Figura 2 foram: Unicamp 371; USP 166; Unesp 57;
UFSCar 30 e Unifesp 29.

O processamento da gestdo da propriedade intelectual
nessas universidades vem sofrendo constantes alteracdes,
tendo em vista a formatac@o de novos arranjos organizacionais
que atendam as demandas de protecdo e transferéncia
tecnoldgica. Atualmente, todas as instituicdes permitem a
cotitularidade em patentes, isto €, o compartilhamento desses
ativos com empresas ou outras institui¢cdes de C&T.

Quanto ao custeio do patenteamento, apenas a USP
regulamenta o pagamento de 50% pelos inventores, sendo
que as demais universidades custeiam integralmente o pedido
nacional. No contexto internacional este custeio € feito,
predominantemente, pelas institui¢des empregadoras.

Tendo em vista a importancia da exploragéo de tecnologia
em perspectiva global, verificou-se que as universidades
ndo realizam prote¢do internacional com recursos proprios
devido ao alto de custo que atinge a média de R$ 100 mil,
considerando os maiores mercados mundiais. Essa protecdo
¢ feita apenas com suporte de agéncias de fomento ou de
empresas parceiras coproprietarias ou licenciadas nos
direitos de patente.

As atividades diretamente relacionadas ao patenteamento
pelas universidades podem assumir uma maior ou menor
terceirizacdo dependendo da estrutura do NIT e da politica
da universidade para essa gestdo. Em geral, a redagdo de

patentes € terceirizada, pois carece de profissionais muito
especializados em diversas dareas do conhecimento e com
regularidade inconstante de trabalho. Isso faz com que seja
vidvel a contratacdo particularizada caso a caso de escritorios
de propriedade intelectual ou de redatores profissionais de
patentes. Em 4 casos, foi observado o uso da terceirizag@o
para esta tarefa, sendo que na Unesp esta questdo estd
em andlise e deverd ser definida pela terceirizacao desses
servigos, segundo o entrevistado.

6.3.1 Transferéncia de tecnologia
nas universidades

Todas as universidades estdo voltadas as atividades de
transferéncia de tecnologia, de modo que ela € permitida e
reconhecida por seus 6rgaos superiores. Vale ressaltar que
cada institui¢@o possui um perfil, sendo muito semelhantes
os casos da USP, Unesp, Unicamp e UFSCar no tocante as
dreas de atuacdo, tipos de protecdo intelectual e mecanismos
formais de transferéncia de tecnologia. Em particular, a
Unifesp desenvolve pesquisas na drea médica envolvendo
desenvolvimento de farmacos, tendo sido possivel notar
um uso mais comum de parcerias para desenvolvimento
conjunto com empresas ao invés do licenciamento direto
de patentes resultantes exclusivamente da pesquisa da
universidade. Esta € uma peculiaridade do processo de
pesquisa na area de medicamentos, de acordo com o
averiguado nesta pesquisa.

Quanto a distribuicao dos proventos econdmicos oriundos
da transferéncia de tecnologia nas universidades, observa-se
um padrdo em torno de 1/3 para o(s) inventor(es) a titulo
de prémio, com exce¢do da USP que repassa 50% dos
proventos. Isso porque, no caso desta universidade, a
prerrogativa € a divisdo em partes iguais dos custos e
beneficios, de acordo com a Resolucdo 3.428/88. Em

Patenteamento nas universidades publicas no Estado de S&do Paulo (1999-2006)
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Figura 2. Patenteamento nas universidades publicas no Estado de Sdo Paulo (1999-2006). Fonte: Dados da pesquisa junto as universidades.
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geral, no que se refere a divisao dos recursos destinados a
universidade se prevé sua aplicagdo no departamento de
origem do inventor e em sua respectiva unidade académica,
havendo sempre um percentual destinado a administragdo
da universidade.

Em busca de informagdes que evidenciassem o uso de
patentes ou de diretrizes contratuais de propriedade intelectual
em contratos de transferéncia de tecnologia, podendo ser de
licenciamento de patentes ou de desenvolvimentos conjuntos
empresa e universidade, foi afirmado pela totalidade dos
entrevistados que a patente ou a previsao de uma propriedade
intelectual em contratos dessa natureza exerce um papel
importante. Os principais aspectos levantados foram:

* agarantia de que os resultados do esfor¢o de P&D da
universidade sejam valorizados e definidos de modo a
possibilitar uma politica para seu uso e exploracao;

* apatente assegura e delimita com forga legal a tecnologia
desenvolvida e seus responsaveis, possibilitando mais
uma forma de reconhecimento da contribuiciao da
universidade em projetos tecnoldgicos; e

e a patente permite a divulgacdo e, a0 mesmo tempo,
a parceria direta com empresas que poderdo ter
preferéncia na exploracdo da tecnologia por terem
investido na pesquisa.

6.4 Analise dos contratos de transferéncia
de tecnologia identificados

Tendo sido selecionado um contrato de transferéncia de
tecnologia de cada universidade para exame aprofundado
e, em consonancia com o relato de entrevistados que
participaram do processo envolvendo universidade e
empresa, a Tabela 3 apresenta os principais itens estruturais
e préticos envolvidos nos processos de transferéncia de
tecnologia.

Foi possivel observar 3 ocorréncias tratando de contratos
de licenciamento de patente com exclusividade, mas apenas
uma empresa € selecionada para explorar a tecnologia.

Na USP e UFSCar, foram patentes tendo como tnica
titular a universidade e na Unicamp a tecnologia havia
sido desenvolvida em parceria e tinha a empresa como
coproprietaria da patente. Na Unesp e Unifesp, tratou-se
de desenvolvimentos conjuntos, sendo que os contratos
dispunham sobre propriedade intelectual, uso de possiveis
resultados do projeto, valendo ressaltar que o contrato da
Unesp prevé pagamento de royalties inclusive de produtos
nao patenteados que sejam resultantes da parceria com a
universidade. Esse foi um grande avancgo verificado na
valorizag¢do do conhecimento da universidade, mesmo em
caso de objeto ndo patentedvel.

O grau de maturidade da tecnologia foi entendido
como uma resultante da andlise técnica de viabilidade
para que a tecnologia esteja disponivel como produto
ou jd incorporada a um produto final. Neste sentido, foi
verificado em 3 casos o grau avancado, no qual a empresa
apenas necessitard implementar escala industrial. Como grau
acabado, no qual a empresa necessita apenas incorporar a
tecnologia em sua forma técnica existente foi verificado 1
caso. Para o grau intermedidrio, definido pela necessidade
de mais esfor¢o de P&D ainda em escala laboratorial, foi
verificado 1 caso. Cabe ressaltar que esse indicativo foi
dado pela percepcido dos implementadores da tecnologia,
considerando, em especial, o estdgio de pesquisa e ndo a
colocagdo do produto no mercado envolvendo agdes de
marketing. Quanto a iniciativa para a parceria, notaram-se 3
possibilidades. Uma em que a empresa identifica a tecnologia
e solicita o licenciamento a universidade. Outra em que a
universidade oferece a tecnologia para desenvolvimento
e exploragdo para empresa. E uma terceira em que ambas
as institui¢des, universidade e empresa, ja desenvolvem
em conjunto a tecnologia e, portanto, o processo de
transferéncia de tecnologia € constante, também da empresa
para a universidade.

Os percentuais de royalties definidos, os quais se
referem a remuneracdo paga pela empresa licenciada a

Tabela 3. Comparativo das caracteristicas dos contratos de transferéncia de tecnologia das universidades.

Tecnologia  Existéncia Tipo Contrato Grau de Percentual Pro-atividade
de origem de PI de contrato regula futura maturidade da de royalty inicial para
precedente PI tecnologia cooperaciao
USP Sim Licenciamento exclusivo Nio se aplica Avangado Nio informado Empresa
Unesp Nio Cooperacdo técnica Sim Avancado 4% sobre Empresa
Faturamento bruto
Unicamp Sim Licenciamento exclusivo Sim Avancado 1,5% sobre Conjunta
faturamento bruto (cotitulares)
Unifesp Sim P&D conjunto Sim *Entre 4% e 6 % sobre  Universidade
Acabado o faturamento liquido (NIT)
UFSCar Sim Licenciamento exclusivo Sim Intermedidrio — 3% sobre Universidade
Avangado faturamento liquido (inventor)

*A indicacdo de uma faixa entre 4% e 6% € uma estratégia de sigilo utilizada pela empresa, que ndo deseja especificar o exato percentual.

Fonte: Dados da pesquisa.
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Quadro 1. Sistematizagdo dos principais fatores de dificuldade e de apoio observados nos processos de transferéncia de tecnologia.
Fonte: Dados da pesquisa.

Universidade/
empresa

USP/
Empresa A

Unesp/
Empresa B

Unicamp/

Empresa C

Unifesp/
Empresa D

UFSCar/
Empresa E

Fatores de dificuldade

Modelo “fechado” de comercializacdo da
tecnologia (uso de licitacdo a época);

Definigdo de royalties e valoragio tecnoldgica;
Burocracia excessiva na universidade;
Morosidade do processo juridico-administrativo

na universidade.

Pouco conhecimento técnico sobre
escalonamento da tecnologia;

Morosidade da drea juridico-administrativa da
universidade;

Acompanhamento e comunicacio do processo
junto a empresa pouco sistemadtico.

Morosidade da drea juridico-administrativa da
universidade;

Pouca flexibilidade na gestdo do contrato e
dificuldade em suprir demandas emergentes da
parceira;

Negociacdo do contrato de natureza
internacional, uso do inglés-juridico e

necessidade de conciliar legislacdes nacionais.

Caréncia de recursos humanos para
desenvolvimento da pesquisa;

Tempo dedicado a interac@o entre inventor e
empresa poderia ser maior;

Morosidade administrativa da universidade
resultando em prazo estendido para assinatura
de contrato;

Gestao de projetos em pesquisa clinica
necessita de melhorias.

Morosidade no trimite universitario em funcgao
da burocracia excessiva;

Fixacao de percentual de royalties a serem
pagos pela empresa. Valoracio tecnoldgica;
Cultura de comercializag@o de tecnologia
universitdria pouco desenvolvida;

Custo da parceria com a universidade em
fungdo da cobrancga de taxas para efetivagdo de

contratos.

— Existéncia de escritdrio especializado na

Fatores de apoio/estimulo

universidade para protec¢do e TT*;

Remunerag@o pecunidria da TT* para a universidade
e inventor;

Alta qualidade da tecnologia e do documento. de
patente.

Retorno financeiro para o inventor e para a
universidade;

Confianga da empresa no inventor;

Tecnologia ter sido testada, comprovada e de alta
expectativa de retorno financeiro;

Suporte juridico-administrativo da universidade.

Contratagio de empresas especializadas na gestdo
das patentes e dos projetos de P&D pela Empresa C;
Apoio e experiéncia do NIT para negociagdo e
tramite do contrato na universidade;
Pré-relacionamento entre as partes. Existéncia de
convénio/contrato anterior;

Alta qualidade e expectativa de retorno financeiro
sobre a tecnologia;

Uso de instrumentos formais para promogao da

seguranga juridica.

Apoio do NIT para: monitoramento de
oportunidades de TT*; conseguir parceiro;
negociar o contrato; e encaminhd-lo internamente a
universidade;

Aprendizado do processo de P&D conjunto com
empresas;

Credibilidade da institui¢@o académica como
estimulo a qualidade da pesquisa e para negociacio
com a industria farmacéutica.

Escolha da empresa certa;

Existéncia de NIT universitdrio para administrar e
legalizar o processo;

Empresa com departamento de P&D e pessoal
qualificado;

Empresa ter interlocutor especializado em
propriedade intelectual;

Alta qualidade, simplicidade e perspectiva de
retorno econdmico da tecnologia;

Inventor altamente capacitado tecnicamente,
acessivel e envolvido com o processo;
Estabelecimento de um cronograma breve de

atividades e de execucdo.
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universidade pela exploragdo comercial da tecnologia,
podem ser calculados a partir do faturamento bruto ou
liquido obtido pela empresa. No primeiro caso, o percentual
¢ aplicado sobre o valor total de vendas, ja no segundo, sdo
deduzidos os impostos e taxas. Conforme se verifica na se¢éo
seguinte, este aspecto foi objeto de longas discussdes nos
contratos referentes 2 USP e UFSCar, quais sejam os que
ndo possuiam relacionamento prévio entre a universidade
e a empresa para licenciamento de patentes. A defini¢do de
royalties em propriedade intelectual de inventos surgidos
dentro de convénios de pesquisa (Unifesp e Unesp) ndo
demonstrou dificuldade nem no caso da Unicamp, no qual
a empresa ja era coproprietaria.

Cabe ainda ressaltar que as faixas de royalties praticadas
nos contratos estdo convergentes com as praticadas no
mercado. Isto pode ser visto tomando os padrdoes médios de
taxas de royalties utilizadas para cada segmento de aplicacao
das tecnologias. Com base em dados de Russell (2007),
essas taxas médias sdo as seguintes para os respectivos
casos estudados: USP, indudstria de cosméticos com média
em 4%; Unesp, Unicamp e UFSCar, inddstria quimica, com
média em 3%; e Unifesp, industria farmacéutica, 4,5%.

Ressalta-se que, no caso da Unicamp, uma vez que
a empresa € coproprietdria do pedido de patente, a taxa
de royalties tende a ser menor. No entanto, embora esta
situagdo tenha se repetido no caso na Unesp, o percentual
de royalties negociado foi acima da média, isto €, 4%. Isto
pode ter relaciio com o porte da empresa licenciada e com
a escala de produgao prevista para explora¢do comercial,
dentro da légica de quanto maior escala menor percentual de
royalties, ja que no caso da Unicamp tratou-se de empresa
multinacional e da Unesp de uma pequena empresa,
conforme defini¢des de porte de empresas proposto por
SEBRAE (2001).

6.5 Analise dos fatores de dificuldade e de
apoio na transferéncia de tecnologia

A partir das entrevistas, foram conseguidos dados
qualitativos para uma andlise do relacionamento entre
universidade e empresa e os fatores de dificuldade e
de apoio na pratica da transferéncia de tecnologia. O
quadro 1 apresenta os dados de forma conjunta permitindo
uma comparacdo entre os processos verificados junto as
universidades.

Como um fator de dificuldade identificado em todos
0s processos destacou-se a morosidade da drea juridico-
administrativa para efetivagio do contrato. Ficou claro que
os envolvidos julgaram que era possivel consolidar a parceria
mais rapidamente, apresentando como desestimulo o tempo
de aguardo e, algumas vezes, a desinformacao durante
os tramites. A fixagdo de um percentual de royalties para
repasse a universidade foi apontada como um momento
delicado das tratativas, isso em especial nas 2 ocorréncias
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em que a universidade era a Unica proprietdria da patente
e realizou licenciamento com exclusividade.

Caso particular no tocante as dificuldades percebidas
no processo da USP foi o uso de processo licitatério para
oferta da tecnologia e escolha da empresa, pois ainda ndo
havia sido regulamentada a Lei de Inovag@o, o que onerou
em tempo e flexibilidade nas tratativas. No caso da Unicamp
houve queixas quanto a dificuldade no uso e alocagio de
recursos oriundos da empresa, sendo esta inflexibilidade
razdo de um aproveitamento ndo ideal.

Os fatores de apoio mais relevantes foram: a existéncia de
uma estrutura de apoio na universidade para patenteamento
e comercializacdo de tecnologia, portanto, uma referéncia
aos NIT; o retorno pecunidrio para os inventores a titulo
de estimulo; nivel de confianga da empresa nos cientistas
envolvidos; experiéncia boa de relacionamento prévio entre
as partes envolvidas; e a existéncia de um setor especifico
na empresa para tratativas dessa natureza.

Alguns aspectos mais particulares foram observados,
mas necessitam ser destacados. O principal deles foi a
existéncia de um documento de patente bem redigido e
vigente. A empresa parceira da USP enfatizou esse aspecto
como determinante para a conveniéncia de obter licenga
da universidade. Também, o uso de instrumentos formais
para a parceria foi tido como papel de seguranca juridica
e administrativa dos processos, item bastante valorizado
pelas empresas.

6.6 Desafios para o aperfeicoamento da
transferéncia de tecnologia no Brasil

Como resultado da andlise das politicas de propriedade
intelectual e dos fatores de dificuldade e de apoio a
transferéncia de tecnologia envolvendo a propriedade
intelectual, foi possivel elencar os principais desafios por que
passam essas universidades no tocante ao objeto central deste
trabalho relativo a gestio tecnoldgica pré-patenteamento e
transferéncia de tecnologias. Esses indicativos sdo restritos
aos resultados obtidos junto as institui¢des caracterizadas
na subsecdo 6.1, ndo podendo ser generalizados. A despeito
disso, eles suscitam aspectos de possivel interesse em
demais universidades com perfis e objetivos semelhantes,
sobretudo, no contexto brasileiro.

Em principio, o aspecto da prote¢do do conhecimento
estd mais consolidado nas universidades, mesmo porque
as ferramentas para sua gestdo j4 estdo mais difundidas.
Podem ser destacados os seguintes desafios para todas as
institui¢des estudadas:

Protecdo internacional da tecnologia: na perspectiva
de mercado global e ganhos por geracdo de economias
de escala, € imprescindivel a extensdo da patente para
territérios como EUA, Europa e Japao, porém nao ha
recursos financeiros para tanto. As alternativas existentes
s@o o pleito junto a agéncias de fomento e a realizacdo
de parcerias com empresas que arquem com os custos do
patenteamento internacional.
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Gestao de recursos humanos: observa-se a necessidade
de fixagcdo de pessoal qualificado nos NIT, devido a
escassez desse perfil de profissional e a alta rotatividade
dos colaboradores em cardter de contrato temporario ou
estagio.

Morosidade dos tramites internos as universidades.
Necessidade de sensibilizar outros setores da universidade
visando maior efici€ncia administrativa: mostrou-se como
recorrente queixa dos atores do processo de transferéncia
de tecnologia. O desafio € promover uma reestruturacao
processual e juridica para os casos de comercializagio
da propriedade intelectual, considerar alternativas para
andlise dos colegiados académicos sobre esses processos
(amostragem, organizacdo especifica competente, priori-
dade no fluxo desses processos a seguir cronograma
pré-estabelecido).

Marketing de tecnologia universitaria. A identificacao
de parceiros empresariais adequados para licenciamento
de patentes ou realizacdo de P&D conjunto mostra-se uma
tarefa para o ETT pouco desbravada.

Valora¢ao de tecnologia: realizar de forma mais profis-
sional a mensuracdo econdmica dos inputs (neste caso,
capital financeiro e intelectual aplicados) de pesquisa,
bem como de seus resultados. O avango necessdrio se
refere principalmente ao desenvolvimento de metodologias
confidveis e objetivas de suporte a negociacdes.

7 Consideracées finais

A gestdo da propriedade intelectual e a transferéncia
de tecnologia formalizada das universidades ptiblicas no
Estado de Sao Paulo tém ganhado importancia em todos
os casos. As evidéncias para tanto foram vistas quanto a
existéncia de NIT nas universidades, o estabelecimento de
politicas com foco nesta drea, bem como pelo desempenho
em patenteamento alcangado pelas universidades com
vistas a uma tendéncia de crescimento.

Mais especificamente, as universidades estio se estru-
turando para uma gestio da propriedade intelectual mais
adequada aos desafios da transferéncia de tecnologia.
Neste sentido, a comercializa¢@o de tecnologias utilizando
contratos que incluem a propriedade intelectual mostrou-se
presente na realidade dos NIT das universidades. Com
menos énfase no caso da Unesp, todas as universidades
j& possuem dados organizados acerca do tema e atendem
a demanda académica quanto a solicitacdo da protecao
de tecnologias. De modo geral, notou-se pelas entrevistas
que os NIT da USP e da Unicamp se mostraram mais
estruturados em termos de pessoal, ja os NIT da UFSCar
e da Unifesp possuem uma estrutura mais enxuta, tendo
em vista serem universidades com um nimero menor de
docentes/pesquisadores.

Essas transformacdes t€ém ocorrido desde um momento
anterior a Lei de Inovacao regulamentada em 2005,

confirmando que o movimento do governo brasileiro em
direcéio ao marco legal para a drea de propriedade intelectual
e de transferéncia de tecnologia, a despeito de possiveis
aspectos especificos, tem, como um todo, aderéncia a
realidade das universidades publicas instaladas no Estado
de Sao Paulo.

O fato de o movimento de regulamentacio e profissio-
nalizag@io da gestdo de tecnologia em universidades ser ainda
recente no Brasil cria dificuldades para tracar paralelos bem
definidos com os casos internacionais abordados. No entanto,
€ possivel ensejar algumas consideragcdes. Corroborando
indicativos de Graff, Heiman e Zilberman (2002), também
se verificou nos casos estudados o importante papel do
inventor no processo de transferéncia de tecnologia, tendo
em vista contatos com as potenciais empresas parceiras no
tocante ao marketing da tecnologia e quanto a colaboragao
para transferéncia de conhecimento tacito.

E relevante destacar ainda a magnitude dos depdsitos
de pedidos de patente das universidades, ja que apenas as
5 instituigdes objeto deste estudo acumularam somente no
periodo de 1999 a 2006 o nimero de 653 pedidos/patentes.
Certamente isso indica primeiro um importante incremento
da protecdo intelectual académica por patentes e, em segundo
lugar, reforco ao papel dos NIT em gerir informacdes e
ativos intelectuais das universidades, de acordo com seus
objetivos.

Sob o ponto de vista do desempenho em protegido e
transferéncia de tecnologia, desconsiderando as proporcdes
de tamanho das comunidades académicas, e considerando
a experiéncia acumulada pela pritica de transferéncia
de tecnologia, a Unicamp mostrou-se a institui¢do mais
avanc¢ada no que se refere ao nimero de pedidos/patentes.
Quanto a transferéncia dessas tecnologias, ela também se
destaca com o maior niimero de contratos assinados. A USP
manifestou grande reagdo ao contexto atual seja visto pelo
crescimento em patentes depositadas e também por uma
estruturacdo promovida em seu NIT, porém com iniciativas
de transferéncia de tecnologia mais recentes.

A UFSCar demonstrou um grande salto nos ultimos
3 anos quanto a estruturacdo e efetivacio de registros de
propriedade intelectual, tendo realizado 3 licenciamentos até
o momento de uma carteira de patentes de aproximadamente
30 tecnologias. Esse indice de 10% remete aos verificados
em universidades estadunidenses mais experientes nessa
pratica como a Universidade da Califérnia e o Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT). Entretanto, a escala
do nimero de processos de prote¢do e de negociagdo entre
essas instituigdes dos EUA e as institui¢Ges brasileiras sdo
incompardveis, seja no caso da UFSCar ou em todos os outros,
reafirmando a incipiéncia dessa realidade no Brasil.

Os dados de concentrac¢do de dreas no licenciamento
e aplicag@o de recursos de royalties relatados por Graff,
Heiman e Zilberman (2002) evidenciam a distancia entre a
experiéncia internacional de vanguarda em transferéncia de
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tecnologia para com as universidades estudadas. Entretanto,
ha razdes para acreditar que uma gestdo cada vez mais
aperfeicoada da tecnologia gerada nas universidades poderd
permitir a elas intensificar mais essa forma de contribuicao
para a sociedade, qual seja a utilizacdo da ciéncia para o
desenvolvimento econdmico do Pais por meio da valorizacao
de sua propriedade intelectual.

de tecnologia em universidades brasileiras feito na subsecdo
6.6, com destaque para a ampliacdo do conhecimento
sobre gestdo de recursos humanos nesta drea especifica e
ferramentas envolvendo valoracdo e marketing de tecnologia.
Ainda, € possivel levantar questdes sobre os impactos
econdmicos e sociais da absor¢io de tecnologia universitaria
por empresas no caso brasileiro a fim de averiguar resultados

Como indicativo para futuros estudos, € ttil considerar o
elenco de desafios para o aperfeicoamento da transferéncia

deste processo de forma mais aprofundada na inddstria e
na sociedade de forma ampla.

Technology management in universities: an analysis of patenting and
support and difficulty factors in technology transfer in Sao Paulo State

Abstract

Technology management in Brazilian public universities has gained increasing importance within the Brazilian
innovation system. The Innovation Act of 2004 provides specific legal guidance on intellectual property, technical
cooperation and technology transfer, favoring the intensification of these processes. The objective of this work was
to understand the institutional policies and challenges for technology transfer in the public universities, as well as to
identify forces and obstacles related to technology commercialization. The kind of analyses was qualitative, and for
the empirical part of the work, the strategy of case studies was used in institutions such as: USP, Unesp, Unicamp,
Unifesp e UFSCar. Using technology transfer contracts from each one of them, this article reveals key aspects, forces
and obstacles within that practice. An increase in intellectual property and technology commercialization activities was

noted in all cases, but this is still recent.

Keywords: Technology management. Public universities. Intellectual property.
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